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El presente informe del Grupo Especial encargado de examinar € asunto Estados Unidos
- Articulo 211 de la Ley Omnibus de Asignaciones de 1998 se distribuye a todos los Miembros, de
conformidad con lo dispuesto en @ Entendimiento relativo a la normas y procedimientos por los que
se rige la solucién de diferencias (ESD). El informe se distribuye como documento no reservado a
partir del 6 de agosto de 2001 de conformidad con los procedimientos para la distribucion y la
supresion del caracter reservado de los documentos de la OMC (WT/L/160/Rev.1). Serecuerda alos
Miembros que, de conformidad con € ESD, sblo las partes en la diferencia pueden presentar una
apelacion en relacion con e informe de un Grupo Especia, que las apelaciones estan limitadas a las
cuestiones de derecho abordadas en € informe del Grupo Especid y a las interpretaciones juridicas
gue éste haga y que no se podré establecer comunicacion ex parte alguna con € Grupo Especid ni
con e Organo de Apelacion respecto de las cuestiones que € Grupo o & Organo estén examinando.

Nota de la Secretaria: El presente informe del Grupo Especial sera adoptado por € Organo de Solucion de Diferencias
(OSD) dentro de los 60 dias siguientes ala fecha de su distribucidn, a menos que una parte en la diferencia decida recurrir en
apelacién o que el OSD decida por consenso no adoptar € informe. En caso de recurrirse en apelacién contra €l informe del
Grupo Especial, éste no seré considerado por el OSD a efectos de su adopcion hasta después de haber concluido el proceso
de apelacion. Puede obtenerse informacion acerca de la situacion actual del informe del Grupo Especial en la Secretaria de
laOMC.
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l. INTRODUCCION

1.1 El 7 de julio de 1999, las Comunidades Europeas y sus Estados miembros (denominados en
adelante las "Comunidades Europeas') solicitaron la celebracion de consultas con los Estados Unidos
de conformidad con € articulo 4 del Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los
gue se rige la solucién de diferencias ("ESD") vy, en la medida en que incorpora por referencia e
articulo XXII1 del GATT de 1994, con € parafo 1 del articulo 64 del Acuerdo de OMC sobre los
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectua relacionados con e Comercio ("Acuerdo sobre los
ADPIC") en relacion con € articulo 211 de la Ley Omnibus de Asignaciones de 1998 de los
Estados Unidos.™?

12 Las Comunidades Europeas y los Estados Unidos celebraron consultas los dias 13 de
septiembre y 13 de diciembre de 1999 pero no consiguieron llegar a una solucion mutuamente
satisfactoria. El 30 de junio de 2000, las Comunidades Europeas solicitaron € establecimiento de un
Grupo Especial de conformidad con € articulo 6 del ESD y e parrafo 1 del articulo 64 del Acuerdo
sobre los ADPIC?

1.3 En su reunion de 26 de septiembre de 2000, € Organo de Solucion de Diferencias ("OSD")
establecid un grupo especial de conformidad con € articulo 6 del ESD con € siguiente mandato
uniforme:

"Examinar, a la luz de las disposiciones pertinentes de los acuerdos abarcados
invocadas por las Comunidades Europeas y sus Estados miembros en € documento
WT/DS176/2, e asunto sometido a OSD por las Comunidades Europeas y sus
Estados miembros en ese documento y formular conclusiones que ayuden a OSD a
hacer las recomendaciones o dictar |as resoluciones previstas en dichos acuerdos.™

1.4 El Canadd, é Japon y Nicaragua se reservaron su derecho a participar en las actuaciones del
Grupo Especid en cdidad de terceros.

15 El 17 de octubre de 2000, invocando € péarrafo 7 del articulo 8 del ESD, las Comunidades
Europeas pidieron a Director General que estableciera la composicion del Grupo Especid. El texto
de ese parrafo es el siguiente:

Si no se llega a un acuerdo sobre los integrantes dentro de los 20 dias siguientes a la
fecha del establecimiento del grupo especial, a peticion de cualquiera de las partes, €
Director General, en consulta con € Presidente del OSD y con € Presidente del
Consgo o Comité correspondiente, establecera la composicion del grupo especial,
nombrando a los integrantes que € Director General considere més idoneos con
arreglo a las normas o procedimientos especiales o adicionales previstos d efecto en
el acuerdo o acuerdos abarcados a que se refiera la diferencia, después de consultar a
las partes en élla. El Presidente de OSD comunicard alos Miembros la composicion

! Articulo 211 de la Ley de Asignaciones del Departamento de Comercio de 1999, incluida en Public
Law 105-277, Section 101(b), 112 Stat. 2681, denominado en esta diferencia "articulo 211 de la Ley Omnibus
de Asignaciones de 1998".

2 Véase el documento WT/DS176/1; 1P/D/20 (15 dejulio de 1999).

3 Véase el documento WT/DS176/2 (7 dejulio de 2000), reproducido en el anexo 1 al presente informe.

“ \Véase el documento WT/DS176/3 (27 de octubre de 2000), reproducido en el anexo 2 al presente
informe.
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del grupo especial asi nombrado a més tardar 10 dias después de la fecha en que haya
recibido dicha peticion.

1.6 El 26 de octubre de 2000, € Director Genera establecié la composicion del Grupo Especial
como sigue:

Presidente: Sr. Wade Armstrong

Miembros. Sr. Francois Dessemontet
Sr. Armand de Mestral

1.7 El Grupo Especid se reunid con las partes los dias 24 y 25 de enero y 7 de marzo de 2001 y
con los terceros el 25 de enero de ese afio.

18 El 1° de febrero de 2001, € Grupo Especia envié una carta a la Oficina Internaciond de la
Organizacion Mundia de la Propiedad Intelectual ("OMPI"), responsable de la administracion del
Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industria. En esa carta, e Grupo Especia
solicito, de conformidad con € articulo 13 del ESD, informacion factica sobre las disposiciones del
Acta de Estocolmo de 1967 de ese Convenio ("Convenio de Paris (1967)"), incorporadas a Acuerdo
sobre los ADPIC por € péarrafo 1 del articulo 2 de dicho Acuerdo, que son pertinentes a esta cuestion.
Expresd también su interés en obtener informacion féctica sobre la manera en que podia haberse
tratado, en € curso de la negociacion del Convenio o posteriormente, la determinacion dd titular de
una marca de fabrica o de comercio. La Oficina Internaciona de la OMPI facilito esa informacion en
una carta de fecha 2 de marzo de 2001.

1.9 El Grupo Especia tradadd a las partes su informe provisionad € 11 de junio de 2001 y su
informe definitivo & 2 de julio de ese afio.

1. ELEMENTOSDE HECHO

21 La diferencia se refiere a articulo 211 de la Ley Omnibus de Asignaciones, promulgada

el 21 de octubre de 1998. El articulo 211 trata de las marcas de fébrica o de comercio, los nombres

comerciaes y las denominaciones comerciales que sean idénticos 0 sustanciamente semejantes a
marcas de fébrica o de comercio, nombres comerciales 0 denominaciones comerciales que se hayan

utilizado en relacion con entidades comerciales o activos que hayan sido confiscados por e Gobierno

de Cuba € 1° de enero de 1959 o después de esa fecha. El articulo 211 esta redactado en los

siguientes términos:

ARTICULO 211(a)(1) Sin perjuicio de cuaquier otra disposicion legal, no se
autorizara ni aprobara ninguna transaccion ni pago con arreglo d articulo 515.527 del
titulo 31, Codigo de Reglamentos Federdes (C.F.R.), en vigor a partir del 9 de
septiembre de 1998, con respecto a una marca de fébrica o de comercio, un nombre
comercid 0 una denominacion comercia que sea idéntico o0 sustanciamente
semgante a una marca de faborica o de comercio, un nombre comercid o una
denominacion comercial que se haya utilizado en relacion con una entidad comercial
0 activos gque hayan sido confiscados, a menos que d titular original de la marca de
fébrica o de comercio, € nombre comercial o la denominacién comercial, o su
sucesor en interés de buena fe haya consentido en ello expresamente.

)] Ningun tribuna de los Estados Unidos reconocerd, hara respetar o hara vaer
de otra forma cualquier reivindicacion de derechos formulada por un nacional
designado sobre la base de derechos de common law o del registro obtenido con
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arreglo a dicho articulo de la marca de fabrica o de comercio, e nombre comercia o
la denominacién comercia confiscados de que se trate.

(b) Ningun tribuna de los Estados Unidos reconocerd, hara respetar o hara vaer

de otra forma cuaquier reivindicacion de derechos derivados de un tratado formulada
por un naciona designado o su sucesor en interés al amparo de articulo 44(b) o
(e) delaLey de Marcas de Fébrica o de Comercio de 1946 (15 U.S.C. 1226 (b) o (e))

en relacion con una marca de fabrica 0 de comercio, un nombre comercia o0 una
denominacion comercia que sea idéntico o sustancial mente semeante a una marca de
fébrica o de comercio, un nombre comercial 0 una denominacion comercia que se
haya utilizado en relacién con una entidad comerciad o activos que hayan sido

confiscados, a menos que € titular origina de la marca de fébrica o de comercio, €

nombre comercial o la denominaciéon comercial, 0 su sucesor en interés de buena fe,

haya consentido expresamente en ello.

(©) El Secretario del Tesoro promulgara las normas y reglamentos que sean
necesarios para aplicar las disposiciones del presente articulo.

(d) En & presente articul o:

@ El término "nacional designado” tiene @ significado que se le
atribuye en d articulo 515.305 del titulo 31 C.F.R., en vigor a partir
del 9 de septiembre de 1998, y comprende los nacionales de
cualquier pais extranjero que sean sucesores en interés de un nacional
designado.

2 El término "confiscado” tiene € significado que se le atribuye en €
articulo 515.336 del titulo 31 C.F.R., en vigor a partir del 9 de
septiembre de 1998.

2.2 La parte 515 del titulo 31 C.F.R. contiene e Reglamento de Control de Activos Cubanos
("C.A.C.R"). El articulo 515.305 de esa parte (citado en adelante como 31 C.F.R. 515.305) contiene
la definicion del término "nacional designado” a que se hace referencia en @ articulo 211(d)(2).
Dicho articulo esta redactado en los siguientes términos:

Articulo 515.305. Naciona designado
A los efectos de esta parte, se entenderd por nacional designado Cuba y cuaquier

naciona de ese pais, incluida cualquier persona que sea un nacional especiamente
designado.®

° El término "nacional especialmente designado” se define en el articulo 515.306 del titulo 31, C.F.R.,
cuyo texto es el siguiente;

(a) por nacional especialmente designado se entendera:

(1) Cualquier persona respecto de la cual el Secretario del Tesoro determine que es un nacional
especia mente designado,

(2) cualquier persona que, en la fecha de efectividad o después de ésta, haya actuado en nombre o en
representacion del gobierno o las autoridades que ejercen el control sobre un pais extranjero designado,
0
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2.3 El articulo 515.336 dd titulo 31 C.F.R. contiene la definicién del término "confiscado" a que
se hace referenciaen € articulo 211(d)(2). Dicho articulo esta redactado en los siguientes términos:

Articulo 515.336. Confiscado
Ta como seusaen € articulo 515.208, € término confiscado serefiere a:

@ La nacionalizacion, expropiacion o cualquier otro acto de incautacion por €
Gobierno de Cuba de la propiedad o € control de bienes e 1° de enero
de 1959 o después de esafecha

@ sin gque los bienes hayan sido devudtos o se haya otorgado una
indemnizacién suficiente y efectiva; o

2 sn que se haya resudto la revindicacion de los bienes de
conformidad con un acuerdo internaciona de liquidacion de
reclamaciones u otro procedimiento de solucion mutuamente
aceptado; y

(b) el hecho de que e Gobierno de Cuba se haya negado a pagar, haya
incumplido su obligacion de pagar 0 no haya pagado € 1° de enero de 1959 o
después de esa fecha

@ una deuda de cuaquier empresa que haya sido naciondizada o
expropiada por € Gobierno de Cuba o de la que éste se haya hecho
cargo de cualquier otraforma;

2 una deuda que grave bienes nacionalizados o0 expropiados por el
Gobierno de Cuba o de los que éste se haya hecho cargo de cualquier
otraforma o

3 una deuda en que haya incurrido €l Gobierno de Cuba para satisfacer
o liquidar una reclamacion sobre bienes confiscados.

24 El articulo 211(a) se remite a articulo 515.527 dd titulo 31 C.F.R. que, en lafecha de 21 de
octubre de 1998 en que se promulgo d articulo 211, estaba redactado en |os siguientes términos:

Articulo 515.527. Algunas transacciones con respecto a la propiedad intelectua en
los Estados Unidos.

@ Se autorizan las transacciones relacionadas con € registro y la renovacion en
la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos o en la Oficina de
Derecho de Autor de los Estados Unidos de patentes, marcas de fabrica o de
comercio y derechos de autor en los cuales tengan un interés el Gobierno de
Cuba o0 un naciona cubano.

(b) El presente articulo autoriza € pago, con cargo a cuentas bloqueadas o de
otra manera, de derechos actualmente adeudados a Gobierno de los Estados
Unidos en relacion con cualquiera de las transacciones autorizadas en €
parrafo (a) del presente articulo.

(3) cualquier asociacién, sociedad u otra organizacion que, en lafecha de efectividad o después de ésta,
haya sido propiedad o haya estado sometida al control directo o indirecto del gobierno o las autoridades
gue gjercen el control sobre un pais extranjero designado o de un nacional especial mente designado.
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(c) El presente articulo autoriza asimismo e pago, con cargo a cuentas
blogueadas o de otra manera, de derechos y cargas razonables y usuaes
actualmente adeudados a abogados o representantes en los Estados Unidos en
relacion con las transacciones autorizadas en e parafo (8) del presente
articulo.

25 Tras la entrada en vigor del articulo 211, e C.A.C.R. fue modificado mediante la adicion de
un nuevo apartado (a)(2) a articulo 515.527 del titulo 31, C.F.R, con lo que su parrafo (a) se convirtio
en apartado (a)(1). La modificacion entr6 en vigor € 10 de mayo de 1999. El nuevo parrafo (a)(2)
esta redactado en los siguientes términos:

(a(2) No se autorizara ni aprobara ninguna transacciéon o pago de conformidad con
el apartado (a)(1) de este articulo con respecto a una marca de fébrica o de
comercio, un nombre comercial 0 una denominacion comercia que sea
idéntico o sustancialmente semeante a una marca de fébrica o de comercio,
un nombre comercia 0 una denominacion comercial que se haya utilizado en
relacion con una entidad comercia o activos que hayan sido confiscados, en
el sentido en que se define ese término en € articulo 515.336, a menos que €
titular origina de la marca de fébrica o de comercio, € nombre comercia o la
denominacién comercia de que se trate 0 su sucesor en interés de buena fe,
haya consentido expresamente en €llo.

2.6 El articulo 211(b) se remite a los articulos 44(b) y (€) de la Ley de Marcas de Fébrica o de
Comercio de 1946, denominada también Ley Lanham (15 U.S.C. § 1126 (b) y (€)), cuyo texto es €
siguiente:

Articulo 44 (15 U.S.C. 81126). Convenios internacionaes, registro de marcas de
fébrica o de comercio

(...)

(b) Cuaquier persona cuyo pais de origen sea parte en un convenio o tratado
relativo a marcas de fébricas o de comercio, nombres comerciales o denominaciones
comerciaes, o alarepresion de la competencia dedeal, en € que también sean parte
los Estados Unidos, o que otorgue por ley derechos en condiciones de reciprocidad a
nacionales de los Estados Unidos, tendra derecho a los beneficios del presente
articulo en las condiciones prescritas en € en la medida en que sea necesario para dar
efecto a cualquier disposicion de dicho convenio, tratado o ley aplicados en régimen
de reciprocidad, ademas de los derechos que correspondan a cualquier titular de una
marca de fébrica o de comercio de conformidad con la presente Ley.

()

(e) Una marca debidamente registrada en € pais de origen dd solicitante
extranjero podra inscribirse en € registro principal s redne las condiciones para ello
0, en otro caso, en d registro complementario establecido en e presente texto legal.
El solicitante deberd presentar, dentro del plazo que prescriba € Director, un
certificado o una copia certificada del registro en su pais de origen. En la solicitud
debera constar la intencion de buena fe del solicitante de utilizar la marca en
COMercio, pero no se exigira esa utilizacion antes de que se haya efectuado € registro.

()
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2.7 El articulo 211(a)(1) se refiere a las reglamentaciones sobre la concesidon de licencias
contenidas en d C.A.C.R. Con arreglo a la legidacion estadounidense, todas las transacciones en
relacion con bienes sometidos a la jurisdiccion de los Estados Unidos en los que tenga un interés un
nacional cubano requieren una licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del
Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ("OFAC").® En las reglamentaciones de la OFAC se
reconocen dos categorias de licencias a estos efectos: licencias especificas y licencias generaes. Una
licencia general es una autorizacion de determinados tipos de transacciones recogida expresamente en
las reglamentaciones de laOFAC.” De hecho, se trata de autorizaciones permanentes de |os tipos de
transacciones que se especifican en las reglamentaciones, y las personas que desean redizar esas
transacciones no tienen que solicitar la autorizacion ala OFAC. En cambio, las licencias especificas
son aquellas cuyos términos precisos no se estipulan en las reglamentaciones de la OFAC? Por lo
genera, las personas que desean redlizar transacciones para las que no existe una licencia general
solicitan una licencia especificaala OFAC.

2.8 Unade las licencias generales a que se puede recurrir con arreglo a las reglamentaciones de la
OFAC figura en d titulo 31 CF.R., 515527 citado anteriormente y abarca las transacciones
relacionadas con d registro y la renovacion en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos
("USPTQO") y en la Oficina de Derecho de Autor de los Estados Unidos de patentes, marcas de fébrica
0 de comercio y derechos de autor en los que tenga un interés & Gobierno de Cuba o un nacional
cubano. El articulo 211(a)(1) modificd esta disposicion de la OFAC sobre las licencias generales
declarando que esta licencia genera no abarcaria las transacciones o pagos efectuados en relacion con
determinadas marcas de fébrica o de comercio, nombres comercides y denominaciones
comerciales, -los que sean idénticos 0 semegantes a marcas de fabrica o de comercio, nombres
comerciales o denominaciones comerciales utilizados en relacion con una entidad comercial o activos
confiscados por € Gobierno de Cuba (a menos que d titular original 0 su sucesor en interés dé su
consentimiento).

2.9 El efecto préactico del articulo 211(a)(1) es que no se puede recurrir a una licencia generd. El
articulo 211(aQ)(1) no se refiere a las licencias especificas de la OFAC, que congtituyen otro
instrumento por e que pueden autorizarse pagos de derechos de solicitud. Una decision de la OFAC
de no aprobar ninguna transaccion o pago relacionado con € registro o la renovacion de una marca de
fébrica 0 de comercio, s no se anulara por decision judicia, impediria ese registro o renovacion
debido a que no se consideraria que la presentacion de la solicitud hubiera ido acompafiada del pago
de los derechos correspondientes previstos por laLey.’

210 En € articulo 211(a)(2) se dispone que "ningun tribuna de los Estados Unidos reconocerd,
hara respetar o hara vaer de otra forma cuaquier reivindicacion de derechos formulada por un

631 C.F.R.515.201.
731 C.F.R.515.317.
831 C.FR.515.318.

° En e apartado (a)(1) de 15 U.S.C. § 1051 relativo a "Registro de las marcas de fabrica o de
comercio" se dispone que "€l titular de una marca de fabrica o de comercio utilizada en el comercio puede
solicitar que se inscriba su marca en el registro principal establecido en el presente texto legal pagando los
derechos prescritos y presentando una solicitud en la Oficina de Patentes y Marcas [...]". Véase también el
apartado (b)(1) del mismo articulo relativo alas marcas de fabrica o de comercio destinadas a ser utilizadas en el
comercio. En el pérrafo (a) de 15 U.S.C. § 1059 relativo a la "Renovacion de la inscripcion en el registro” se
dispone que "[...] cada inscripcidn en el registro podra renovarse por periodos de 10 afios a final de cada
periodo sucesivo de 10 afios a partir de la fecha de la primera inscripcion mediante el pago de los derechos
prescritosy la presentacion de una solicitud por escrito[...]".
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naciona designado sobre la base de derechos de common law o del registro obtenido con arreglo a
articulo 515.527 de la marca de fébrica o de comercio, € nombre comerciad o la denominacion
comercia confiscados de que se trate'. En cuanto a las marcas de fébrica o de comercio registradas,
S un "naciona designado” 1) ha obtenido € registro de esa marca en virtud de una licencia genera de
la OFAC y 2) la marca es idéntica 0 semejante a una marca de fabrica o de comercio utilizada en
relacion con una entidad comercial confiscada sin indemnizacién por € Gobierno de Cuba, los
tribunaes estadounidenses no reconocerdn, haran respetar o hardn valer de otra forma cuaquier
reivindicacién de derechos en relacion con esa marca de fébrica o de comercio formulada por esa
persona. Otro tanto puede decirse de los derechos de common law, inclusive sobre marcas de fabrica
0 de comercio, nombres comerciales y denominaciones comerciales, con la salvedad de que no existe
una obligacién federal de registro.

211 El "naciona designado" es, en primer término, "Cubay cuaquier naciond de ese pais'. Esto
se basa en la primera parte de la definicion que figura en @ articulo 211(d)(1), que incorpora la
definicion del término "nacional designado” contenida en € titulo 31, C.F.R. 515.305. En €
articulo 211(d)(1) se dispone que € término "naciona designado" comprende a los nacionaes de
cualquier pais extranjero que Sean sucesores en interés de un nacional designado. Con arreglo a
titulo 31 C.F.R. 515.201, se prohibe toda transaccion por la que un naciona de los Estados Unidos
pueda convertirse en sucesor en interés de una entidad cubana que haya llevado a cabo una
confiscacion. Los nacionales de los Estados Unidos tendrian que obtener una licencia especificade la
OFAC con ese objeto y la OFAC nunca ha expedido una licencia especificaata fin.

212 Enéd articulo 211(b) se dispone que ningun tribunal de los Estados Unidos reconocerd, hara
respetar o hara valer de otra forma cuaquier reivindicacion de derechos derivados de un tratado
formulada por un naciona designado o su sucesor en interés a amparo del articulo 44(b) o (e) de la
Ley de Marcas de Fébrica o de Comercio de 1946 (15 U.S.C. 1126 (b) o (€)) en relacion con lamarca
de fébrica o de comercio, € nombre comercia o la denominacion comercia confiscados de que se
trate.

213  El Grupo Especia toma nota de que la Unica aplicacion dd articulo 211 hasta la fecha por los
tribunales estadounidenses, seglin 1o que saben las partes, fue la aplicacion del articulo 211(b) a una
cuestion relativa a un nombre comercia en d asunto Havana Club Holdings, SA. v. Galleon SAMY

1. CONSTATACIONES Y RECOMENDACIONES SOLICITADASPOR LASPARTES
31 Las Comunidades Europess alegan que:

a) el articulo 211(a)(1) delaLey Omnibus de Asignaciones es incompatible con
el parafo 1 del artticulo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC en conexion con €l
parrafo A 1) del articulo 6 quinquies del Convenio de Paris (1967) y € parrafo 1 del
articulo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC;

b) el articulo 211(a)(2) delaLey Omnibus de Asignaciones es incompatible con
el parafo 1 del articulo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC en conexion con €
parrafo 1) del articulo 2, € parrafo 1) ddl articulo 6 bisy d articulo 8 del Convenio de
Paris (1967) y con € parrafo 1 del articulo 3, € articulo 4, € parafo 1 del articulo 16
y € articulo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC; y

C) el articulo 211(b) de laLey Omnibus de Asignaciones es incompatible con €
parrafo 1 del articulo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC, en conexion con € parrafo 1)

10 Havana Club Holdings, SA. v. Galleon SA., 203 F.2d 116 (2d Cir. 2000).
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del articulo 2, € parafo 1) del articulo 6 bis y d articulo 8 dedl Convenio de
Paris (1967) y con € péarrafo 1 del articulo 3, € articulo 4, € parrafo 1 dd articulo 16
y € articulo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC.

3.2 A juicio de las Comunidades Europess, estas medidas causan un perjuicio a los derechos
legitimos de los titulares de marcas de fébrica o de comercio y nombres/denominaciones comerciales,
anulando y menoscabando asi |os derechos de las Comunidades Europeas.

3.3 Las Comunidades Europeas piden a Grupo Especia que constate que los Estados Unidos han
infringido las obligaciones que les imponen & parrafo 1 dd articulo 3, € articulo 4,  parrafo 1 del
articulo 15, € parrafo 1 del articulo 16 y € articulo 42 de Acuerdo sobre los ADPIC, asi como €
parrafo 1 del articulo 2 de ese Acuerdo en conexion con € parrafo 1) dd articulo 2, € parrafo 1) del
articulo 6 bis, € parafo A 1) del articulo 6 quinquiesy € articulo 8 del Convenio de Paris (1967) y
recomiendan que los Estados Unidos pongan su legidacion interna en conformidad con sus
obligaciones derivadas del Acuerdo sobre los ADPIC.

34 Los Estados Unidos piden a Grupo Especia que constate que € articulo 211 de la Ley
Omnibus de Asignaciones no es incompatible con € parrafo 1 del articulo 3, € articulo 4, e parrafo 1
dd articulo 15, € parrafo 1 dd articulo 16 o € articulo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC o con €
parrafo 1 del articulo 2 de ese Acuerdo en conexién con € parrafo 1) dd articulo 2, € parrafo 1) del
articulo 6 bis, d parrafo A 1) dd articulo 6 quinquiesy € articulo 8 de Convenio de Paris (1967) y
rechace |as alegaciones de las Comunidades Europeas en su totaidad.

V. ARGUMENTOSDE LASPARTES

A. INTRODUCCION

4.1 Esta parte del informe contiene un resumen de las alegaciones y argumentos que figuran en
las comunicaciones escritas presentadas por las partes a Grupo Especia y en las versiones escritas de
las intervenciones orales que éstas hicieron en las reuniones del Grupo Especia con las partes. En la
seccion B de esta parte, se resumen las introducciones de las primeras comunicaciones escritas de las
partes. En la seccion C, las adegaciones y argumentos de las partes relativos especificamente a las
incompatibilidades entre e articulo 211 y e Acuerdo sobre los ADPIC que aegan las Comunidades
Europeas. Las degaciones y argumentos se exponen por orden, comenzando con los argumentos
contenidos en las primeras comunicaciones escritas de las partes, que van seguidos por un resumen
los argumentos que figuran en las comunicaciones y declaraciones posteriores. En su defensa, los
Estados Unidos plantearon dos cuestiones de caracter horizontal pertinentes a todas las
incompatibilidades alegadas entre e articulo 211 y €l Acuerdo sobre los ADPIC: € principio del no
reconocimiento de las confiscaciones extranjeras y la determinacion dd titular de una marca de
fébrica o de comercio. En laseccion D se resumen los argumentos de las partes sobre esas cuestiones
tematicas. Esa seccidn contiene también los argumentos relativos a la carga de la prueba que figuran
en la primera comunicacion escrita de los Estados Unidos.  Se hace referencia a las respuestas de las
partes a las preguntas formuladas por € Grupo Especial cuando agregan informacion pertinente a los
argumentos contenidos en las comunicaciones de las partes. En genera, se ha conservado en forma
muy proxima al original € lenguaje utilizado en las comunicaciones de las partes, con abreviacionesy
refundiciones. A menos que se indique lo contrario, las cuestiones se ponen de relieve de la misma
manera que en las comunicaciones de | as partes.

4.2 La parte V contiene un resumen de los argumentos formulados por los terceros y la parte VI,
un resumen de la carta del Presidente del Grupo Especia a Director Generd de la OMPI y de la
respuesta de éste.
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4.3 L as constataciones del Grupo Especia pueden halarse en la parte VIII del presente informey
sus conclusiones y recomendaciones en la parte | X.

B. INTRODUCCIONES DE LAS PARTES

4.4 En la introduccion de su primera comunicacion escrita, las Comunidades Europeas resumen
las razones por las que consideran que determinados aspectos de la legidacion estadounidense relativa
ala proteccion de las marcas de fébricay de comercio y los hombres/denominaciones comerciaes son
incompatibles con las obligaciones que impone a los Estados Unidos € Acuerdo sobre los ADPIC.
Las Comunidades Europeas alegan que € objetivo dd articulo 211 de la Ley Onnibus de
Asignaciones consiste en limitar € disfrute y la existencia de determinadas marcas de fébricay de
comercio y nombres comerciales en poder de ciertas categorias de titulares de derechos.

4.5 Las Comunidades Europeas sostienen que las personas juridicas o fisicas cubanas pueden ser
titulares de marcas de fabrica o de comercio estadounidenses (incluidos los nombres comercidesy las
denominaciones comerciaes) y disfrutar de los correspondientes derechos. Hasta la promulgacion del
articulo 211, esos derechos comprendian la posibilidad de pagar derechos de registro y prolongacion a
la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos ("USPTQ"). Esto significaba también que esas
marcas de fébrica o de comercio podian dar lugar a la concesién de licencias o ser cedidas y que €
titular de los derechos podia pedir a sistema judicia estadounidense que adoptara las medidas
disponibles con arreglo a la legidacion de los Estados Unidos para hacer respetar los derechos
relativos a su marca de fabrica o de comercio frente a los infractores. Hasta la promulgacién del
articulo 211, € hecho de que una de esas marcas de fabrica o de comercio estadounidenses tuviera
cuaquier relacion o semejanza con una marca utilizada por una entidad cubana que hubiera sido
confiscada durante la revolucion de ese pais o de la que fuera titular una entidad de ese tipo no era
pertinente. Al introducir € articulo 211, se ha limitado fundamentalmente € disfrute de los derechos
de esa indole en los que tiene un interés e Gobierno de Cuba, un nacional cubano o cualquier sucesor
en titulo extranjero de este Ultimo.

4.6 Las Comunidades Europeas aducen que en € articulo 211(a)(1) se prohibe cualquier
transaccion relacionada con € registro y la renovacion en la USPTO de marcas de fabrica o de
comercio en que tenga un interés Cuba o un nacional cubano. Estas transacciones sdlo son admisibles
s e antiguo propietario de la entidad cubana confiscada que fue titular de la misma marca o de una
semgante consiente expresamente en elo. El resultado préctico de esta disposicion es privar -a lo
largo del tiempo- de marcas de fabrica o de comercio estadounidenses existentes a sus titulares
legitimos, porque éstos ya no podran renovar € registro de esas marcas de fabrica o de comercio.
Ademas, esta disposicion impide que alguien registre una de esas marcas de fébrica o de comercio s
no estaba ya registrada anteriormente en laUSPTO.

4.7 Las Comunidades Europeas aegan que en € articulo 211(a)(2) se prohibe a los tribunales de
los Estados Unidos hacer respetar en ese pais cuaquiera de estas marcas de fabrica o de comercio
estadounidenses a solicitud de un nacional cubano o de cualquier sucesor en interés extranjero. En
otros términos, se priva a la marca de fabrica o de comercio de todo valor préctico porque su
propietario no puede hacer respetar los derechos exclusivos derivados de ella de cualquier modo que
no sea d recurso alostribunales.

4.8 Las Comunidades Europeas sostienen que en € articulo 211(b) se prohibe a los tribunaes
estadounidenses hacer respetar cuaesquiera derechos derivados de un tratado en relacion con una
marca de fabrica o de comercio en las mismas condiciones que se sefidaron respecto del
articulo 211(a)(2), con la salvedad de que en este caso la prohibicion se aplica a todos los sucesores en
interés.
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4.9 Las Comunidades Europeas agregan que, aunque no suprimen inmediatamente la marca de
fébrica 0 de comercio o e nombre/denominacién comercial estadounidense de que se trate, los tres
elementos dispositivos contenidos en e articulo 211 los privan de cuaquier efecto practico y pondran
fin asu existencia con € tiempo, cuando sea necesaria la renovacion.

410 Las Comunidades Europeas aducen que una marca de fébrica 0 de comercio o un nombre
comercia estadounidense sujeto a las disposiciones del articulo 211 es juridicamente distinto de los
bienes afectados por 0s actos de las autoridades cubanas en 1960. Los activos de los Estados Unidos,
entre los que se cuentan las marcas de fébrica 0 de comercio y los nombres comerciaes
estadounidenses, no fueron afectados en absoluto por las medidas de confiscacion adoptadas por Cuba
porgue los Estados Unidos no reconocieron -ni han reconocido posteriormente- que los actos cubanos
tuvieran efectos en la propiedad de los activos situados en los Estados Unidos. En otros términos, los
activos tangibles (por gemplo, bienes raices, vehiculos, maquinaria) o intangibles (por gemplo,
activos exigibles, depdsitos bancarios y derechos de propiedad intelectua) ubicados en los
Estados Unidos siguen perteneciendo a sus propietarios iniciales, pese a la confiscacion efectuada por
las autoridades cubanas en Cuba. Lalimitacion que se propone € articulo 211 se refiere a situaciones
en las que la marca de fébrica o de comercio 0 € nombre comercial estadounidense origina habia
dejado de existir, por geemplo, por no haber sido renovado por su titular, o en las que ese derecho
nunca ha existido en los Estados Unidos.

411 A juicio de las Comunidades Europeas, estas medidas congtituyen una infraccion de las
obligaciones que impone a los Estados Unidos & Acuerdo sobre los ADPIC, tal como se especificaen
el parrafo 3.1 delaparte 1l del presente informe.

412  Las Comunidades Europess sefialan también ala atencion del Grupo Especia una declaracion
efectuada por funcionarios del Gobierno de los Estados Unidos, que llegaron a la conclusién de que
un proyecto en € que se baso la disposicion que mas tarde se convirtio en d articulo 211 habria
infringido las obligaciones estadounidenses derivadas del Acuerdo sobre los ADPIC!

413 Las Comunidades Europeas terminan su resumen declarando que sus intereses econémicos en
esta cuestion son importantes. El articulo 211 ya ha afectado directamente, por |0 menos, a una marca
notoriamente conocida y comercialmente valiosa (Havana Club, marca de bebidas espirituosas). La
titularidad de los derechos a esta marca 'y este nombre comercia pertenece a una entidad cubana, que
ha concedido la licencia a una empresa conjunta entre esa entidad y una compafiia de las CE. Sin
embargo, dado € gran nimero de marcas de fabrica 0 de comercio y nombres/denominaciones
comerciales utilizados en relacion con empresas cubanas antes de 1960, es probable que los efectos
del articulo 211 causen un perjuicio a gran nimero de relaciones comerciales de empresas de las CE

1 Las Comunidades Europeas hacen referencia a un memorando sobre las medidas comerciales
adoptadas por el Congreso, de fecha 30 de octubre de 1998, dirigido a Embajador Barshefsky por funcionarios
de la Oficina del Representante de los Estados Unidos para las cuestiones comerciales internacionales. En
relacion con un proyecto anterior del articulo 211, éstos escribieron que "el senador Mack introdujo en el
proyecto de ley omnibus de asignaciones disposiciones que prohiben a los tribunales estadounidenses hacer
respetar las marcas de fabrica o de comercio de que es titular un nacional designado o su sucesor en interés y
que fueron utilizadas con una entidad comercial que fue confiscada. Esta disposicion resuelve una antigua
controversia entre el Gobierno de Cuba y ron Bacardi. El texto es problemético porque infringe nuestras
obligaciones derivadas del Acuerdo sobre los ADPIC". (Inside US Trade, publicacion: volumen 16, N° 47,
27 de noviembre de 1998, pagina 18) No se ha facilitado al Grupo Especial un ejemplar del proyecto que fue
objeto de las mencionadas observaciones.
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no sdlo con entidades cubanas sino con otros interlocutores que quedan incluidos en € ambito del
articulo 211.%

4.14  En unaintroduccion a su primera comunicacion escrita, los Estados Unidos sostienen que la
cuestion fundamental que plantea la diferencia es s € Acuerdo sobre los ADPIC exige que los
Estados Unidos reconozcan y hagan respetar marcas de fébrica o de comercio utilizadas en relacion
con activos que han sido confiscados -es decir, expropiados sin indemnizacion™®- a sus titulares
legitimos. Los Estados Unidos mantienen que no es asi. Con arreglo a derecho estadounidense -
tanto a articulo 211 como a jurisprudencia vigente desde hace mucho tiempo- aguellos cuya
reivindicacion de una marca de fébrica o de comercio se basa en la confiscacion de activos sin
indemnizacion no pueden reclamar la titularidad en los Estados Unidos, sin € consentimiento de los
titulares cuyos activos fueron confiscados. Efectivamente, a juicio de los Estados Unidos, este es un
principio ampliamente reconocido en € mundo entero y, en particular, por numerosos Miembros de la
OMC. Segun los Estados Unidos, en esta diferencia, la opinion de las Comunidades Europess es, en
cambio, que una autoridad gubernamental puede confiscar los activos de una persona y, a
continuacion, invocar € Acuerdo sobre los ADPIC y e Convenio de Paris para hacer respetar esos
"derechos’ en los Estados Unidos, en forma contraria a la legidacion estadounidense.  El Acuerdo
sobre los ADPIC no exige ese resultado ni los negociadores del Acuerdo pudieron proponerse
acanzarlo.

415 Los Estados Unidos aducen que, contrariamente a lo que afirman las Comunidades Europeas
en su introduccion, € articulo 211 no se refiere a Situaciones en las que las marcas de fabrica o de
comercio estadounidenses han dejado de existir o no existieron nunca y no es distinto del derecho
ampliamente admitido de las naciones soberanas a no reconocer las confiscaciones extranjeras. El
articulo 211 trata de la reivindicacion de derechos por una entidad que haya realizado una
confiscacion o por sus sucesores, estadounidenses o no, frente a los derechos de los titulares originales
de los activos confiscados, cuestion a la que se refiere precisamente € principio contrario a la
concesion de efectos extraterritorides a las confiscaciones sin indemnizacion.  Segin los
Estados Unidos, las Comunidades Europeas aducen que € Acuerdo sobre los ADPIC y @ Convenio
de Paris exigen a los Miembros que reconozcan y hagan respetar |os derechos relativos a las marcas
de fébrica o de comercio reivindicados por entidades extranjeras que hayan redizado una
confiscacion, incluso s esos derechos se basan en una confiscacion extranjera.  Los Estados Unidos
sostienen que las Comunidades Europeas impugnan, de hecho, € derecho soberano de un Miembro a
no reconocer efectos a confiscaciones extranjeras sin indemnizacion, derecho que se reflga en
numerosas decisiones judiciales, tanto europeas como estadouni denses.

416 Los Estados Unidos mantienen, por consiguiente, que las Comunidades Europeas preparan €l
terreno d dar a entender en forma inexacta, durante toda su introduccion, que, antes de la
promulgacion del articulo 211, las entidades que habian realizado una confiscacién podian reclamar €
derecho a marcas de fabrica o de comercio estadounidenses sobre la base de su confiscacion sin
indemnizacion y que € articulo 211 suprime esos derechos legitimos. Nunca ha sido cierto, ni en los
Estados Unidos ni en ninglin otro lugar, que entidades que hubiesen realizado una confiscacién o sus

12| as Comunidades Europeas recuerdan que el articulo 211 también fue examinado en el Consejo de
los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. Véanse el parrafo 16 del
documento IP/C/19 y el parrafo 16 del documento IP/C/22 (informes anuales del Consegjo correspondientes
a1999 y 2000).

13 Los Estados Unidos aclaran que, a menos que se indique lo contrario, utilizan el término
"confiscacion" para hacer referencia a una expropiacién no acompafiada por el pago de una indemnizacion
suficiente y efectiva. Véase el articulo 211(d)(2) de la Ley Onnibus de Asignaciones, que se remite a la
definicién que figuraen €l titulo 31 C.F.R. 515.336.
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sucesores pudieran establecer sus derechos a la titularidad de activos no sometidos a su jurisdiccion.
El articulo 211 es una disposicion lega que reflga e principio de que no pueden hacerlo.

417 Los Estados Unidos aducen que las Comunidades Europeas han asumido en esta diferencia
una pesada carga. demostrar que € principio arraigado que se opone a los efectos extraterritoriales de
las confiscaciones extranjeras siempre ha sido contrario a Convenio de Paris y es ahora contrario a
Acuerdo sobre los ADPIC. Los Estados Unidos sostienen que las Comunidades Europeas no pueden
alcanzar ese objetivo y que sus afirmaciones de que existe un conflicto entre € articulo 211 y €
Acuerdo sobre los ADPIC carecen de base.

C. ARGUMENTOS RELATIVOS A LASINCOMPATIBILIDADES CON EL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC
ALEGADAS

1. Articulo 211(a)(1) delaLey Omnibus de Asignaciones

418 Las Comunidades Europeas aegan que, en la préactica, € articulo 211(a)(1) impide € registro
de las marcas de fébrica o de comercio a que se refieren sus disposiciones o la renovacion de las ya
registradas. Concretamente, € articulo 211(a)(1) acttia impidiendo un acto (el pago de los derechos
requeridos) que d titular del derecho debe redizar para registrar una marca o asegurarse de la
renovacion de las debidamente registradas en los Estados Unidos.

419 Los Estados Unidos sostienen que no hay nada en € parrafo 1 del articulo 15 del Acuerdo
sobre los ADPIC ni en € articulo 6 quinquies del Convenio de Paris (1967), incorporado al Acuerdo
sobre los ADPIC, que exija que los Estados Unidos acepten € registro o la renovacion de marcas de
fébrica o de comercio, s la persona que procede al registro de esas marcas 0 |0 renueva no es su
verdadero titular con arreglo a la legidacion estadounidense.  En redidad, ni € Acuerdo sobre los
ADPIC ni d Convenio de Paris establecen a quién deben reconocer los Miembros como titular de una
marca de fébrica o de comercio. Esa decisén se dga a cargo de la legidacion interna de los
Miembros. Los Estados Unidos mantienen también que la aegacién de incompatibilidad con €
Acuerdo sobre los ADPIC formulada por las Comunidades Europeas se basa en dos errores. En
primer lugar, las Comunidades Europess interpretan erréneamente € acance y los efectos del
parrafo 1 del articulo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC y d parrafo A 1) del articulo 6 quinquies del
Convenio de Paris (1967), incorporado a Acuerdo sobre los ADPIC, que son las dos disposiciones
sustantivas que citan como fuente de las obligaciones de los Estados Unidos alegadas. En segundo
lugar, a formular su argumento, las Comunidades Europeas ignoran tanto el parrafo 2 del articulo 15
del Acuerdo sobre los ADPIC, que limita e ambito de aplicacion del parrafo 1 de ese articulo, como
el parafo B dd articulo 6 quinquies del Convenio de Paris, en € que se enumeran expresamente
excepciones a las obligaciones establecidas por € parrafo A 1) ddl articulo 6 quinquies

a) El articulo 211(a)(1) de la Ley Omnibus de Asignaciones en relacion con e péarrafo 1 del
articulo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC

420 Las Comunidades Europess degan que € parafo 1 dd articulo 15 del Acuerdo sobre los
ADPIC es una de las disposiciones fundamentales del Acuerdo sobre las marcas de fébrica o de
comercio, ya que crea para los Miembros de la OMC la obligacion de reconocer que "cuaquier signo
0 combinacion de signos' que cumpla los criterios definidos en la frase final de esa disposicion podra
"registrarse como marca|...] defébricao de comercio”.

421 Las Comunidades Europeas sostienen que las marcas de fébrica o de comercio a que se hace
referenciaen € articulo 211(a)(1), es decir, cualquier marcaque sea"[...] idéntic[a] o sustancia mente
semejante a una marca de fébrica o de comercio, un nombre comercial o una denominacién comercial
gue se haya utilizado en relaciéon con una entidad comercia o activos que hayan sido
confiscados [...]" cumplen plenamente los criterios establecidos en € parrafo 1 del articulo 15 del
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Acuerdo sobre los ADPIC para que "cuaquier signo o combinacion de signos' pueda recibir
proteccion como marca de fabrica o de comercio. Otra prueba de esto es € hecho de que €
articulo 211(a)(1) prohibe también la renovacién de marcas de fébrica o de comercio que han sido
debidamente registradas por la USPTO, lo cuad garantiza que rednen necesariamente todos los
requisitos que hacen de un signo o0 una combinacion de signos una marca de fébrica o de comercio.™

422  Las Comunidades Europeas aducen ademés que no hay en e Acuerdo sobre los ADPIC ni en
el Convenio de Paris (1967) ninguna disposicion que permita a un Miembro de la OMC hacer que €
registro o la renovacion de una marca de fébrica o de comercio dependa del consentimiento expreso
del antiguo titular de esa marca o de marcas semejantes en cualquier lugar del mundo.

423  Por lo tanto, las Comunidades Europeas degan que € articulo 211(a)(1) no estd en armonia
con las obligaciones que impone a los Estados Unidos € parrafo 1 del articulo 15 del Acuerdo sobre
los ADPIC.

424  Antes de examinar las disposiciones concretas del parrafo 1 del articulo 15 del Acuerdo sobre
los ADPIC y € articulo 6 quinquies del Convenio de Paris (1967), incorporado a Acuerdo sobre los
ADPIC, en su primera comunicacion escrita, los Estados Unidos sostiene que en esos dos articulos no
hay nada que obligue a los Estados Unidos a aceptar € registro o la renovacion de marcas de fébrica o
de comercio, s la persona que procede al registro o lo renueva no es e verdadero titular de la marca
con arreglo a la legidacion estadounidense.  Los Estados Unidos alegan que ni & Acuerdo sobre los
ADPIC ni & Convenio de Paris estipulan a quién deben reconocer 1os miembros como titular de una
marca de fébrica o de comercio; esa decision corre acargo de lalegidacion interna de los Miembros.

425 Dado que los argumentos presentados por los Estados Unidos, y posteriormente por las
Comunidades Europess, acerca de la determinacion del titular de una marca de fabrica o de comercio
son pertinentes en relacion en varias incompatibilidades entre € articulo 211 y € Acuerdo sobre los
ADPIC que degan las Comunidades Europess, estos argumentos se presentan por temas mas
adelante, en la seccion D.2 de esta parte del informe.

426 En lo que se refiere a parafo 1 del articulo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC, los
Estados Unidos sostienen que € articulo 211(a)(1) no es incompatible con sus disposiciones. En ese
parrafo se define la materia que puede ser objeto de una marca de fébrica o de comercio y se limitala
capacidad de los Miembros de alegar que una marca de fébrica o de comercio no puede congtituir una
marca y, por lo tanto, no puede registrarse, debido a su forma.  El mencionado parrafo no contiene
una obligacion afirmativa de registrar todas las marcas de fébrica o de comercio que redinen los
requisitos necesarios. Por gemplo, con arreglo a parrafo 1 del articulo 15, un Miembro no puede
negarse a registrar una marca de fébrica o de comercio aegando que esta compuesta por hombres de
personas O letras 0 por otros motivos relacionados por la forma, sempre que los signos que la
compongan sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otra. En €
parrafo 2 ddl articulo 15 se pone de relieve que esto no significa que se impida a un Miembro denegar
el registro de una marca de fébrica 0 de comercio por otros motivos, sSempre que esos otros motivos
no contravengan las disposiciones del Convenio de Paris.

427 Los Estados Unidos aducen que las restricciones impuestas por e articulo 211(a)(1) no se
basan en laforma de la marca de fébrica o de comercio. El articulo 211(a)(1) se ocupa de las marcas
de fabrica o de comercio que, independientemente de su forma, son semejantes o idénticas a marcas
utilizadas en relacion con activos confiscados sin indemnizacion y se registran sin la autorizacion del

14 En una nota de pie de pégina, las Comunidades Europeas sefialan que en la segunda frase del
articulo 18 del Acuerdo sobre los ADPIC, se confirma que "€l registro de una marca de fébrica o de comercio
sera renovabl e indefinidamente”.
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titular original. La disposicion se refiere Unicamente a derecho de la persona que registrala marca de
fébrica o de comercio a reivindicar un interés por concepto de titularidad en esa marca. Por esta
razon, € articulo 211(a)(1) no es incompatible con € parrafo 1 del articulo 15.

428 Los Estados Unidos aducen ademés que, S se supusiera, con fines de debate, que puede
interpretarse que € parrafo 1 del articulo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC impone a los Miembros
una obligacion afirmativa independiente de registrar las marcas de fébrica o de comercio de las que
dice que "podran registrarse como marcas de fébrica o de comercio”, esa obligacion quedaria limitada
por € parafo 2 de ese articulo, en € que se estipula que lo dispuesto en € parrafo 1 no "impide a un
Miembro denegar € registro de una marca de fébrica o de comercio por otros motivos, siempre que
éstos no contravengan las disposiciones del Convenio de Paris (1967)". Por lo tanto, € péarrafo 1 del
articulo 15 no impide a un Miembro denegar € registro de una marca de fébrica o de comercio por
otras razones, sempre que €lo no sea incompatible con e Convenio de Paris. Como en €
articulo 211(a)(1) no hay nada que sea incompatible con el Convenio de Peris, € articulo 211(a)(1) no
esincompatible con & parrafo 1 del articulo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC.

429 Las Comunidades Europess no estén de acuerdo con la afirmacion de los Estados Unidos de
que € parrafo 1 dd articulo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC contiene una sencilla definicion de las
marcas de fébrica o de comercio. Alegan que esa interpretacion de esta disposicion conduciria a
resultado, absurdo a su juicio, de que los Miembros de la OMC no tienen, para empezar, la obligacion
de permitir € registro de las marcas de fabrica o de comercio y protegerlas. Si se examina € sentido
corriente de las palabras utilizadas en e parrafo 1 del articulo 15 y éste se lee conjuntamente con €
articulo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, no puede haber ninguna duda razonable de que ese parrafo
estipula la obligacion de los Miembros de la OMC de registrar las marcas de fabrica o de comercio
que rednen los requisitos establecidos en esa disposicion. El examen de los articulos 6 y 6 quinquies
del Convenio de Paris confirma asimismo que esto es asi.

430 Las Comunidades Europeas adegan que, con arreglo a parrafo 2 dd articulo 15, € registro
s0lo puede denegarse en los casos excepcionales expresamente mencionados en € Acuerdo sobre los
ADPIC y en d Convenio de Paris. Las disposiciones en ese sentido pueden hallarse en € parrafo 3
dd articulo 22, € péarrafo 2 del articulo 23y & parrafo 5 del articulo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC
y en € péarrafo 2) del articulo 6, € articulo 6 ter y € parrafo B del articulo 6 quinquies de Convenio
de Paris. Si no existe una excepcidn optativa u obligatoria concreta, de conformidad con € parrafo 1
del articulo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC, las solicitudes de registro deben aceptarse. Las
Comunidades Europeas aducen que los Estados Unidos no han invocado ninguna excepcion concreta
previstaen e Acuerdo sobrelos ADPIC o e Convenio de Paris para justificar € articulo 211(a)(1). A
su juicio, como no existe una excepcion optativa u obligatoria concreta, las solicitudes de registro han
de aceptarse de conformidad con € parafo 1 del articulo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC, vy €
registro ha de ser renovable indefinidamente; en cuanto ala renovacion del registro, las Comunidades
Europeas se remiten a articulo 18 del Acuerdo sobre los ADPIC.

431 El Grupo Especid pidié a las Comunidades Europeas que aclararan su posicion sobre la
cuestion de s € péarrafo 1 del articulo 15 impide alos Miembros @) establecer requisitos relativos ala
capacidad o € derecho de una persona fisica o juridica a presentar una solicitud de registro de una
marca de fébrica 0 de comercio; b) exigir que, en caso de que una entidad juridica presente una
solicitud, esa entidad respete los tramites y las obligaciones sustantivas relativos a la existencia de una
persona juridica de conformidad con su legisaciéon; o c) exigir que quien proceda a registro sea una
empresa que posea sus propios activos industriales o comerciales. En respuesta, las Comunidades
Europeas sostienen que en € articulo 62 del Acuerdo sobre los ADPIC se permite alos Miembros de
la OMC exigir que se respeten procedimientos y tramites razonables, como condicién para la
adquisicion o e mantenimiento de la propiedad intelectual; y que € articulo 62 del Acuerdo parece
dar una respuesta a las subpreguntas @) y b). En cuanto a la subpregunta c), las Comunidades
Europeas declaran que las condiciones parecen ser de caracter mas sustantivo y, por lo tanto, no
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quedarian incluidas en e dmbito de aplicacion del articulo 62. Las Comunidades Europeas aducen
que, en lo que se refiere a la condicidn de "empresa’ de quien proceda a registro, pareceria tratarse
del requisito norma aplicable a los propietarios de marcas de fébrica 0 de comercio; y que, desde un
punto de vista puramente l6gico, cualquier "empresa’ debe poseer necesariamente un minimo de
activos para desarrollar sus actividades (por gemplo, un empleado y un teléfono); pero que €
requisito de que e solicitante debe poseer sus propios activos industriales o comerciales no pareceria
ser admisible de conformidad con € parrafo 1 del articulo 15, puesto que un solicitante que produce o
distribuye su mercancia con ayuda de subcontratistas que poseen sus propios activos materiales y de
persona tiene pleno derecho a beneficiarse de lo dispuesto en € parrafo 1 del articulo 15.

432 Los Egados Unidos afirman que las Comunidades Europeas se equivocan a alegar que €
parafo 1 del articulo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC contiene una obligacion afirmativa de registrar
todas las marcas de fébrica o de comercio, independientemente de s e Miembro considera que quien
procede d registro es € verdadero titular de lamarca. Considerar que un signo "podré constituir una
marca de fébrica o de comercio” no crea la obligacion de aceptar € registro de esa marca por
cualquiera que desee efectuarlo. El texto del parrafo 1 del articulo 15 es claro y, de conformidad con
las normas consuetudinarias de interpretacion reflgadas en la Convencion de Viena, € texto es el
punto de partida de cualquier interpretacion de un acuerdo. El parafo 1 dd articulo 15 limita la
capacidad de los Miembros de denegar € registro de una marca de fébrica o de comercio basandose
Unicamente en los signos de que estd compuesta. No exige a un Miembro que registre una marca de
fébricay de comercio que, de conformidad con su legidacion, no pertenece a la persona que solicita
registro. En otros términos, € parrafo 1 del articulo 15 puede impedir que un Miembro declare que
determinados signos no pueden congtituir una marca de fabrica o de comercio, pero en é no hay nada
gue impida a los Miembros declarar que entidades que han realizado confiscaciones no pueden alegar
un interés por concepto de titularidad en las marcas de fébrica o de comercio relacionadas con un
activo confiscado.

433 Los Estados Unidos aducen que, con arreglo d parafo 1 del articulo 15 -cuyo titulo es
"materia objeto de proteccion” y no "materia protegida’- cualquier signo o combinacion de signos que
sea capaz de distinguir bienes "podra’ constituir una marca de fébrica o de comercio. En otros
términos, un Miembro no puede denegar € registro basdndose en la opinién de que un signo o
combinacion de signos diferenciadora no puede congtituir una marca de fébrica o de comercio. En
ningun lugar del parrafo 1 del articulo 15 se exige a los Miembros que registren y protejan todos los
signos o combinaciones de signos que puedan constituir una marca de fabrica o de comercio. Y, pese
a la referencia de las Comunidades Europeas a una orientacion indirecta, € parrafo 1 del articulo 15
no dice absolutamente nada sobre quién es d titular legitimo de la marca de fébrica o de comercio.
Los Estados Unidos alegan que en ese parrafo se afirma gque los signos deben ser capaces de distinguir
los bienes de una empresa de |os de otra para poder funcionar como marca de fabrica o de comercio.
Pero esto nada tiene que ver con s debe considerarse que una determinada empresa es titular de la
marca. Signos que son capaces de distinguir los bienes de una entidad de los de otra pueden ser
reivindicados por dos entidades distintas; en el parrafo 1 del articulo 15 no se dice nada sobre cud de
las dos es titular de la marca de fébrica o de comercio (s es que una de éllas lo es); silo se declara
gue lamarca de fabrica 0 de comercio no puede denegarse por motivos relacionados con su forma.

434  Los Estados Unidos sostienen que € articulo 211(a)(1) no tiene nada que ver con S ciertos
signos pueden congtituir una marca de fébrica 0 de comercio, sino solamente con quién puede
reivindicar |os derechos de esamarca. Por |o tanto no es incompatible con € parrafo 1 del articulo 15
del Acuerdo sobre los ADPIC.

435 Los Estados Unidos aducen que € parrafo 1 del articulo 15 sencillamente no responde a la
pregunta de quién es d titular de la marca de fébrica o de comercio. El hecho de que todos los
Miembros tengan oportunidad de impugnar € registro basdndose en la verdadera titularidad de la
marca significa que los Miembros no estan obligados a efectuar € registro de una marca de fébrica o
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de comercio en nombre de una persona determinada, simplemente porque dicha marca esté formada
por signos que la hacen capaz de "congtituir una marca de fébrica 0 de comercio" con arreglo a
parrafo 1 del articulo 15.

436 Los Estados Unidos aducen asimismo que en € péarrafo 2 del articulo 15 se dgja claro que €
parrafo 1 no impide a ningdn Miembro denegar € registro de una marca de fébrica o de comercio por
otros motivos que no sean su forma, sempre que éstos no contravengan las disposiciones del
Convenio de Paris. Como e Convenio de Paris no impone leyes nacionales sobre la titularidad de las
marcas de fabrica o de comercio, la denegacion dd registro de una marca por motivos de falta de
titularidad no contraviene las disposiciones del Convenio de Paris.

437 Los Estados Unidos degan que € articulo 6 quinquies del Convenio de Parisy € parrafo 1
del articulo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC son los Unicos dos articulos que las Comunidades
Europeas adegan que infringen € articulo 211(a)(1). Los Estados Unidos sefidan que ambos articulos
limitan la capacidad de los Miembros de rechazar |os registros de las marcas de fébrica o de comercio
basdndose en deficiencias en la forma de dicha marca Ninguno de ambos articulos impone
limitaciones a la capacidad de los Miembros para rechazar € registro sobre la base de que € que lo
realizano sea el verdadero titular de lamarca

438 Los Estados Unidos aducen que en € texto del parrafo 1 del articulo 15 no hay ninguna base
para la afirmacion de las CE de que en € parrafo 1 del articulo 15 se exige que se registre cualquier
signo 0 combinacion de signos "capaces' de congtituir una marca de fébrica o de comercio. En €
texto ddl parrafo 1 del articulo 15 sdlo se definen aquellos signos que deban considerarse materia de
proteccion como marca. Los Estados Unidos aducen iguamente que no existen motivos para €
argumento de que solamente se puede denegar € registro en los "casos excepcionaes expresamente
mencionados en € Acuerdo sobre los ADPIC y en & Convenio de Paris’. A juicio de los Estados
Unidos, eso no es |o que se dice en € péarrafo 2 dd articulo 15. En dicho parrafo se aclara que €
parafo 1 dd articulo 15 -en € que se define la forma de una marca de fébrica o de comercio-
no prohibe a un Miembro denegar € registro de una marca de fébrica o de comercio por otros motivos
("otros', significa los que no sean la forma de la marca). Afiaden que, por supuesto, dichos motivos
no deben apartarse de las disposiciones del Convenio de Paris, 1o que es muy diferente de afirmar que
el registro solamente puede ser denegado por motivos especiadles especificados en determinados
subarticulos del Convenio de Paris. El Convenio de Paris no prescribe ninguna norma en la que se
diga que los Miembros deben conceder derechos de titularidad a las entidades que hayan redlizado la
confiscacion. Por lo tanto, € denegar € registro de una marca de fébrica o de comercio debido a que
la persona que efectlia € registro no es d titular de la marca no es incompatible con € parrafo 1 del
articulo 15 ni contraviene ninguna disposicion del Convenio de Paris, con arreglo a parrafo 2 del
articulo 15.

439 Los Estados Unidos afirman que las Comunidades Europeas no admiten ninguna "excepcion”
a parrafo 1 de articulo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC gue permita a un Miembro determinar que
no dara efecto en su territorio a una confiscacion extranjera. Sostienen que, segun la interpretacion de
las Comunidades Europess, € parafo 1 de articulo 15 no permite que un Miembro decida que la
entidad que haya llevado a cabo la confiscacion no es la titular de la marca utilizada en relacion con
los bienes confiscados.

440 Los Estados Unidos sostienen que € articulo 211(a)(1) no prescribe que los Estados Unidos
adopten ninguna medida incompatible con las obligaciones que se derivan del Acuerdo sobre los
ADPIC. Sostienen que € articulo 211(a)(1) hace que no se pueda disponer de las licencias generales
de la OFAC para determinados registros y renovaciones de marcas de fébrica o de comercio; por
gemplo aguellas marcas que sean idénticas 0 sustancialmente semejantes a las utilizadas en relacion
con una entidad comercia o con activos que hayan sido confiscados y respecto de los cuaes no se ha
obtenido € consentimiento del titular original de la marca de fébrica o de comercio. Esta disposicidn
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no deniega indiscriminadamente e registro de marcas de fébrica o de comercio en general, Sino que se
refiere concretamente a aquellas marcas que han sido utilizadas en relacion con un activo confiscado
por & Gobierno cubano, y a los titulares originales de dichas marcas. La disposicion protege a los
titulares originales de esas marcas de fébrica 0 de comercio, estableciendo que la entidad que ha
[levado a cabo la confiscacion, o sus sucesores debe obtener e consentimiento de esos titulares antes
de que pueda hacer uso de una licencia general de la OFAC para registrar o renovar la marca en
cuestion. No se afirma en ella que dichas marcas no puedan ser registradas o renovadas. se establece
smplemente que, para poder hacer uso de una licencia general, hay que obtener antes €
consentimiento de los titulares originales.™

b) Articulo 211(a)(1) de laLey Omnibus de Asignaciones, en relacion con € parrafo A 1) del
articulo 6 quinquies del Convenio de Paris (1967), incorporado al Acuerdo sobre los ADPIC

441  Las Comunidades Europeas aducen que € parrafo A 1) articulo 6 quinquies del Convenio de
Paris (1967), incorporado a Acuerdo sobre los ADPIC significa, "en la practica’, que siempre que
una marca de fébrica o de comercio haya sido regularmente registrada en € pais de origen, los otros
paises de la Unidn estan obligados a aceptarla'y protegerla. A juicio de los Comunidades Europess,
estén abarcadas por ese precepto todas las marcas de fébrica o de comercio regularmente registradas
en su pais de origen, independientemente de cuestiones relativas a la forma de lamarca. Alegan que
e articulo 211(a)(1) impide que € titular de una marca registrada en otro Miembro de la OMC, o
parte en la Unién de Paris, obtenga y mantenga en vigor un registro de marca dentro de los Estados
Unidos. El articulo 211(a)(1) excluye la posibilidad de redizar un acto (por gemplo, € pago de los
derechos debidos), que es un requisito previo para obtener un registro o para mantener € registro en
vigor. No existe ninguna posibilidad de que € titular de una marca "regularmente registrada’ en otro
pais que sea pate en & Convenio de Paris o Miembro de la OMC y d que sea aplicable €
articulo 211, registre lamarca en los Estados Unidos.*®

15 En respuesta a una pregunta del Grupo Especial, los Estados Unidos aclaran que el articulo 211(a)(1)
serefiere aladisponibilidad de licenciasgenerales de la OFAC para registrar determinadas marcas de fabrica o
de comercio. No se refiere a licencias especificas de la OFAC, que son otro medio de obtener la autorizacion
para realizar pagos en relacion con el registro o la renovacion de una marca. El Unico efecto juridico de la
aplicacién del articulo 211(a)(1) es, por lo tanto, que no se puede recurrir a una licencia general de la OFAC
pararegistrar dichas marcas de fabrica o de comercio. En respuestaauna pregunta sobresi el efecto juridico del
articulo 211(a)(1) podria equivaler ala privacién de un derecho adquirido en una situacién en la que la falta de
autorizacién de pago de un derecho de renovacién provocara la expiraciéon de un registro de marca a
consecuencia de no haber pagado dicho derecho, |os Estados Unidos responden que el que no se pueda disponer
de licencias generales para determinadas marcas de fabrica o de comercio no equivale a la privacién de un
derecho adquirido, por varias razones. En primer lugar, una licencia general no es por si misma un derecho
adquirido, sino que se trata de un sistema mediante el cual se autorizan los pagos en virtud de la facultad de la
OFAC para conceder licencias. La OFAC se reserva el derecho de imponer exclusiones o restricciones al
alcance de dichas licencias generales. 31 C.F.R. 515.503. El otro procedimiento consiste en la concesién de
una licencia especifica. En segundo lugar si, de hecho, una entidad que haya llevado a cabo una confiscacién
(o su sucesor en interés) no es el legitimo titular de la marca de fabrica o de comercio, dicha entidad nunca ha
tenido ningln derecho sobre la marca en cuestion. Puesto que nunca ha existido un derecho adquirido sobre la
marca, la denegacion del registro o renovacion de la marca no es una privacion de un derecho adquirido.
Independientemente del articulo 211, el registro o renovacion de una marca de fabrica o de comercio esta
siempre sujeto a impugnacion por razon de que la persona que realiza el registro no sea el legitimo titular de la
marca. Tal eralasituacion antes de 1998y |o sigue siendo ahora.

16| as Comunidades Europeas afiaden que un ejemplo ilustrativo es el de lamarca"Havana Club” que,
asu juicio, tiene un papel importante en la historia legislativa del articulo 211, y que fue y esté regularmente
registrada en Cubay en mas de otros 150 paises y territorios. Las Comunidades Europeas alegan que, a tenor
del articulo 211(a)(1), esta marca, que esta también registrada en los Estados Unidos, no puede ser renovada
cuando expire su plazo de vigenciaactual y, por lo tanto, se privaraal legitimo titular de ella con el tiempo.
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4.42  Por lo tanto, ajuicio de las Comunidades Europeas, € articulo 211(a)(1) esté en contradiccidn
con las obligaciones impuestas a los Estados Unidos por € parrafo 1 del articulo 2 del Acuerdo sobre
los ADPICy parrafo A 1) del articulo 6 quinquiesdel Convenio de Paris (1967).

443 Los Estados Unidos aducen que, en contra de lo que afirman las Comunidades Europess, €l
articulo 6 quinquies del Convenio de Paris (1967) no obliga a los Estados Unidos a registrar y
proteger todas las marcas de fébrica o de comercio regularmente registradas en un pais Miembro de
origen cuando € "derecho" de titularidad de la marca de quien proceda a registro derive de una
confiscacion no indemnizada y los Estados Unidos no reconozcan ese derecho en € marco de su
legidacion naciona. En opinién de los Estados Unidos, es smplemente faso que € articulo
6 quinquies no deje margen a derecho interno de los Estados Unidos para determinar s € titular
original -que fue privado de su entidad comercial o activos sin ninguna compensacion- es €l verdadero
titular del derecho de marca de fabrica o de comercio en los Estados Unidos.

444  Los Estados Unidos aducen que, de hecho, en € articulo 6 quinguies se hace una excepcion
limitada alaregla de que esley naciona del Miembro de que se trate la que determina las condiciones
para depositar y registrar las marcas de fabrica o de comercio, 1o que en ningin modo afecta a la
capacidad de los Estados Unidos de determinar s € solicitante es € titular legitimo de la marca.
El parrafo 1) dd articulo 6 del Convenio de Paris establece la regla general de que "las condiciones de
depdsito y de registro de las marcas de fébrica o de comercio seran determinadas en cada pais de la
Unién por su legidacion naciona”. Los articulos 2 'y 3 del Convenio de Paris garantizan a todos los
nacionaes de otros Miembros los mismos derechos que cuaquier Miembro concede a sus propios
nacionales (trato nacional).

445 Los Estados Unidos agregan que € articulo 6 quinquies, en cambio, se ocupa del supuesto
excepcional de que un naciona de un Miembro, que haya registrado la marca de féorica o de
COMercio en su pais, reclame un trato mejor que e naciona con respecto a registro de su marca en su
forma origina en otro pais Miembro. Esta disposicion resultaba necesaria debido a las diferencias
con respecto a la forma de la marca existentes entre las legidaciones nacionaes. Cuando, por
gemplo, en la legidacion naciona se prohibe que se registren como marca de fébrica o de comercio
palabras extranjeras 0 smples nimeros o letras, se podria prohibir a un naciona de uno de los
Miembros registrar su marca de fabrica o de comercio, aun respetando € principio de trato nacional,
lo cua era contrario a los intereses de los titulares de la marca y a publico, a aplicarse la misma
marca a los mismos bienes en varios paises.

446  Los Estados Unidos aducen que, para abordar esta situacion, en la que una marca de fabrica o
de comercio registrada en un pais Miembro no podria ser registrada en otro pais Miembro debido a su
forma (por g emplo porque esté en idioma extranjero o contenga nimeros), en € articulo 6 quinquies
se da la posibilidad excepcional de recibir un "trato naciona 'plus":

"Toda marca de fabrica o de comercio regularmente registrada en € pais de origen
serd admitida para su depdsito y protegida tal cual es [en € texto original francés
telle quelle] en los demas paises de la Unidn, salvo las condiciones indicadas en el
presente articulo."

447 A juicio de los Estados Unidos, la frase "ta cua es' o 'telle quele” en € texto origina
francés del Convenio, es importante para definir e ambito de aplicacion del articulo 6 quinquies.
Segln un comentarista, € profesor Bodenhausen, € 'telle quelle” del Convenio origina de 1883
significaba "en su formaorigind", y € Protocolo Final del Convenio aclaraba que € acance de lo que
mas tarde se convirtio en @ articulo 6 quinquies se limitaba a aquellas Situaciones en las que la
legidacion naciona rechazaria la proteccion de una marca de fébrica 0 de comercio debido
simplemente alos signos de que estaba compuesta:
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"El parrafo 1 del articulo 6 debera entenderse en € sentido de que no se puede excluir
de proteccion a ninguna marca de fabrica o de comercio en uno de los Estados de la
Union por e Unico motivo de que no cumple, con respecto a los signos de los que
esta compuesta, con las condiciones de las leyes de ese Estado, sempre que cumpla
en este punto con las leyes del pais de origen y que haya sido depositada dli
debidamente. A reserva de esta excepcion, que solamente se refiere a la forma de la
marca, y de las disposiciones de los otros articulos del Convenio, cada Estado
aplicara su legislacion naciona "’

448 Los Estados Unidos sostienen que, con respecto a las circunstancias especiales en las que se
invoca € articulo 6 quinquies, por lo tanto, los Miembros estan obligados a aceptar las marcas de
fébrica o de comercio regularmente registradas en e pais de origen, para su depdsito o registro, s la
Unica objecion a dicha marca es que no se gjusta a las disposiciones de la legidacion interna relativas
alaforma permitidade unamarca. No hay en € articulo 6 quinguies ninguna disposicion que prohiba
alos Miembros aplicar otras disposiciones de su legislacion naciona a las solicitudes de marca, en €
marco del parrafo 1) del articulo 6 del Convenio de Paris.

449  Los Estados Unidos aducen que ninguna disposicion del articulo 6 quinquies prescribe que los
Estados Unidos acepten para su depdsito y proteccion marcas de fébrica o de comercio que, aunque
hayan sido regularmente registradas en e pais de origen, no estén debidamente registradas por
personas que los Estados Unidos consideran, con arreglo a su legislacion naciond, legitimos titulares
de lamarca. Las circunstancias excepcionales citadas en € articulo 6 quinquies -en que los Estados
Unidos podrian estar obligados a aceptar una marca de fébrica o de comercio que sea incompatible
con las leyes estadounidenses en cuanto a la forma de la marca- no pueden interpretarse
razonablemente en & sentido de que los Estados Unidos deban aceptar y proteger una marca de
fébrica o de comercio depositada por la persona que, seguin la ley estadounidense, no sea su legitimo
titular.

450 Los Estados Unidos agregan que, incluso suponiendo, a efectos de argumentacion, que
pudiera interpretarse que € ambito de aplicacion del parafo A 1) del articulo 6 quinquies del
Convenio de Paris no esta limitado a la forma de una marca, € articulo 211(a)(1) seguiriasin estar en
contradiccion con €, debido a las excepciones o reservas establecidas en e parrafo B del mismo
articulo.

451 Los Estados Unidos sostienen que, segun e parrafo B dd articulo 6 quinquies, los miembros
de la Unidn de Paris se han reservado € derecho a denegar € registro de una marca de fébrica o de
comercio de origen extranjero o a invalidarlo cuando dicho registro sea "contrario a orden publico”.
Resulta evidente que cualquier excepcion basada en € ordre public incluiria € principio de no
reconocimiento de las confiscaciones extranjeras™® A juicio de los Estados Unidos, las normas

17'|_os Estados Unidos se refieren a Bodenhausen, profesor G.H.C., Guide to the Application of the
Paris Convention for the Protection of Industrial Property, Oficina Internacional para la Proteccién de la
Propiedad Intelectual (BIRPI) (1969) (vuelto a imprimir en 1991) ("Bodenhausen”), péagina 110, en la que se
citael Protocolo Final. Las cursivas son del autor.

18 os Estados Unidos insisten en que no creen que el parrafo A del articulo 6 quinquies imponga la
obligacion de aceptar para su depésito y proteccion todas las marcas de fabrica o de comercio depositadas en los
paises Miembros, si, con arreglo alaley de los Estados Unidos, la entidad que ha presentado la solicitud no esla
verdaderatitular de lamarca. Por lo tanto, los Estados Unidos no creen que las excepciones a que se refiere el
parrafo B del articulo 6 quinguies sean pertinentes a caso. Sin embargo los Estados Unidos aducen que, si se
considerara que el parrafo A del articulo 6 quinquies impusiera tal obligacion, la excepcion relativa a ordre
public derivada del parrafo B del articulo 6 quinquies abarcaria el principio contrario al reconocimiento de las
confiscaciones extranjeras.
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internacional es consuetudinarias sobre expropiacion son claras. un Estado no puede expropiar activos
privados de |los nacionaes de otros Estados en su territorio a menos que dicha expropiacion: 1) tenga
un fin publico, 2) se haga de forma no discriminatoria y de conformidad con las debidas garantias
procesales, y 3) esté sujeta a una indemnizacion rgpida, suficiente y efectiva.  Los tribunales de
Europa, los Estados Unidos y de muchos otros paises del mundo, se han negado a dar efecto en sus
respectivas jurisdicciones por razones de ordre public, a las reclamaciones de titulo basadas en una
confiscacion extranjera.  En particular, los tribunales de muchos paises del mundo -en particular los
de Europa y los Estados Unidos- se han negado a reconocer reivindicaciones de titularidad sobre
marcas de fébrica o de comercio que hayan sido expropiadas sin indemnizacion. Si bien los tribunales
justifican sus decisiones de acuerdo con las peculiaridades técnicas de cada sistema, las conclusiones
a las que han llegado son uniformes. € foro de que se trate se negard a conceder efectos de
extraterritorialidad a una reivindicacion de titularidad derivada de una confiscacidn extranjera, debido
aque dicha confiscacion es contrariaa ordrepublic dd mismo.

452  Los Estados Unidos sostienen que en € articulo 211 se reflgja €l principio de que no se dard
efecto extraterritoria a una reivindicacion de titularidad basada en una confiscacion extranjera. Si €
articulo 211(a)(1) restringe & reconocimiento de una reivindicacion de titularidad basada en una
confiscacion extranjera, a hacerlo, evita efectivamente la aplicacion en los Estados Unidos de un
decreto de confiscacion extranjero. De hecho, € dar una proteccion telle quelle a una marca de
fébrica o de comercio de origen extranjero que ha sido confiscada por un gobierno extranjero
equivaldria a dar efecto de extraterritorialidad en los Estados Unidos a la confiscacion extranjera.
Ni e Acuerdo sobre los ADPIC ni € Convenio de Paris exigen que los Estados Unidos hagan esto.
En consecuencia, aun s e Grupo Especid llegara ala conclusion de que € parrafo A 1) del articulo 6
quinquies incluye la obligacion de registrar y proteger una marca de fabrica o de comercio en nombre
de una persona a la que los Estados Unidos no consideren titular de la marca -opinion que los Estados
Unidos creen incorrecta- la excepcion del ordre public que figura en e parafo B dd
articulo 6 quinquies excusaria a los Estados Unidos de tal obligaciéon en virtud de la cua se daria
aplicacion extraterritorial a las confiscaciones extranjeras. Por lo tanto € articulo 211(a)(1) no puede
ser incompatible con las obligaciones de los Estados Unidos derivadas dd articulo 6 quinquies del
Convenio de Paris.

453 Las Comunidades Europeas responden que es cierto que las cuestiones de forma
desempefiaron una cierta funcion en la Conferencia Diplomética que aprobd € parafo A 1) del
articulo 6 quinquies del Convenio de Paris. No obstante, en los procedimientos de solucion de
diferencias de la OMC, la interpretacion de las normas de que se trata se basa en las reglas
consuetudinarias internacionales sobre interpretacion de tratados codificadas en la Convencion de
Viena. Sobre esta base, hay que dar € sentido corriente, en su contexto y alaluz del objeto y fin del
tratado a las palabras que figuran en € parrafo A 1) dd articulo 6 quinquies. El texto del parrafo A 1)
dd articulo 6 quinquies establece inequivocamente que "toda marca de fabrica o de comercio
regularmente registrada en € pais de origen sera admitida para su depdsito y protegida tal cual es en
los demés paises’. Las Comunidades Europeas aducen ademas que € parafo B de
articulo 6 quinquies, en particular € parrafo 3 del mismo, no esta limitado a la forma de una marca de
fébrica 0 de comercio. Una cuestion de forma seria por gemplo la referente a la utilizacion de un
cierto idioma o escritura como signos visuades. Para las Comunidades Europeas resultaria dificil
imaginar situaciones en las que la utilizacion de un cierto idioma o escritura, por si mismos, fueran
contrarios a la moral o a orden publico. A juicio de las CE, es mas bien la impresion engafiosa que
todos los aspectos de los signos 0 combinacion de signos producen en € publico, 1o que determina s
las marcas de fébrica o de comercio son o no contrarias alamora o a orden publico.
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454  Segln las Comunidades Europeas, un comentarista del Convenio de Paris que merece respeto
y que también es citado por los Estados Unidos, avala la interpretacion®® que aboga por un deber
genera deregistro y proteccion.

455 Las Comunidades Europeas afiaden que, incluso aunque la interpretacion de los Estados
Unidos fuera aceptable,  articulo 211(a)(1) continuaria estando en discrepancia con e parrafo A 1)
dd articulo 6 quinquies, ya que niega € registro también de aguellas marcas que cumplan los
requisitos especiaes con respecto ala forma que reclaman los Estados Unidos.

456  El Grupo Especid ha pedido alas Comunidades Europeas que aclaren su postura en cuanto a
s € articulo 6 quinquies impide a un Miembro: a) establecer requisitos con respecto a la capacidad o
derecho de una persona natural o juridica a presentar una solicitud de marca; b) exigir, en caso de que
esa entidad juridica presente una solicitud, que dicha entidad juridica cumpla las formalidades y
prescripciones sustantivas requeridas por su legidacion en lo que respecta a la existencia de una
persona juridica, o c) exigir que quien haya procedido a registro sea una empresa con bienes
industriales o comerciales propios. Las Comunidades Europeas respondieron que las respuestas dadas
a una pregunta similar en lo que respecta a parrafo 1 del articulo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC
?Ea;gs'zgqismo aplicables a las solicitudes realizadas en virtud del articulo 6 quinquies del Convenio
e Paris.

457  Las Comunidades Europeas aducen que € parrafo B del articulo 6 quinquies del Convenio de
Paris permite, en circunstancias claramente definidas, rechazar € registro de marcas de fébrica o de
comercio. Esta denegacion es sobre todo permitida si dicha marca es contraria ala moral o a orden
publico, o susceptible de engafiar al publico. Las Comunidades Europeas insisten en que es la marca
para la que se solicita registro o proteccion la que debe ser contraria a la moral o a orden publico.
Este defecto debe estar directamente relacionado con la marca y la percepcion por € pablico de la
misma, y no con su titular.?* El hecho de que una marca sea idéntica o semejante a otra que haya sido
confiscada no puede por si mismo tener un efecto engafioso para € publico. En opinién de las
Comunidades Europess, € caso de Havana Club es un g emplo adecuado de que las confiscaciones
extranjeras no afectan a la moral 0 a orden publico de una marca 0 nombre comercial, porque esta
marca ha sido debidamente registrada por la USPTO. S esta marca de fabrica o de comercio hubiera
sido considerada inmoral, engafiosa 0 escandalosa, la USPTO habria tenido que rechazar € registro de
la misma ex officio con arreglo d articulo 2 de la Ley de Marcas de Fabrica o de Comercio. Las
Comunidades Europeas alegan que resulta dificil ver por qué razon, que no sea la introduccion del
articulo 211, se habria convertido de pronto la marca en contraria a la moral 0 a orden publico
después de haber existido varios decenios sin ser impugnada.

458 Las Comunidades Europess reiteran que € articulo 211 es aplicable a marcas de fébrica o de
comercio que nunca hayan sido objeto de una confiscacidn por un pais extranjero. Pareceria evidente
gue, a este respecto, no se puede invocar € parrafo B 3) del articulo 6 quinquies para justificar la
aplicacion dd articulo 211, aun cuando se aceptara la argumentacion de los Estados Unidos.

459  En opinidn de las Comunidades Europess, € articulo 6 quinquies representa una excepcion
limitada d principio de territorididad, ya que exige que un pais conceda derechos como consecuencia
de la existencia de éstos en otro pais. En otras palabras, una marca de fabrica o de comercio debe ser
registrada y protegida porgque en otro pais existe una marca de fébrica o de comercio. A juicio delas

19'|_as Comunidades Europeas se refieren a Bodenhausen, pagina 110.
20 véase el parrafo 4.31 supra.

21| as Comunidades Europeas se refieren a Bodenhausen, paginas 116 y 117.
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Comunidades Europeas, € pais en que se pretende redizar € registro no tiene, con arreglo a esta
disposicién, ningin derecho a poner en duda la existencia de una marca en manos de un titular segiin
la definicién de las leyes del pais de origen. Las Comunidades Europeas afladen que, una vez
concedida, la nueva marca de fébrica 0 de comercio estard plenamente sujeta a principio de
territorialidad e independencia con respecto ala marcaregistrada en € pais de origen.

460 Los Edados Unidos sefidan que las Comunidades Europeas han citado con aprobacion los
comentarios sobre € Convenio de Paris que una persona que goza de respeto, € profesor
Bodenhausen, hace en la pagina 110 del tratado, que las Comunidades Europeas han cdlificado de
defensa "de un deber amplio en lo que respecta d registro y a la proteccion”. Las Comunidades
Europeas consideran que se trata de una interpretacion segun la cua e articulo 6 quinquies es
aplicable ampliamente a cuestiones diferentes de la forma. En opinién de los Estados Unidos, 1o que
las Comunidades Europeas han olvidado decir, sin embargo, es que & profesor Bodenhausen
manifiesta muy claramente en las paginas 110 y 111 que € articulo 6 quinquies se refiere a la forma
de la marca de fébrica o de comercio. Recordando que citaban un pasgje extenso a efecto en su
comunicacion escrita®, los Estados Unidos afiaden que e profesor Bodenhausen trata el tema con
mayor detale en los siguientes términos en las paginas 110 y 111, tras su andlisis inicia del
articulo 6 quinquies:

"Con esto se llega a las siguientes conclusiones:

Siempre que una marca de fabrica o de comercio esté debidamente registrada en €
pais de origen, los demés paises de la Union estan obligados a aceptarlay protegerla,
aun cuando, en lo que respecta a su forma, es decir con respecto a los signos de los
gue estd compuesta, dicha marca no cumpla con las exigencias de la legidacion
naciona, a reserva de otras reglas, especialmente en lo que respecta a los motivos
para el rechazo o invalidacion de cualquier marca, en funcion de sus caracteristicas
propias, establecidas en € articulo. Esta norma serd por lo tanto aplicable a las
marcas de fabrica o de comercio integradas por nimeros, |etras, apellidos, nombres
geogréaficos, palabras escritas 0 no escritas en un determinado idioma o escritura, y
otros signos de los que esté compuesta la marca."

461 Mésadelante, e autor afiade, en lapagina 111:

"Los Estados miembros tienen igualmente libertad para, independientemente del
articulo 6 quinquies, aplicar a las solicitudes de marcas de fabrica o de comercio
cualquier otra disposicion de su legidacion naciona que no se refiera alos signos de
los que esta compuesta la marca, como puede ser € requisito de utilizacion previa de
la misma, o la condicién de que la persona que haya presentado la solicitud debe
poseer una empresaindustrial o comercial."*®

462 LosEstados Unidos afirman, en sintesis, que € articulo 6 quinquies del Convenio de Paris no
impide que un Miembro deniegue € registro de una marca debidamente registrada en € extranjero,
cuando la persona que haya solicitado € registro no sea € verdadero titular de la marca.

463 Los Estados Unidos reiteran que € parrafo A del articulo 6 quinquies del Convenio de Paris
limita la capacidad de los Miembros para denegar la proteccion a las marcas por razon de la

22/ éase el pérrafo 4.47 supra.

23 | ascursivas figuran en el original, no se reproducen |as notas de pie de pagina correspondientes alos
dos pasajes citados.
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incompatibilidad de la forma de la marca con la legidacion nacional. Con arreglo a articulo 6
quinquies, los Miembros no pueden negarse a registrar 0 proteger una marca regularmente registrada
en su pais de origen por € hecho de que ésta no sea conforme ala legidacién nacional en cuanto a la

forma de la marca. En pdabras dd articulo 6 quinquies, tal marca de fébrica 0 de comercio sera
aceptada para su deposito y protegida 'telle quelle”, lo que significa "ta cud es' o "en su forma
original": en otras paabras no es necesario modificar la marca para adaptarla a las leyes nacionaes
sobre la forma de las marcas de fébrica o de comercio. En opinion de los Estados Unidos, cualquier
interpretacion de esta obligacion que se extienda a cuestiones que no se refieran a la forma de la
marca, prescindiria indebidamente de las palabras clave, "telle quelle’ de este articulo. Dicha
interpretacion ignoraria asmismo € objeto y fin ddl articulo: evitar las denegaciones basadas en la
forma de la marca. En resumen, un examen del sentido corriente de los términos del parrafo A del
articulo 6 quinquies, leido en su contexto, y alaluz de su objeto y fin, establece que la interpretacién
de las Comunidades Europess es incorrecta. Los Estados Unidos aducen ademés que los documentos
facilitados por la OMPI sobre la historia de la negociacion de esa disposicion confirman lo dicho.

Con arreglo a las reglas consuetudinarias de interpretacion del derecho internacional, recogidas en e
articulo 32 de la Convencion de Viena, los documentos de la OMPI pueden cumplir esta funcién
confirmadora.

464 Los Estados Unidos afiaden que € articulo 211 no tiene nada que ver con la forma de la
marca de fébrica o de comercio y si con latitularidad de la misma.

465 Segin los Estados Unidos, las Comunidades Europeas alegan que € parafo A de
articulo 6 quinquies exige que los Estados Unidos "acepten para su depdsito y [proteccidon]” una
marca de fébrica o de comercio que haya sido confiscada en € pais de origen, sempre que haya sido
regularmente registrada en é. Los Estados Unidos entienden que esto significa que, si € gobierno de
un Miembro confisca los activos comerciales de una empresa, incluidas sus marcas regularmente
registradas en ese pais Miembro (pais de origen), € articulo 6 quinquies exigiria, segin las
Comunidades Europeas, que todos los demés Miembros aceptaran esa marca de fébrica o de comercio
en sus territorios, para su depdsito y proteccion. Los Estados Unidos afirman que esto equivale a
exigir alos Miembros que apliquen en su propio territorio las confiscaciones extranjeras de las marcas
de fébrica o de comercio. Por gemplo, s e Miembro A confisca una empresa en su territorio,
incluidas sus marcas de fébrica o de comercio, y pide d Miembro B que protgja una marca ya
existente en nombre de la empresa confiscada, segun la interpretacion de las Comunidades Europeas
dd parrafo A dd articulo 6 quinquies e Miembro A tendria que hacerlo asi y, por ende, dar efecto en
su territorio a esa confiscacion.  Los Estados Unidos afiaden que, sin embargo, las Comunidades
Europeas admiten que los Miembros no estan obligados a hacerlo en virtud del Acuerdo sobre los
ADPIC o dd Convenio de Paris. En resumen, la interpretacion, extraordinariamente lata, de las
Comunidades Europeas del contenido del articulo 6 quinquies conduce a un resultado que ambas
partes coinciden en que es equivocado.

466 Segin los Estados Unidos, las Comunidades Europeas han indicado que este resultado
-enopinion de los Estados Unidos innegablemente incorrecto- puede evitarse invocando la
disposicién sobre las "excepciones' que figuraen € parrafo B 1) del articulo 6 quinquies, que permite
a los Miembros invalidar o evitar e registro de las marcas de fébrica 0 de comercio "cuando sean
capaces de afectar a derechos adquiridos por terceros en € pais donde la proteccién se reclama’.

467 Los Estados Unidos recuerdan la opinién que han expuesto de que e péarafo A de
articulo 6 quinquies no socava € principio de que los Miembros no estan obligados a dar efecto en sus
territorios a las confiscaciones extranjeras. Alegan que esta disposiciéon se refiere solamente a
cuestiones de "forma' y que no hay necesidad, a no ser por la lectura incorrecta de las Comunidades
Europeas de esta disposicion, de recurrir a"excepciones’ para proteger este importante principio. Los
documentos de la OMPI demuestran que, a negociar la version original del articulo 6 quinquies, los
delegados rechazaron especificamente la utilizacion de la palabra "propiedad” en este articulo, por
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estar de acuerdo en que la disposicion no se referia a la cuestion de la titularidad de la marca® Los
Estados Unidos afiaden que, aun en e caso de que s & Grupo Especia tuviera que recurrir a las
excepciones del articulo 6 quinquies para preservar este importante principio, no resulta en absoluto
claro por qué habria de recurrir a la excepcion relativa a los "derechos adquiridos por terceros’ del
parafo B 1) de articulo6 quinquies y no a la dd "ordre public® del parafo B 3) de
articulo 6 quinquies. Los Estados Unidos sostienen que las Comunidades Europeas no han citado una
sola situacién en la que "los derechos adquiridos por terceros' se hayan utilizado para justificar € no
reconocimiento de las confiscaciones extranjeras, mientras que los Estados Unidos han citado
cantidad de decisiones en las que € "ordrepublic" se ha aducido como razén para no dar efecto a las
confiscaciones extranjeras. Parece evidente que s & Grupo Especia tiene que recurrir a una
excepcion del parrafo A de articulo 6 quinquies para preservar este importante principio -lo que los
Estados Unidos no consideran necesario- la excepcion adecuada es la relativa a "ordre public”.
Ademas, los Estados Unidos aducen que la sugerencia de las Comunidades Europess de que la
excepcion del "ordre public” esta limitada a situaciones en las que la marca de fabrica o de comercio
induce a engafio al publico carece de base. Del texto del articulo 6 quinquies se desprende claramente
gue las marcas de fabrica o de comercio que engafian a publico son solamente uno de los tipos de
marcas incluidas dentro de la excepcion relativa a la mora y € ‘brdre public”. Por otra parte,
numerosos tribunales de todo € mundo han constatado de que, dar efecto en e propio pais a las
confiscaciones exganjeras, inclusive con respecto a las marcas de fébrica o de comercio, es contrario

a "ordrepublic”.

24 |_os Estados Unidos se refieren alasActas de Paris, 1880, paginas 70 a79. Anexo | delacartadela
OMPI.

25 | os Estados Unidos afiaden que, no obstante, las Comunidades Europeas han admitido |a excepcion
del parrafo B 1) del articulo 6 quinquies para los "derechos adquiridos por terceros’ como la Unica base que
puede garantizar, con arreglo a articulo 6quinquies, la supervivencia del principio de no reconocimiento. Los
Estados Unidos examinan cémo podria invocarse esta excepcion para preservar el principio de no
reconocimiento. Un Miembro confisca los activos de la empresa ABC, incluidas sus marcas de fébrica o de
comercio registradas en ese Miembro y en los Estados Unidos. Los titulares originales de la empresa ABC
Ilegan alos Estados Unidos y alegan que son ellos, y no laempresa confiscada ABC, los que tienen derecho ala
marca en los Estados Unidos. Seguin las Comunidades Europeas, €l parrafo A del articulo 6 quinquies exige que
los Estados Unidos protejan |os intereses de titularidad de la empresa confiscada en la marca de fébrica o de
comercio estadounidense. Sin embargo, €l parrafo B 1) del articulo 6quinquies, también de acuerdo con las
Comunidades Europeas, permite que los Estados Unidos decidan que lostitulares originales de la empresa ABC
sean "terceros' que han adquirido derechos en los Estados Unidos que son lesionados por la marca
estadounidense de la empresa ABC confiscada. Solamente invocando esta excepcion, en opinion de las
Comunidades Europeas, pueden los Estados Unidos sustraerse a la obligacion, establecida en el parrafo A del
articulo 6quinquies, de reconocer la empresa ABC confiscada como titular legitima de la marca de fabrica o de
comercio en |los Estados Unidos.

Los Estados Unidos aducen que este enfoque fuerza el sentido corriente de la excepciéon del
parrafo B 1) del articulo 6 quinquies hasta dejarlo irreconocible, y €ello sin referirse realmente a la cuestion
tltima de la "titularidad", de forma diferente a la expuesta por los Estados Unidos. Conforme a ese enfoque es
necesario que el Grupo Especia constate que los titulares originales de la empresa ABC que han huido a los
Estados Unidos son ahora "terceros' que han "adquirido" los derechos en los Estados Unidos. Pero los titulares
originales de la empresa no son realmente "terceros': son los titulares legitimos de la marca ABC en los
Estados Unidos. Y no han "adquirido" en los Estados Unidos derechos que existian previamente y que serian
lesionados por las marcas de fabrica o de comercio de la empresa ABC confiscada, si dichas marcas fueran
registradas y protegidas, sino que las marcas a que tenian derecho los titulares originales son las mismas a las
que tenia derecho la empresa ABC confiscada. A juzgar por el texto del Convenio de Paris, y por la explicacion
del profesor Bodenhausen de dicho texto, la excepcion del parrafo B 1) del articulo 6 quinquies serefiere ala
situacion en que los verdaderos terceros -no relacionados con los que reclaman la titularidad de la marca
extranjera- tienen derechos preexistentes en los Estados Unidos que serian vulnerados si se registrara y
protegiera una marca extranjera. Solamente mediante una interpretacion forzada pueden las Comunidades
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468 Los Estados Unidos agregan que, lo que tal vez sea més significativo, la excepcion a que se
refiere € parrafo B 1) del articulo 6 quinquies no dice nada sobre como formula un Miembro la
determinacién de que los "terceros’ han adquirido derechos que serian vulnerados por la marca de
fébrica o de comercio extranjera. Aun cuando € Grupo Especial adoptara la interpretacion forzada
dd parrafo B 1) del articulo 6 quinquies que hacen las Comunidades Europesas, dicho articulo no nos
aclararia como un Miembro ha de determinar cudles son los titulares verdaderos de la marca
estadounidense cuyos derechos "adquiridos' serian vulnerados. En d parafo B 1) de
articulo 6 quinquies se dga esta decision alas leyes nacionaes de los Miembros. Los Estados Unidos
aducen que, por lo tanto, aunque lainterpretacion del articulo 6 quinquies que hacen las Comunidades
Europeas fuera correcta, € Grupo Especia seguiria teniendo que llegar a la conclusién de que, con
arreglo a parafo B 1) del articulo 6 quinquies corresponde a las leyes nacionaes de los Miembros
determinar quién es € verdadero titular de la marca, determinacion que no viene dictada ni por €
Convenio de Paris ni por  Acuerdo sobre los ADPIC. Asi pues, las Comunidades Europess
terminan donde comienzan los Estados Unidos.

469 Los Estados Unidos no comparten la opinién de las Comunidades Europeas de que, s €
Acuerdo sobre los ADPIC no prescribe normas relativas a la titularidad de las marcas, sus disciplinas
carecen de valor. A juicio de los Estados Unidos e Acuerdo sobre los ADPIC contiene numerosas
disciplinas que evitan las asignaciones arbitrarias de titularidad de marcas, entre las que pueden
citarse @ trato nacional, € trato de la nacién més favorecida y muchas disciplinas que protegen
derechos de procedimiento. Las normas nacionaes de los Miembros en cuanto a la titularidad pueden
diferir en e contexto de otros derechos de propiedad intelectua abarcados por los ADPIC, y estas
diferencias reconocidas no han socavado sus disciplinas. No obstante, incluso en caso de que la fata
de normas en cuanto a la titularidad fuera una deficiencia del Acuerdo, la interpretacion de las
Comunidades Europeas del parafo B 1) del articulo 6 quinquies, no subsanaria en absoluto esa
deficiencia, ya que no determina la forma en que un Miembro decide que un tercero ha adquirido
derechos. En otras paabras, no se deriva de dla la aplicacion de ninguna disciplina adiciona sobre
titularidad. Los Estados Unidos alegan que las Comunidades Europess llegan a la misma conclusion
gue a la que han llegado ellos. que los Miembros estan facultados para determinar quién es €
verdadero titular de una marca en su territorio y tienen derecho a impedir que las entidades
confiscadoras reivindiquen los derechos de titularidad.

2. Articulo 211(a)(2) dela Ley Omnibus de Asignaciones®

470 Las Comunidades Europeas adegan que € articulo 211(a)(2) prohibe que € titular de una
marca de fabrica o de comercio estadounidense registrada, o € titular de un nombre comercia recurra

Europeas llegar a la conclusion de que la proteccién de los derechos de "terceros' adquiridos en los Estados
Unidosimplica el reconocimiento de la continuacion de latitularidad de los titulares originales.

Los Estados Unidos agregan que, no obstante, segin la opinién de las Comunidades Europeas, la
misma supervivencia del principio de no reconocimiento de las confiscaciones extranjeras, en €l marco del
Convenio de Parisy del Acuerdo sobre los ADPIC depende de esta interpretacion forzada.

28 |_a Primera comunicacion escrita de las Comunidades Europeas contenia secciones separadas de
argumentos en relacién con e articulo 211(a)(2) y el articulo 211 b). Los argumentos de las Comunidades
Europeas relativos al articulo 211(a)(2) se resumen en esta seccion del informe; los relativos al articulo 211(b)
contenidos en su Primera comunicacion escritay en las siguientes estan resumidos en los parrafos 4.143 a 4.148
infra. Cuando se refieren a articulo 211(b), las Comunidades Europeas lo hacen, en su Primera comunicacién
escrita, a sus argumentos relativos al articulo 211(a)(2) y afirman que son aplicables mutatis mutandis al
articulo 211(b). En cambio, los Estados Unidos facilitaron simulténeamente sus argumentos sobre el
articulo 211(a)(2) y €l articulo 211(b). Por lo tanto, en esta seccion del informe se resumen |os argumentos de
los Estados Unidos rel ativos a ambos preceptos.
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a un tribunal de los Estados Unidos para hacer respetar sus derechos. Como tal, la medida niega a
determinados titulares de derechos en los Estados Unidos la legitimacidn para iniciar o mantener en
un tribunal de los Estados Unidos un procedimiento para hacer respetar 1os derechos reconocidos a
esas partes en virtud de la Ley Lanham. Puesto que tales derechos, ya sean en forma de registros de
marcas federaes o de derechos sobre nombres comerciales, sdlo pueden hacerse respetar mediante e
gercicio de acciones ante un tribunal federal, € efecto de ésta es la exclusion de cualquier recurso
judicia contra actos que lesionen esos derechos.

471 Los Estados Unidos sostienen que € articulo 211(a)(2) establece que "[n]ingin tribunal
reconocera, hard respetar o hara valer de otra forma cualquier reivindicacion de derechos formulada
por un nacional designado sobre la base de los derechos de common law o del registro abtenido [con
arreglo a la licencia general de la OFAC examinada anteriormente] de la marca de fébrica o de
comercio, € nombre comercia o la denominacién comercia confiscados de que se trate'. En
términos sencillos, los tribunaes de los Estados Unidos pueden negarse a reconocer o hacer respetar
los "derechos" de cuaquiera sobre una marca en los Estados Unidos cuando esos supuestos derechos
se deriven de una confiscacion realizada en Cuba. El articulo 211(b) contiene una disposicion similar
con respecto a las personas que reclamen una marca de fabrica o de comercio, un nombre comercia o
una denominacion comercial en los Estados Unidos en virtud de un registro de marca en un pais
Miembro. En otras paabras, con arreglo a articulo 211(b) una entidad que haya llevado a cabo una
confiscacion, 0 su sucesor en interés, no puede -por € hecho de haber confiscado una entidad
comercia y haber registrado debidamente su marca en Cuba- reclamar derechos de titularidad sobre la
marca en los Estados Unidos. Las Comunidades Europeas aegan, errOneamente, que estas
disposiciones son incompatibles con una serie de disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC.

a) Articulo 211(a)(2) de la Ley Omnibus de Asignaciones en relacion con € parrafo 1 del
articulo 16 del Acuerdo sobrelos ADPIC

472 Las Comunidades Europeas aducen que, dado que las marcas de fébrica 0 de comercio, a
igual que cuaquier otro derecho de propiedad intelectual, se hacen respetar principamente, en los
Estados Unidos a igual que en la mayor parte de los Miembros de la OMC, en & dmbito del sstema
judicia civil, la denegacién del acceso d sistema judicial de los Estados Unidos a determinados
titulares de marcas de fébrica 0 de comercio, equivae a privar por completo a los titulares de sus
derechos exclusivos. No hay ninguna otra via legal o préctica distinta del recurso a sistema judicial
de los Estados Unidos para impedir que terceros que no cuentan con e consentimiento de los titulares
utilicen en las operaciones comerciales signos identicos o smilares en los Estados Unidos.

473 Los Egados Unidos responden que en € parafo 1 del articulo 16 del Acuerdo sobre los
ADPIC se confieren determinados derechos a "titular” de una "marca de fébrica 0 de comercio
registrada’, a saber € derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, utilicen sin su
consentimiento la marca en determinadas circunstancias. Los articulos 211(a)(2) y 211(b) solo
pueden infringir, por lo tanto, € parrafo 1 dd articulo 16, s impiden al titular de una marca de fébrica
o de comercio registrada reivindicar sus derechos exclusivos frente aterceros. Los articulos 211(a)(2)
y 211(b) no lo hacen, y ello por dos razones. En primer lugar, seguin € articulo 211, una persona
cuyos "derechos’ tengan su origen en una confiscacion no indemnizada, no es € titular de la marca
seguin la ley estadounidense, y no puede reivindicar ninguin derecho a amparo del Acuerdo sobre los
ADPIC. Ninguna disposicion de este Acuerdo exige que los Estados Unidos confieran latitularidad a
una persona cuyo supuesto derecho a ella derive de una confiscacion no indemnizada. En segundo
lugar, con respecto ala reivindicacién de "derechos de common law" con arreglo a articulo 211(a)(2)
-es decir de derechos basados no en su registro, sino en @ uso-, no se trata de los derechos que
pretende tener "d titular de una marca de fabrica o de comercio registrada’, que son los que garantiza
el parafo 1 del articulo 16, sino de los derechos reivindicados por € titular de una marca de common
law.
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474  Los Estados Unidos aducen que, con respecto a primer punto, €l parrafo 1 del articulo 16 del
Acuerdo sobre los ADPIC distingue claramente entre la marca registrada, de un lado, y d titular de la
marca que puede reivindicar sus derechos, de otro. Cuando una persona es € titular de una marca de
fébrica o de comercio, y esa marca esta registrada por esa persona, en e Acuerdo sobre los ADPIC se
le garantizan derechos exclusivos para evitar la utilizacion de la marca por terceros. Sin embargo,
puede darse € caso, en € marco del parrafo 1 dd articulo 16, de que € "titular” de lamarca no seala
misma persona que la ha registrado. Aunque € registro federa de la marca en los Estados Unidos
Ileva consigo las presunciones juridicas de titularidad, validez y prioridad, todas estas presunciones
son susceptibles de impugnacion.  Si una persona distinta de la que ha procedido a registro puede
hacer valer un mgor derecho a esa marca basandose, por giemplo, en su utilizacion anterior, cabe la
posibilidad de que se atribuya a esa persona la "titularidad" real de la marca. En € péarrafo 1 del
articulo 16 se prevé expresamente la posibilidad de que € titular de la marca de fabrica o de comercio
-la persona que puede reivindicar derechos exclusivos con arreglo a la legidacion interna- sea una
persona distinta de la que ha procedido aregistrarla.

475 Los Estados Unidos sostienen que esta conclusion se desprende claramente de la Ultima frase
dd parafo 1 de articulo 16, en la que se airma que los derechos garantizados por € mismo "no
afectaran a la posibilidad de los Miembros de reconocer derechos basados en € uso”. En esa misma
frase se establece de forma més genera que los derechos de dicho parrafo "se entenderan sin perjuicio
de ninguno de los derechos existentes con anterioridad".?” Aparte de la mencién concreta a los
derechos adquiridos por € uso, en e parrafo 1 dd articulo 16 no se especifica cudes son los otros
"derechos existentes con anterioridad” a los que no pueden perjudicar los derechos del parrafo 1 del
articulo 16. La determinacion de derechos existentes con anterioridad, a igua que la determinacion
de que los derechos de marca se adquieren mediante e uso, es una cuestion que corresponde al
derecho naciona de la que no se ocupa e Acuerdo sobre los ADPIC.

476 Los Estados Unidos afirman que, a la luz de esta interpretacion, resulta evidente que los
articulos 211(a)(2) y 211(b) no son incompatibles con € parrafo 1 del articulo 16 del Acuerdo sobre
los ADPIC.

477 Los Estados Unidos sostienen que d articulo 211(a)(2) establece que, s un "naciona
designado" -basicamente el Gobierno de Cuba, |os nacionales de ese pais 'y sus sucesores en interés-:
1) ha obtenido € registro de una marca de fabrica o de comercio en virtud de una licencia general de
laOFAC, y 2) esamarca es idéntica o semejante a otra utilizada en relacion con una entidad comercial
confiscada sin indemnizacion por € Gobierno de Cuba, los tribunales de los Estados Unidos no
reconoceran, haran respetar o harén vaer de otraforma cuaquier reivindicacion de derechos de marca
formulada por esa persona. Segun € articulo 211(b), sl un nacional designado ha obtenido € registro
en su pais de origen de una marca de ese tipo (es decir, de una marca que se haya utilizado en relacion
con una entidad comercial confiscada), y reivindica los derechos de titularidad de la marca en los
Estados Unidos en virtud de su registro en e extranjero, los tribunales estadounidenses no
reconoceran, haran respetar o haran valer de otra forma esa reivindicacion.

478  Los Estados Unidos aducen que esto no es incompatible con € parrafo 1 ddl articulo 16. Los
Estados Unidos, aunque no hacen respetar la marca de fébrica o de comercio en beneficio de la
persona que la ha registrado, no niegan los derechos exclusivos a "titular” de la marca registrada, de
conformidad con la obligacion establecida en € parrafo 1 del articulo 16. La razon es que, con
arreglo alaley estadounidense, € sucesor de la entidad confiscadora no es € "titular” de la marca en

27 |_os Estados Unidos, para aclarar este punto sefialan que, en ese pais, si una persona registra una
marca, pero otra tiene "derechos existentes con anterioridad" basados en el uso, es esta Ultima, y no la que ha
registrado la marca, la que, con arreglo a la legislaciéon nacional de aplicacion del parrafo 1 del articulo 16,
puede reivindicar los derechos.
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los Estados Unidos. El conferir la titularidad ad solicitante de un derecho de marca de fébrica o de
comercio, es una cuestion reservada al derecho interno del Miembro. El Acuerdo sobre los ADPIC se
abstiene simplemente de regular la cuestion sustantiva de la titularidad de la marca®® Si los Estados
Unidos deciden que las entidades que han realizado la confiscacion sin haber concedido ninguna
indemnizacion por la propiedad confiscada, 0 sus sucesores en interés, no pueden gercer |los derechos
de titularidad de la marca asociada a la entidad comercia confiscada en los Estados Unidos, estan
plenamente facultados para hacerlo. No hay en € Acuerdo sobre los ADPIC ninguna disposicion que
limite ese derecho. Una vez que un Miembro reconoce que quien ha registrado la marca es titular de
ela, las digposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC obligan a ese Miembro a reconocer a ese titular
determinados derechos. Hasta que eso no haya ocurrido, no esta obligado a hacerlo.?

479  Los Estados Unidos sostienen que € texto del parrafo 1 del articulo 16, conforme a sentido
corriente de sus términos prevé claramente la posibilidad de que, con arreglo a la legidacion interna,
los derechos de titularidad se atribuyan a alguien que no sea quien ha redlizado € registro. Ademas,
es inconcebible que los negociadores del Acuerdo sobre los ADPIC intentaran, mediante el parrafo 1
dd articulo 16, invertir @ principio establecido de la legidacion estadounidense contrario a la
efectividad en € pais de las confiscaciones extranjeras no indemnizadas. Segun los Estados Unidos,
ese principio ha estado en vigor en gran parte del mundo, incluidos los Estados Unidos y Europa,
durante casi 100 afios y se ha aplicado y ha sido patente durante todo € periodo posterior ala Segunda
Guerra Mundial. No existe en € texto del Acuerdo sobre los ADPIC, ni en su objeto y fin, ningin
indicio de que pretendiera anularse este principio vigente desde hace mucho tiempo.

480 Los Estados Unidos aducen que e objeto y fin del parrafo 1 del articulo 16 es definir y
proteger los derechos del titular de una marca de fébrica o de comercio, y no limitar la capacidad de
los Miembros para determinar quién es € titular. En otras palabras, la contribucion del parrafo 1 del
articulo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC consistio en reforzar la observancia de los derechos de
propiedad intelectual, y no en reducir la facultad de una nacion soberana para determinar quién puede
reivindicar esos derechos. El parrafo 1 del articulo 16, en especial, no menoscaba esos derechos con
respecto a la decision bésica de reconocer 0 no las confiscaciones extranjeras no indemnizadas.

481 Los Estados Unidos sefidan que las Comunidades Europeas parecen afirmar que la cuestion
no es d efecto extraterritorial de las confiscaciones no indemnizadas®® En opinién de los Estados

2 | os Estados Unidos afiaden que hay determinados principios y garantias de procedimiento
importantes, como €l trato nacional y el trato de la nacién mas favorecida, que influirian en las reglas sobre
titularidad desde el punto de vista del procedimiento, en contraste con las prescripciones sustantivas en cuanto a
latitularidad que los Miembros tienen derecho a establecer con arreglo asus leyesinternas.

29| os Estados Unidos dan un ejemplo para aclarar por qué, en su opinion, este resultado tiene sentido a
la luz del principio contrario a la aplicacion extraterritorial de los decretos de confiscacion extranjeros. Con
arreglo a este principio, por gjemplo, si se produjera una confiscacion no indemnizada de una entidad comercial
cubana que tuviera marcas de fabrica o de comercio tanto en los Estados Unidos como en Cuba, la confiscacion
no afectaria a la titularidad de los derechos de marca en los Estados Unidos: esos derechos seguirian
perteneciendo a los verdaderos propietarios de la entidad comercial, y no ala entidad confiscadora. Sobre este
punto parecen coincidir los precedentes judiciales tanto de las Comunidades Europeas como de los Estados
Unidos. En cambio, si la marca de los Estados Unidos fuera una marca de common law -es decir establecida a
través del uso y no mediante el registro- la entidad confiscadora podria registrar la marca a su nombre. Los
Estados Unidos alegan que, seguin la interpretacion del parrafo 1 del articulo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC
gue hacen las CE, si la entidad confiscadora consiguiera registrar la marca, tendria derecho, con arreglo al
parrafo 1 del articulo 16 a que su marca fuera respetada en los Estados Unidos, en detrimento de |los verdaderos
titulares. A juicio de los Estados Unidos, este resultado estaria totalmente en contradiccion con el principio de
no dar efecto extraterritorial alas confiscaciones extranjeras.

30'|_os Estados Unidos se remiten a un pérrafo de la introduccion a la Primera comunicacion de las CE
al que se hace referenciaen el parrafo 4.10 supra.
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Unidos, las Comunidades Europeas parecen admitir que las naciones soberanas tienen derecho a
rechazar € reconocimiento de confiscaciones extranjeras sin indemnizacién en e momento en que se
redliza la confiscacion; paralas Comunidades Europess, la cuestiéon que se plantea en € articulo 211
es s, después de haberse llevado a cabo la confiscacion en e extranjero, y de que € titular origina
haya abandonado su marca, los Estados Unidos pueden todavia impedir que la entidad confiscadora
pueda ser titular de los derechos de marca en los Estados Unidos.

482 A juicio de los Estados Unidos, este argumento establece una falsa distincion. La cuestion
crucia es, en redidad, s e Acuerdo sobre los ADPIC, a pesar de su silencio, ha suprimido €
principio contrario a la efectividad en € propio pais de las confiscaciones extranjeras. Los Estados
Unidos aducen que, o hien e parrafo 1 del articulo 16 priva a las naciones soberanas de la capacidad
de no reconocer la titularidad de las entidades confiscadoras, 0 no. No hay en € parrafo 1 del
articulo 16 nada que avale una distincion entre los derechos de las entidades confiscadoras en €
momento de la confiscacion y esos derechos 20 afios después. Si, como afirman las Comunidades
Europess, € parrafo 1 del articulo 16 privara alos Miembros de la facultad de determinar quién es'y
quién no es € titular de un derecho de marca, un Miembro no estaria méas facultado para determinarlo
en d momento de la confiscacion de lo que lo estd después de que la marca haya pasado
presuntamente a dominio publico. El parafo 1 del articulo 16 no modifica la norma de que los
Miembros determinen quién puede reclamar latitularidad de una marca de fébrica o de comercio.

483 Los Estados Unidos reiteran que, conforme a su sentido corriente, € parrafo 1 del articulo 16
confiere determinados derechos exclusivos para proteger a titular de una marca registrada frente a su
utilizacion por terceros. Si una persona no es € titular de una marca de fabrica o de comercio -y la
titularidad se determina de conformidad con las leyes nacionales de Miembro- € parafo 1 del
articulo 16 no le confiere ninglin derecho. En e contexto del articulo 211, si una entidad confiscadora
0 su sucesor no es d titular de una marca, € parafo 1 del articulo 16 no garantiza a esa entidad
ningun derecho.

484  Segun los Estados Unidos, las Comunidades Europeas interpretan que € parafo 1 del
articulo 16 confiere derechos exclusivos a cualquiera que registre la marca de fébrica o de comercio.
El parrafo 1 del articulo 16 podria haber sido redactado de forma que confiera derechos exclusivos a
que redliza € registro, pero no fue asi. En lugar de dlo, en é se manifiesta expresamente que sus
presunciones y derechos corresponden a "titular de una marca de fabrica o de comercio registrada
[...]". De hecho, € parafo 1 del articulo 16 no podria ser mas claro de lo que es en cuanto a la
distincion que establece entre d titular de lamarcay € quelaregistra en @ se declara expresamente
gue ninguna disposicion de ese precepto afecta a la posbilidad de los Miembros de reconocer
derechos basados en € uso. En otras palabras, un Miembro no incumple € parrafo 1 dd articulo 16 s
determina que € verdadero titular de una marca de fébrica o de comercio es la persona que primero la
utilizdy no la que laregistr6. S la interpretacion de las Comunidades Europeas fuera correcta, €
parrafo 1 del articulo 16 exigiria alos Miembros que concedieran derechos exclusivos a quien hubiera
registrado la marca, aun en caso de que se hubieran conferido a otra persona derechos basados en €
uso en virtud de la legidacion naciona. Esta posicion esta en contradiccion directa con e propio
parafo 1 del articulo 16. En consecuencia, no cabe entender correctamente que e parrafo 1 del
articulo 16 imponga la obligacion de conferir derechos a cualquier persona que haya registrado la
marca de fabrica o de comercio.

485 Los Estados Unidos aducen que la pretension de las Comunidades Europeas de que existe una
clase de marcas federales de fabrica o de comercio de las que es "titular” quien las registre y que hay
otra clase de marcas cuya titularidad se basa en € uso, no resulta creible® El mismo hecho de que

31 | os Estados Unidos se refieren a los argumentos de las Comunidades Europeas citados en el
parrafo 4.178 infra.
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una persona pueda establecer que es titular de una marca basdndose en un uso anterior de lamisma, e
impugnar latitularidad de la persona que haya registrado la marca federal, demuestra que no existen
dos "clases' digtintas de marcas. Se trata de una situacion expresamente prevista en € parrafo 1 del
articulo 16. Los Estados Unidos aducen que la interpretacion de las CE del parrafo 1 del articulo 16
-seguin la cua los Miembros habrian de conferir derechos exclusivos a cualquiera que registrase la
marca de fabrica o de comercio- no esté respaldada por € texto del articulo. Los Estados Unidos
afirman que esta interpretacion es especialmente extrema 'y perturbadora, dado que las Comunidades
Europeas consideran asmismo que € parrafo 1 del articulo 15 exige que los Miembros registren sin
problemas cualquier marca de fébrica o de comercio consistente en signos diferenciadores,
independientemente de que la persona que haya realizado € registro cumpla o no los requisitos para
ser titular de la marca, con arreglo ala legidacion nacional, y de que € que la ha registrado base su
pretension de titularidad de la marca en los Estados Unidos en la propiedad de activos confiscados en
el extranjero.

486 Los Estados Unidos aducen que, dado que la obligacion impuesta por € péarrafo 1 del
articulo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC es la de conferir derechos a "titular” de una marca de
fébrica o de comercio que se registra, el Grupo Especia debe determinar s los articulos 211(a)(2) y
211(b) prescriben acciones incompatibles con esta obligacién. En opinion de los Estados Unidos, no
esasl. Los articulos 211(a)(2) y 211(b) no niegan los derechos exclusivos a los verdaderos titulares
de las marcas registradas, sino que reflgan & hecho de que los tribunales no estan obligados a
constatar que la persona que haya registrado la marca de fébrica o de comercio es € "titular de élla,
en caso de que quien la haya registrado reivindique la titularidad en virtud de una confiscacion y de
que d titular original no consienta en ello. Los articulos 211(8)(2) y 211(b) no reducen los derechos
de titularidad reconocida en los Estados Unidos. Por e contrario, constituyen un acto de gjercicio del
derecho soberano reconocido de los Estados Unidos a determinar |os criterios que hay que seguir para
establecer la titularidad de marcas en los Estados Unidos, y para negar la misma, cuando proceda, a
aquellos que basen su reclamacién en una confiscacion sin indemnizacion.

487 En resumen, los Estados Unidos sostienen que los articulos 211(a)(2) y 211(b) no son
incompatibles con € parrafo 1 del articulo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, ya que este Ultimo
articulo confiere derechos al titular de una marca de fébrica o de comercio registraday e articulo 211
no limita los derechos de |os verdaderos titulares de |as marcas registradas.

488 Los Estados Unidos afiaden que, aun en caso de que & Grupo Especid constatara una
incompatibilidad entre los derechos a que se refiere & parafo 1 de articulo 16 y los
articulos 211(8)(2) y 211(b), éstos seguirian siendo compatibles con e Acuerdo sobre los ADPIC;
por larazén de que en € articulo 17 se autoriza a los Miembros de la OMC a establecer excepciones
limitadas de los derechos conferidos por una marca de fabrica o de comercio, a condicion de que en
ellas se tengan en cuenta los intereses legitimos del titular de la marca y de terceros. Los
articulos 211(a)(2) y 211(b) cumplirian estos requisitos, ya que cada una de las disposiciones se
refiere solamente a una clase muy especifica de posibles titulares de derechos y son por lo tanto
“limitadas’. Lo son también en € sentido de que se limitan a imponer una condicion para hacer
respetar 1os derechos de marcareivindicados. € consentimiento del titular original. Este requisito del
consentimiento esté directamente relacionado con € fin de la excepcion, que es negar efectos
extraterritoriales a una confiscacion de Cuba. Ademés, los articulos 211(a)(2) y 211(b) tienen en
cuenta los intereses legitimos del titular de la marca de fébrica o de comercio y de terceros. Un
nacional designado que reivindique latitularidad de los derechos de marca no tiene interés legitimo en
ella porque su reclamacion se basa, directa o indirectamente, en la confiscacion de la entidad
comercial asociada a la marca de fébrica o de comercio. Por € contrario, € interés dd titular
desposeido tiene considerable legitimidad. El titular origina cred la marca de fébrica o de comercio,
la utiliz6 primero en sus productos y configurd su reputacion caracteristica.  El hecho de que fuera
privado de su propiedad, sin ninguna indemnizacion, por decreto gubernamental, no disminuye en
ningin modo la justificacion normativa para proteger su interés en la marca. La prescripcion que
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requiere de consentimiento "tiene en cuenta’ suficientemente estos antecedentes y permite que €
solicitante actual y € titular original lleguen a armonizar sus intereses respectivos. En otras palabras,
el articulo 211 vadirigido precisamente a mal que trata de rectificar.

489 Comentando los argumentos expuestos por los Estados Unidos con respecto a articulo 17 del
Acuerdo sobre los ADPIC, las Comunidades Europeas recuerdan que € Grupo Especia sobre Canada
- Proteccion mediante patente de los productos farmacéuticos tuvo que interpretar € término
"excepciones limitadas', utilizado en € articulo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC, en relacion con las
patentes. El Grupo Especial declar6 que "la expresion 'excepciones limitadas ha de interpretarse en €
sentido de que entrafia una excepcion estricta, una excepcion gque conlleva solamente una pequeia
disminucién de los derechos en cuestion”.** A juicio de las CE, no cabe duda de que la categérica
denegacion de la exigibilidad por via judicial va mucho mas ala de "una pequefia disminucion de los
derechos en cuestion”, lo que excluye € caracter limitado de la excepcidn. Las constataciones del
Grupo Especid en Estados Unidos - Articulo 110(5) de la Ley de Derecho de Autor de los Estados
Unidos, en relacion con "determinados casos especidles' del articulo 13 del Acuerdo sobre los
ADPIC® respecto del derecho de autor, confirman esta conclusion.

490 Las Comunidades Europess reiteran su opinion de que € articulo 211 no tiene nada que ver
con la denegacion de efectos a las confiscaciones extranjeras en los Estados Unidos.  Por |o tanto, €
argumento de los Estados Unidos con respecto a los intereses legitimos de terceros no es pertinente.
Las Comunidades Europeas aducen que pareceria ademas que, al negar cualquier posibilidad de
exigibilidad judicid a titular de la marca de fébrica o de comercio, no se han tenido en cuenta en
absoluto sus intereses. Por Ultimo, pareceria también estar excluido, a la luz del emplo sobre "uso
led" contenido en € articulo 17, que d interés de un titular historico de una empresa que haya
utilizado dicha marca, u otra similar, congtituiria un interés legitimo con arreglo a articulo 17 del
Acuerdo sobre los ADPIC. Los terceros a que se refiere @ articulo 17 son los que intentan utilizar la
marca, y no los que quieren impedir su utilizacion.

b) Articulo 211(a)(2) de la Ley Omnibus de Asignaciones en relaciéon con € articulo 42 del
Acuerdo sobrelos ADPIC

491 Las Comunidades Europeas alegan que, a negar expresamente la posibilidad de que los
tribunales estadounidenses hagan respetar los derechos a que se refieren sus disposiciones,
articulo 211(a)(2) constituye una infraccion de las obligaciones de los Estados Unidos, con arreglo a
la primera frase del articulo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC. Tanto € articulo 42 como los
articulos 44 a 46 y 50 del Acuerdo exigen alos Miembros de la OMC que proporcionen |os recursos
expresamente estipulados en ellos.  Entre estos recursos figuran los mandamientos judiciaes, las
indemni zaciones por dafios y perjuiciosy las medidas provisionales.

492 Los Egados Unidos sostienen que los articulos 211(a)(2) y 211(b) son compatibles con €l
articulo 42 del Acuerdo sobrelos ADPIC, en € que se exige alos Miembros que pongan a acance de
los titulares de derechos procedimientos judiciales civiles para lograr la observancia de todos los
derechos de propiedad intelectua a que se refiere e Acuerdo. El propio texto del articulo 42 aclara
perfectamente que éste solo es aplicable a los derechos de propiedad intelectua "a que se refiere [d]
Acuerdo", es decir, alos derechos que un Miembro esta obligado a hacer respetar de conformidad con
el Acuerdo. El articulo 42 no exige a los Miembros que proporcionen a los titulares de derechos

32 Véase Canada - Proteccion mediante patente de los productos farmacéuticos WT/DS114/R,
parrafo 7.30.

33 Véase Estados Unidos - Articulo 110(5) de la Ley de Derecho de Autor de los Estados Unidos,
WT/DS160/R, parrafos 6.102 a6.113.
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procedimientos para hacer respetar derechos que no existen. Si hay un supuesto derecho de propiedad
intelectual a que no "se refiere e presente Acuerdo”, e Miembro no tendrd ninguna obligacion de
hacerlo respetar mediante su sistema judicid civil. Tampoco € articulo 16, ni ninguna otra
disposicion del Acuerdo sobre los ADPIC, se refiere a la cuestion de quién es € legitimo titular de
una marca de fébrica o de comercio con arreglo a la legidacion interna de un Miembro. Los
articulos 211(a)(2) y 211(b) se limitan a establecer que una persona que no tenga ningln derecho
sobre una marca, no puede hacerla respetar, por lo tanto, estos parrafos del articulo 211 no infringen
el articulo 42.

493 Los Egtados Unidos aducen que € mismo razonamiento es aplicable en caso de que € Grupo
Especia constate que € articulo 211 esta comprendido en € ambito de la disposicion relativa a las
excepciones del articulo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC. Por definicion, cuando una excepcion
vélida es aplicable a determinados derechos de marca, dichos derechos no pueden reivindicarse con
éxito.

494  En consecuencia, los Estados Unidos sostienen que los articulos 211(a)(2) y 211(b) no pueden
vulnerar e articulo 42. Como se desprende claramente del texto de este articulo, cuando en €
Acuerdo sobre los ADPIC no se prescribe ningun derecho no se exige, obviamente, ninglin recurso.

495 Los Estados Unidos afladen que no cabe poner seriamente en tela de juicio que los Estados
Unidos ponen a acance de quien corresponde procedimientos judiciales civiles con respecto a la
observancia de los derechos de propiedad intelectual. El sistema judicia civil de los Estados Unidos
es uno de los més desarrollados del mundo y los titulares de marcas de fabrica o de comercio recurren
sisteméticamente a los tribunal es estadounidenses que se hagan respetar sus derechos. A pesar de las
afirmaciones erroneas -a juicio de los Estados Unidos- de las Comunidades Europeas en sentido
contrario, las personas que puedan verse afectadas por € articulo 211 tienen acceso a los tribunaes
estadounidenses, y estan legitimadas para exponer sus argumentos.

496 Los Estados Unidos afirman que los articulos 211(a)(2) y 211(b) son normas sustantivas que
regulan la titularidad de los derechos sobre marcas de fébrica 0 de comercio, y no normas
jurisdiccionales 0 de legitimacion relativas al acceso ad sistema judicia. No dfectan a la
disponibilidad de procedimientos judiciaes para cualquier parte que reivindique € derecho a una
marca. De hecho, para que un tribunal declare que es aplicable € articulo 211, ha de formular una
serie de determinaciones juridicas. ha de determinar, por gemplo, que la marca de fébrica o de
comercio es idéntica 0 semegjante a una marca que se haya utilizado en relacion con una entidad
comercia confiscada, que no se ha pagado una indemnizacion suficiente y efectiva, y que la persona
que reivindica e derecho es un nacional designado 0 su sucesor en interés. Ninguna disposicion de
los articulos 211(8)(2) y 211(b) impide que una persona que reivindique derechos de titularidad sobre
una marca de fébrica o de comercio tenga plena oportunidad para defender su pretension de titularidad
y presentar todas las pruebas pertinentes.

C) Articulo 211(a)(2) de la Ley Omnibus de Asignaciones en relacion con € articulo &is del
Convenio de Paris (1967), incorporado a Acuerdo sobre los ADPIC

497 Las Comunidades Europeas sostienen que e parrafo 1) del articulo @is del Convenio de
Paris (1967) dispone que se dé mayor proteccion a las llamadas marcas notoriamente conocidas.
Alegan que € articulo 211(a)(2) niega la proteccion a determinadas marcas de fabrica o de comercio
de manera indiscriminada, independientemente de que sean 0 no notoriamente conocidas, con o que,
existe una diferencia con respecto a parafo 1) de articulo tbis del Convenio de Paris (1967),
incorporado a Acuerdo sobre los ADPIC en virtud del parrafo 1 del articulo 2 de dicho Acuerdo.

498 Los Estados Unidos sostienen que los articulos 211(a)(2) y 211(b) no son incompatibles con
el parrafo 1) ddl articulo 6bis del Convenio de Paris (1967), porque éste se limita a prescribir que los
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Miembros procederén a rehusar o invalidar un registro, o a prohibir e uso de una marca de fébrica o
de comercio, cuando las autoridades competentes de ese Miembro estimen que la marca es
notoriamente conocida en € territorio del Miembro "como siendo ya marca de'" otra persona que tiene
derecho a proteccion a amparo de ese articulo. Los articulos 211(a)(2) y 211(b) solamente son
aplicables cuando los tribunales de los Estados Unidos determinen que la marca estadounidense no es,
de hecho, "la marca de" la entidad que ha realizado la confiscacidn o sus sucesores en interés. Si, de
conformidad con € derecho estadounidense, la entidad que ha redizado la confiscacion no tiene
ningun derecho de titularidad sobre la marca, ésta no puede ser juridicamente, "notoriamente conocida
como siendo ya marca de' la entidad que ha realizado la confiscacion.

499 Las Comunidades Europeas alegan que no puede haber ninguna duda razonable de que en los
articulos 211(a)(2) y 211(b) se niega a Cuba, a un naciona cubano 0 a un sucesor en interés
extranjero, € beneficio del articulo ois del Convenio de Paris. Estas personas no podran reclamar
gue se rehuse o invalide un registro solicitado ni estaran en condiciones de prohibir €l uso de lamarca
de que setrate.

4.100 El Grupo Especid pidié alas Comunidades Europeas que citaran gjemplos de situaciones en
las que € articulo 211(a)(2) pudiera suponer una infraccién de las obligaciones de los Estados Unidos
en virtud del péarrafo 1) del articulo tbis del Convenio de Paris, incorporado al Acuerdo sobre los
ADPIC. Como respuesta, las Comunidades Europeas afirman que, en caso de que la marca "Havana
Club" no hubiera sido registrada en los Estados Unidos, pero éstos la reconocieran como una marca
notoriamente conocida en € sentido del parrafo 1) del articulo 6bis dd Convenio de Paris, la
aplicacion del articulo 211(a)(2) no permitiria a titular de esta marca notoriamente conocida impedir
gue otra persona la utilizara en los Estados Unidos. Dado los términos amplios en que esta redactado,
el articulo 211(a)(2) es aplicable a todos los tipos de marcas de fabrica 0 de comercio, marcas
registradas, marcas de common law, y marcas notoriamente conocidas.

4101 Los Estados Unidos aducen que las Comunidades Europeas no han expuesto ningun
argumento que ponga de manifiesto que en € articulo 6bis se exija a los Miembros que reconozcan la
titularidad de la marca de entidades privadas. De hecho, las disposiciones de ese articulo no se
refieren en absoluto a quién sea d titular de la marca o € nombre comercial. El articulo 6ois reserva
especificamente a la "autoridad competente” del Miembro la determinacion de s una marca de fébrica
0 de comercio es notoriamente conocida como siendo ya la marca de una determinada persona. Los
Estados Unidos sostienen que la comunicacion de la OMPI reconoce que esta decision de las
autoridades competentes se refiere a la titularidad, pero especifica que ninguna disposicion del
Convenio de Paris se ocupa de la cuestion de como hay que determinar quién es € titular de una
marca de fébrica o de comercio con arreglo a lalegidacion interna de los Miembros.

d) Articulo 211(a)(2) de la Ley Omnibus de Asignaciones en relacion con € articulo 8 del
Convenio de Paris (1967), incorporado a Acuerdo sobre los ADPIC

4102 Las Comunidades Europeas aducen que € articulo 8 del Convenio de Paris (1967) obliga a
los Miembros de la OMC a conceder proteccion a los nombres comerciaes, independientemente de
que formen o no parte de una marca de fébrica o de comercio. Aunque en € articulo 8 no se estipula
con precision la forma en que debe darse esta proteccion para los nombres o denominaciones
comerciaes, uno de los principales comentadores escribe que "[la] proteccion se concedera por 1o
generd contra los actos ilicitos de terceros consistentes, por gemplo, en e uso del mismo nombre
comercial o de otro confusamente similar [...], s tal uso es susceptible de causar confusion en €
pablico”.* De hecho, con arreglo ala ley estadounidense, los nombres comerciales estén protegidos
por la posibilidad de gercitar una accion al amparo, entre otros preceptos, del articulo 43 (a) delaLey

34 |_as Comunidades Europeas se refieren a Bodenhausen, pagina 133.
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Lanham, que permite a las partes impedir € uso de un nombre comercial de manera que pueda causar
confusion o engafio.

4.103 Las Comunidades Europeas alegan que, en cualquier caso, los términos en que esta redactado
el articulo 211(a)(2) son tan categoricos que no puede caber duda de que los Estados Unidos no
conceden ninguna proteccion a los nombres y denominaciones comerciales abarcados por esta
disposicion. Asi pues, los Estados Unidos no cumplen sus obligaciones derivadas del parrafo 1 del
articulo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC en conexiédn con € articulo 8 del Convenio de Paris.

4104 Las Comunidades Europeas subrayan la importancia que atribuyen a las deficiencias que a su
juicio existen en la proteccion que se concede a los ADPIC en los Estados Unidos (en particular a
violacion del articulo 8 del Convenio de Paris) a los nombres comerciades y denominaciones
comerciales, como consecuencia de la aplicacion de los articulos 211(a)(2) y 211(b), ya que gran
nimero de esos nombres comerciales estadounidenses -a su juicio a menudo muy valiosos- pueden
verse afectados por las reducciones introducidas por los articulos 211(a)(2) y 211(b). El hecho de que
el tribunal federa de circuito de los Estados Unidos haya aplicado de hecho € articulo 211(b) a
nombre comercial Havana Club y haya negado proteccion a mismo pone alin més de relieve su
importancia econémica.

4105 Los Estados Unidos sostienen que los articulos 211(a)(2) y 211(b) no son incompatibles con
el articulo 8 del Convenio de Paris, ya que en éste se obliga simplemente a los Miembros a dar alguna
proteccién a los nombres comerciaes, sin exigir su depdsito o registro, e independientemente de que
forman o no parte de una marca de fébrica o de comercio. El articulo 8 no impone ninglin requisito en
relacion con e alcance de la proteccion, con excepcion del trato naciona que exige € articulo 2 del
Convenio de Paris. Solamente por esta razon, los articulos 211(a)(2) y 211(b) no infringen €
articulo 8 del Convenio de Paris.

4106 En cualquier caso, sin embargo, no cabe mantener que los medios de proteccion otorgados a
los nombres comercia es haya de ser més estrictos que los establecidos para las marcas de fébrica o de
comercio. Dado que los articulos 211(a)(2) y 211(b) no son incompatibles con e Acuerdo sobre los
ADPIC o € Convenio de Paris, en lo que respecta a las marcas de fabrica o de comercio, no lo son
tampoco en lo que respecta a los nombres comerciales.

4.107 Los Estados Unidos afiaden que las Comunidades Europeas no han expuesto ningun
argumento del que se desprenda que € articulo 8 obligue alos Miembros a reconocer la titularidad del
nombre comercial de determinadas entidades. A juicio de los Estados Unidos, € articulo 8 guarda
silencio al respecto.

€) Articulo 211(a)(2) de la Ley Omnibus de Asignaciones en relacion con € parafo 1 del
articulo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC y con € péarrafo 1) dd articulo 2 del Convenio de
Paris (1967), incorporado a Acuerdo sobre los ADPIC

4.108 Las Comunidades Europeas afirman que € texto del parafo 1 de articulo 3 del Acuerdo
sobre los ADPIC se basa, en lo que respecta d "trato naciond" en € parrafo 4 del articulo |11 del
Acuerdo Genera sobre Aranceles Aduaneros y Comercio ("GATT"). No obstante, en tanto que €l
trato nacional se vincula en e GATT alos bienes, y no a sus propietarios, en e Acuerdo sobre los
ADPIC se vincula a la persona del titular del derecho. Esta modificacion de la "vinculacion” esta
asociada sistematicamente al carécter territorial de los derechos de propiedad intelectual. A juicio de
las CE, la vasta jurisprudencia del parrafo 4 del articulo 11 del GATT, en € marco dd sistema de
solucion de diferencias del GATT asi como del de la OMC, puede ser un elemento vaioso para la
interpretacion del parrafo 1 del articulo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC. En cudquier caso, € rasgo
fundamental del parrafo 1 del articulo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC parece ser muy claro. Un
Miembro dela OMC no puede conceder a un naciona de otro Miembro de la OMC, con respecto aun
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derecho de propiedad intelectua que reconozca su sistema en |0 que respecta a ese tipo de derechos,
un trato menos favorable que € otorgado a sus propios nacionales, en relacion con e derecho de
propiedad intelectual en cuestion.

4109 Las Comunidades Europeas aducen que € articulo 211(a)(2) niega la proteccion de los
derechos de propiedad intelectual estadounidenses a los titulares que son "nacionaes designados’.
En e articulo 211(d)(1) de laLey Omnibus de Asignaciones se hace referencia a articulo 515.305 del
titulo 31 C.F.R. en @ que se establece que "a los efectos de esta parte, se entendera por nacional
designado Cuba y cuaquier naciona de ese pais, incluida cualquier persona que sea un nacional
especialmente designado”. Ademas, € articulo 211(d)(1) hace extensiva la definicion de naciona
designado dd articulo 515.305 dd titulo 31 C.F.R. a"los nacionales de cualquier pais extranjero que
Sean sucesores en interés de un nacional designado”.

4110 Las Comunidades Europeas aegan que el texto de estas disposiciones establece de forma muy
clara que se niega a Cuba, a los nacionaes cubanos y a los nacionaes especia mente designados la
proteccion de sus derechos de propiedad intelectual en los Estados Unidos, mientras que los
nacionales de los Estados Unidos gozan de esa proteccion. Ademés, se niega asimismo la proteccion
a un naciona extranjero que sea sucesor en interés de un naciona designado, en tanto que los
sucesores en interés de nacionalidad estadounidense se benefician de esa proteccion, 1o que entrafia
unaviolacion de jure del parrafo 1 del articulo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC.

4111 Las Comunidades Europeas sefialan que se considera que € principio de trato nacional es
también una de las normas bésicas del Convenio de Paris (1967), conforme a lo establecido en €
parafo 1) de su articulo 2. Las Comunidades Europeas sostienen que los textos del parrafo 1 del
articulo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC y e parrafo 1) de articulo 2 del Convenio de Paris no son
idénticos. En su opinidn, en € primero se estipula en forma negativa lo que un Miembro de la OMC
no puede hacer, mientras que en € segundo se prescribe en forma positiva lo que un pais de la Unidn
de Paris tiene que hacer, a saber otorgar a los que no son nacionales del pais las mismas ventgas
conferidas por las leyes de propiedad industrial de ese pais a sus ciudadanos. El Convenio de Paris
impone por tanto una obligacion especifica de trato idéntico a los titulares de derechos extranjeros y
nacionales. No obstante, € objetivo subyacente a ambas disposiciones es € mismo: prohibir la
diferencia de trato en funcion de la nacionaidad de los titulares de derechos.

4112 Las Comunidades Europeas degan que la discriminacion de jure establecida por €
articulo 211(a)(2) entre los titulares de derechos cubanos, por una parte y los titulares de derechos
estadounidenses, por otra, constituye una infraccion tanto del parrafo 1) del articulo 2 del Convenio de
Peris (1967), incorporado a Acuerdo sobre los ADPIC, mediante la referencia del parrafo 1 de su
articulo 2, como en relacion con € parrafo 1 ddl articulo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC.

4113 Las Comunidades Europeas desarrollan sus argumentos alegando que € articulo 211(a)(2)
constituye una infraccion de los principios de trato nacional a dos niveles:

- Al reducir expresamente la proteccion de las marcas de fabrica o de comercio
0 las denominaciones comerciales de los que son titulares "nacionales
designados’, 1o que significa basicamente Cuba y los nacionaes cubanos, al
mismo tiempo que otorga a los nacionaes estadounidenses € pleno goce de
sus derechos, d articulo 211(a)(2) establece un primer nivel de
discriminacion, que constituye la violacion méas evidente de las obligaciones
relativas a trato naciona que imponen tanto € Acuerdo sobre los ADPIC
como & Convenio de Paris.

- A un segundo nivel, d articulo 211(d)(1), a definir la expresion "nacional
designado”, establece una discriminacién con respecto a los sucesores en
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interés. Esta disposicion niega expresamente proteccion a cualquier sucesor
en interés extranjero de un nacional cubano o de Cuba, a mismo tiempo que
permite a los sucesores en interés estadounidenses de los nacionales cubanos
0 de Cuba € pleno disfrute de sus marcas de fébrica 0 de comercio o de los
nombres comerciales.

4114 Las Comunidades Europeas afiaden que los articulos 3 y 4 son también aplicables a las
marcas de common law. Por lo tanto las reducciones impuestas por los articulos 211(a)(2) y 211(b) a
las marcas estadounidenses de common law son también pertinentes a caso.

4115 En esta situacion no cabe, ajuicio de las Comunidades Europeas, ninguna duda razonable de
gue los articulos 211(a)(2) y 211(b) no estén en consonancia con las obligaciones de los Estados
Unidos en virtud del articulo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC y del parrafo 1 del articulo 2 de ese
mismo Acuerdo, asi como del parrafo 1) de articulo 2 del Convenio de Paris 'y del articulo 4 del
Acuerdo sobre los ADPIC.

4116 Las Comunidades Europeas aducen que esta conclusion seria validaincluso s se considerara
e articulo 211 una medida relativa a la cuestion de las expropiaciones extranjeras. Dado que la
medida afectaria sin duda a la "adquisicion, mantenimiento, observanciay gercicio” de los derechos
de propiedad abarcados por € Acuerdo sobre los ADPIC, las medidas de esa naturaeza deben
gustarse a los articulos 3 y 4 de dicho Acuerdo, incluso aunque se sostuviera que constituyen una
excepcion de las obligaciones especificas establecidas en la parte || de dicho Acuerdo.

4117 Las Comunidades Europesas sefialan que los Estados Unidos han afirmado repetidamente que
un nacional estadounidense nunca puede convertirse en titular de una marca de fébrica o de comercio
0 de un nombre comercial abarcados por los articulos 211(a)(2) y 211(b). Las Comunidades Europeas
sogtienen que esta afirmacion es falsa. A titulo de giemplo, las Comunidades Europeas mencionan
tres marcas y nombres comerciales de las que son titulares entidades estadounidenses y que son
idénticos o sustancia mente semejantes a las marcas y nombres comerciaes utilizados conjuntamente
con entidades comerciaes cubanas expropiadas. Las Comunidades Europeas sostienen que, de las
marcas Punch y Partagas, que fueron utilizadas conjuntamente con empresas de cigarros puros
cubanos expropiadas, son titulares empresas estadounidenses y que la marca Cohiba, que ha sido
también utilizada conjuntamente con una empresa de cigarros puros cubana que fue expropiada, esta
también registrada afavor de una empresa estadounidense.

4118 El Grupo Especial pidié a las Comunidades Europeas que indicaran cuales eran los hechos
especiaes que condujeron a los Estados Unidos a determinar la titularidad de estas tres marcas y, en
particular, S sus titulares podrian ser os titulares originales de las marcas confiscadas 0 sus sucesores
en titulo, nacionales estadounidenses que habian indemnizado a los titulares originales. Las
Comunidades Europeas responden que no tienen otra informacion que la que se recoge en los
documentos a disposicién del pablico del registro de la USPTO que habian presentado.

4119 Los Estados Unidos sostienen que los articulos 211(a)(2) y 211(b) no son incompatibles con
las disposiciones sobre € trato nacional del Acuerdo sobre los ADPIC y del Convenio de Paris. En
contra de lo que afirman las Comunidades Europess, es sencillamente falso que se niegue a Cuba, a
los nacionales cubanos, y alos nacionales especialmente designados la " proteccidn de sus derechos de
propiedad intelectual, mientras que los nacionales estadounidenses gozan de dicha protecciéon”, o que
Se hiegue esa proteccion a los nacional es extranjeros que sean sucesores en interés, mientras que no se
hace asi con los nacionales estadounidenses. Ante todo y en primer lugar, esos nacionales que basan
sus supuestos derechos de marca en una confiscacion extranjera no son los verdaderos titulares, con
arreglo a la ley de los Estados Unidos, y por lo tanto no pueden reivindicar ningin derecho de
titularidad a amparo del Acuerdo sobre los ADPIC.
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4120 Los Estados Unidos aducen que ni € articulo 211(a)(2) ni € articulo 211(b), conceden un
trato menos favorable a los que no son nacionaes estadounidenses que a éstos.  El articulo 211(b)
especifica que los tribunales de los Estados Unidos no reconoceran, harén respetar o harén valer de
otra forma cuaquier reivindicacion de derechos -en virtud de un registro extranjero- sobre una marca
de fabrica o de comercio, un nombre comercial 0 una denominacion comercia que se hayan utilizado
en relacion con activos confiscados y formulada "por un nacional designado 0 su sucesor en interés'.
El articulo 211(b) es aplicable por o tanto, segun sus propios términos, a los nacionales designados y
a cualquier sucesor en interés, sea cubano o no. Es aplicable a cualquier persona, sea o no cubana y
sea 0 ho estadounidense que solicite € registro, al amparo de laley de los Estados Unidos y en virtud
dd registro extranjero, de una marca de fabrica o de comercio que se haya utilizado en relacion con
activos confiscados.®

4121 Los Estados Unidos sostienen que @ articulo 211(a)(2) establece que los tribunales de los
Estados Unidos no pueden reconocer, hacer respetar o hacer vaer de otra forma cuaquier
reivindicacion de supuestos derechos sobre una marca confiscada formulada "por un naciona
designado” o un nacionad de cualquier pais extranjero que sea sucesor en interés de un nacional
designado. Los nacionales estadounidenses que sean sucesores en interés no se mencionan
expresamente en & articulo 211(8)(2)*°, pero los nacionales estadounidenses no pueden ni siquiera
convertirseen sucesores en interés de un nacional designado -por gemplo, una entidad cubana que
sea propietaria de una entidad comercial confiscada en Cuba- sin obtener una licencia especifica de la
OFAC, debido a que cualquier transaccion por la que una persona estadounidense pudiera convertirse
en sucesor en interés de una entidad confiscadora cubana esta prohibida por e articulo 515.201 del
titulo 31 C.F.R. La OFAC nunca ha concedido una licencia especifica para ese fin.

4122 Los Estados Unidos afiaden que, incluso suponiendo, a efectos de argumentacion, que un
naciona estadounidense estuviera en condiciones de reivindicar supuestos derechos sobre marcas de
fébrica o de comercio utilizadas en relacion con activos confiscados en € extranjero, esa persona
estadounidense tendria, ademas, que convencer a un tribuna de los Estados Unidos de que dichos
derechos deberian hacerse respetar a pesar del principio de no reconocimiento de las medidas
confiscatorias extranjeras. La jurisprudencia de los Estados Unidos se ha ocupado de forma muy
concreta de situaciones que afectaban a confiscaciones extranjeras sin indemnizacion, que se
pretendia que afectaban a marcas de fabrica o de comercio o a otros bienes en los Estados Unidos, y
de las consiguientes controversias entre la entidad confiscadora (0 su sucesor) y los titulares
originales. En estas Situaciones, a las que se refiere asimismo e articulo 211, la jurisprudencia es
clara y de dla se deduce directamente que es d titular origina del activo en los Estados Unidos

% Paraaclarar este punto, los Estados Unidos indican lo siguiente:

- Si laentidad que harealizado |a confiscacion transfiere su interés en la marca a un nacional de
Cuba, ese nacional de Cuba no podra hacer respetar esa marca en |os Estados Unidos.

- Si la entidad confiscadora transfiere su interés en la marca a un nacional de Francia, ese
nacional de Francia no podré hacer respetar esa marcaen |os Estados Unidos.

- Si la entidad confiscadora transfiere su interés en la marca a un naciona de los Estados
Unidos, ese nacional de los Estados Unidos no podra hacer respetar esa marca en los Estados
Unidos.

36 |_os Estados Unidos sefialan que la facultad de conceder licencias de la OFAC esta sujetaa limites de
competencia. En tanto que la OFAC tiene competencia y esta facultada para impedir que nacionales
estadounidenses se conviertan en sucesores en interés de una entidad confiscadora, no puede impedir que
nacionales extranjeros se conviertan en sucesores en interés de otros nacionales extranjeros en relacién con
bienes no sujetos alajurisdiccién estadounidense.
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(cuyos activos en € extranjero fueron confiscados) quien puede reivindicar los derechos de titularidad
sobre lamarca estadounidense asociadaa €llos, y no la entidad confiscadora 0 sus sucesores.

4.123 En resumen, los Estados Unidos afirman que ni d articulo 211(a)(2) ni € articulo 211(b)
otorgan a quienes no son nacionaes de los Estados Unidos un trato menos favorable que € concedido
alos nacionales de ese pais.

4124 En relacion con & argumento de las Comunidades Europeas segin € cua
articulo 211(a)(1) infringe a dos niveles € principio ddl trato nacional, los Estados Unidos sostienen
gue es preciso leer € articulo 211 en su conjunto, sin dividirlo en pequefios fragmentos sobre "trato
naciona/NMF'. Los Estados Unidos afirman que, s € articulo 211 se limitara a Cuba y a los
nacionales de ese pais, la cuestion seria distinta, pero afiaden que no es asi. Dicho articulo es
aplicable a Cubay a los nacionales de Cuba, cuya reivindicacion de titularidad tiene su origen en una
confiscacion y a cualquier otro nacional -sea cubano 0 no, sea 0 no estadounidense- cuya pretension
de titularidad tenga su origen en esa confiscacion. No se puede valorar la compatibilidad con € trato
naciona y e NMF centrandose solamente en una parte de la ley. Laley ha de considerarse en su
conjunto.

4.125 A juicio de los Estados Unidos, para determinar s € articulo 211, por su propio texto y no en
su aplicacion, contraviene las disposiciones sobre € trato naciona del Acuerdo sobre los ADPIC, €
Grupo Especia debe andizar s e articulo 211 prescribe que los nacionaes estadounidenses sean
tratados de forma maés favorable que los que no lo son. Aunque € propio articulo 211(a)(2) se refiere
a las entidades confiscadoras y a los sucesores en interés "extranjeros' la omision de los sucesores en
interés estadounidenses no tiene ningun efecto préctico. De acuerdo con € reglamento de la OFAC,
se prohibe en genera a los nacionales de los Estados Unidos convertirse en sucesores en interés de
una entidad confiscadora. Asi pues la cuestion de s, como sucesores en interés, los nacionales
estadounidenses pueden reivindicar derechos de titularidad sobre marcas confiscadas, a amparo del
articulo 211(a)(2), es meramente tedrica, y ni siquiera se plantearia, a menos que la OFAC hiciera una
excepcion a la prohibicion genera y decidiera conceder una licencia especifica para permitir en
primer lugar que un nacional estadounidense se convirtiera en sucesor en interés.

4126 Los Estados Unidos sostienen que no hay ninguna razon para pensar que la OFAC pudiera
conceder en alguin caso una licencia de esa naturaleza, y € Grupo Especia no debe desde € punto de
vigta juridico presumir que la OFAC, que forma parte del poder gecutivo, pueda adoptar una medida
que pudiera hacer que los Estados Unidos no cumpliesen sus obligaciones internacionales. Una ley
solamente es incompatible con la OMC, en sus propios términos, s impone medidas incompatibles
conlaOMC. S laley permite alainstitucion naciona que actle de forma compatible con el Acuerdo
sobre la OMC, los grupos especiales no deben suponer que un Miembro vaya a optar por actuar de
forma contraria a sus obligaciones internacional es.

4.127 Segun los Estados Unidos, |os grupos especial es han reconocido, en numerosas ocasiones esta
distinciéon entre las leyes que imponen una accién incompatible con la OMC y las que no lo hacen.
En Estados Unidos - Tabaco®”, @ Grupo Especia constatd que una ley no prescribia un accion
incompatible con e GATT vy, por lo tanto, no era incompatible con e GATT cuando € texto de la
misma podia dar lugar a una serie de interpretaciones, incluida la que permitia una accién compatible
con € GATT. En Estados Unidos - Impuestos sobre e petréleo y sobre determinadas sustancias
importadas®, la Ley relativa a "Superfund' exigia expresamente a las autoridades fiscaes

37 Informe del Grupo Especial sobre Estados Unidos - Medidas que afectan a la importacién y a la
venta y utilizacion en el mercado interno de tabaco, adoptado €l 4 de octubre de 1994, IBDD $41/140 (" Estados
Unidos- Tabaco").

38 | /6175, adoptado el 17 dejunio, 1987, IBDD S34/157, 184, parrafos 5.2.1y 5.2.2.
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estadounidenses que impusieran un impuesto punitivo a las importaciones, que era incompatible con
el trato nacional, pero permitia al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos evitar laimposicidn
de ese impuesto mediante la publicacién de un reglamento, reglamento que no se habia publicado en
el momento de redactarse € informe del Grupo Especid. Dado que las autoridades de los Estados
Unidos tenian la "posibilidad” de evitar € impuesto punitivo incompatible con € GATT de que se
trataba en esa diferencia, e Grupo Especid constatd que laley por si misma no era incompatible con
el GATT. De hecho, unaley que no impone la obligacion de adoptar una medida incompatible con
la OMC, no es, en sus propios términos, incompatible con la OMC, aun cuando si |0 sean las medidas
adoptadas a amparo de ella  Por gemplo, € Grupo Especia encargado de examinar € asunto
CEE - Reglamento relativo a la importacion de piezas y componentes® constaté que "la mera
existencia' de la disposicion antidusion de la legidacion antidumping de las Comunidades Europeas
no era incompatible con las obligaciones en & marco del GATT de las Comunidades Europeas, aun
cuando éstas hubieran adoptado medidas incompatibles con e GATT a amparo de esa disposicion.
El Grupo Especial basd su congtatacion en su conclusion de que la disposicion antieluson "no
prescribe imperativamente la imposicion de derechos o la adopcion de otras medidas por la Comision
y d Consgo de la CEE, sno que se limita a autorizar a la Comision y € Consgo a adoptar
determinadas medidas’.

4.128 Los Estados Unidos sostienen que, en € presente asunto, no hay ninguna indicacién de que la
OFAC pudiera conceder a un naciona estadounidense licencia para convertirse en sucesor en interés
de una entidad confiscadora. Por e contrario, € reglamento de la OFAC prohibe, con carécter
general, una transaccion de esa indole. Ademés, incluso aunque un naciona de los Estados Unidos
estuviera en condiciones de reivindicar en un tribunal de los Estados Unidos la titularidad de derechos
con respecto a una marca derivados de una confiscacion extranjera, se aplicaria a esa reclamacion €
principio estadounidense contrario a la efectividad extraterritorial de las confiscaciones extranjera. En
resumen, nada indica que, por razéon del articulo 211(a)(2), los Estados Unidos concedan a sus
nacionales un trato més favorable que a los de otros paises. Por consiguiente e articulo 211(a)(2) no
infringe las disposiciones relativas al trato naciona del Acuerdo sobre los ADPIC.

4.129 Segun los Estados Unidos, las Comunidades Europeas parecen creer que han demostrado algo
importante cuando citan tres marcas de fabrica 0 de comercio estadounidenses cuyo origen cubano es
manifiesto, registradas por empresas estadounidenses. Los Estados Unidos sostienen que no hay
ninguna razon para pensar que los que han realizado e registro son sucesores en interés de cualquier
entidad que haya procedido a la confiscacion y, por lo tanto, la observacion de las Comunidades
Europeas sencillamente no es pertinente a la presente diferencia. Ademés, los Estados Unidos alegan
gue no esta claro qué es lo que pretenden demostrar las Comunidades Europeas a citar varias marcas
de fébrica o de comercio llamadas "de origen cubano" de las que son titulares empresas
estadounidenses. Si lo que se pretende demostrar es que latitularidad de los estadounidenses que han
procedido al registro no es impugnable, y que si 1o es s los que redlizaron € registro son extranjeros,
el argumento es erroneo. Latitularidad de nacionales de los Estados Unidos sobre marcas de fébrica
0 de comercio puede impugnarse por las mismas razones que la titularidad de nacionales de cualquier
otro pais. S lo que sugieren las Comunidades Europeas es que € articulo 211 habria impedido
efectuar € registro a nacionales de paises distintos de |os Estados Unidos, pero no a nacionaes de los
Estados Unidos, ello es también falso. El articulo 211 se centra en las reivindicaciones de titularidad
de marcas formuladas por quienes, en primer lugar, derivan su titularidad de una confiscacion. A los
demas no les es aplicable d articulo 211. Ese articulo no prohibe € registro o la titularidad de las
marcas de "origen cubano”; se afecta Unicamente a las reivindicaciones de titularidad formuladas por
las entidades confiscadoras 0 sus sucesores, cualquiera que sea su haciondidad, sean o0 no
estadounidenses, y sean 0 no cubanos.

3 Informe del Grupo Especial sobre CEE - Reglamento relativo a la importacién de piezas y
componentes, adoptado el 16 de mayo de 1990, IBDD S37/147 (" CEE - Piezas').
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4130 Los Estados Unidos sostienen que las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC y del
Convenio de Paris citadas por las Comunidades Europess -las relativas d trato naciona y al trato de la
nacion mas favorecida- exigen que se otorgue a los nacionaes de los Miembros un trato no menos
favorable que € concedido a los propios nacionales, y que cuaquier ventga, favor, privilegio o
inmunidad concedidos a los nacionales de cualquier pais se conceda también a los de todos los
Miembros. Los articulos 211(a)(2) y 211(b) no son incompatibles con ninguno de estos principios.
Dichos parrafos son aplicables a cualquier persona, independientemente de su nacionalidad, que
intente reivindicar derechos de titularidad sobre una marca, nombre comercial 0 denominacion
comercia derivados de una confiscacion redlizada en Cuba. Los Estados Unidos afladen que los
tribunales aplicarian también e principio de no reconocimiento de las confiscaciones extranjeras a
cualquier confiscacion realizada fuera de Cuba.

4.131 Los Estados Unidos concluyen que ninguna disposicion ddl articulo 211 exige que los Estados
Unidos adopten ninguna medida que sea incompatible con cuaquier obligacion derivada del Acuerdo
sobre los ADPIC.

f) Articulo 211(8)(2) de la Ley Omnibus de Asignaciones en relacion con e articulo 4 del
Acuerdo sobrelos ADPIC

4132 Las Comunidades Europeas aducen que la dicotomia creada por € articulo 211(a)(2)
establece una distincién entre Cuba y los nacionales de Cuba, de un lado; y los demés, entendiendo
por tales los nacionales de los Estados Unidos o de cualquier otro pais, de otro. Por lo tanto, esta
disposicién no solamente establece una discriminacion entre los nacionales de Cuba y |os nacionales
de los Estados Unidos (violando la obligacion de trato nacional) sino también una discriminacién
de jure entre Cubay los nacionales de Cubay los nacionales de otros paises distintos de los Estados
Unidos, negando a los derechos de propiedad intelectua de nacionales cubanos la proteccion que
concede en € caso de los nacionales de otros paises. Parece obvio que ninguna de las excepciones de
los apartados @) a d) del articulo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC d "trato de la nacién mas
favorecida', son pertinentes a caso que nos ocupa. Por lo tanto, € articulo 211(a)(2) no esta en
consonancia con las obligaciones de los Estados Unidos en virtud del articulo 4 del Acuerdo sobre
los ADPIC.

4133 Los Estados Unidos sostienen que es sencillamente fasa la afirmacion de que los
articulos 211(a)(2) y 211(b) infringen la disposicion del Acuerdo sobre los ADPIC relativa ala nacién
mas favorecida -articulo 4- porque "establecen [ ] una discriminacion de jure entre Cuba y los
nacionales cubanos, de un lado y los nacionales de otros paises distintos de los Estados Unidos,
negando a los derechos de propiedad intelectual de nacionales cubanos la proteccion que conceden a
los nacionales de otros paises’. Es falso, en primer lugar, porque, segun la ley de los Estados Unidos,
las personas que basan sus reivindicaciones sobre marcas de fébrica o de comercio en confiscaciones
extranjeras no son los verdaderos titulares de las marcas y por lo tanto no pueden reivindicar derechos
al amparo del Acuerdo sobre los ADPIC. Es faso porque los articulos 211(a)(2) y 211(b) no
conceden cuaquier "ventgja, favor, privilegio o inmunidad” a los nacionales de paises distintos de
Cuba que no otorguen a los nacionales de ese pais. ni unos ni otros pueden hacer respetar una marca
basada en una confiscacion extranjera.

4134 Los Estados Unidos sostienen que los articulos 211(a)(2) y 211(b) se aplican en primer lugar
a aquellas entidades de Cuba que han confiscado una entidad comerciad sin indemnizacion y a
cualquier naciona cubano a que se transfieren o a cuya disposicion se pongan los "derechos' en
relacion con esa entidad comercia.*® Con arreglo a los articulos 211(8)(2) y 211(b) estas personas no

40 | os Estados Unidos aclaran que un "nacional designado” es en primer lugar "Cuba [es decir, el
Gobierno de Cuba] y cualquier nacional de ese pais’. "Confiscado" significaincautado por el Gobierno cubano
sin indemnizacion. En primer lugar, por o tanto, la consecuencia de los articulos 211(a)(2) y 211(b) es que €l
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pueden reivindicar los derechos de titularidad de una marca de fébrica o de comercio, nombre
comercial 0 denominacion comercia en los Estados Unidos que se hayan utilizado en relacidn con la
entidad comercia confiscada. En otras palabras, para reivindicar los derechos de titularidad tiene que
haber una cadena de titulos "limpia’.** Los articulos 211(a)(2) y 211(b) afectan, por lo tanto a todas
aquellas personas cuya reivindicacion de una determinada marca de fabrica o de comercio, un nombre
comercial o una denominacion comercial, se base en la confiscacion sin indemnizacion de la entidad
comercial asociada a esa marca, ese hombre comercia 0 esa denominacion comercial. El hecho de
gue en los articulos 211(a)(2) y 211(b) se mencionan especificamente los nacionales de Cuba, es
consecuencia del carécter territorial de las marcas de fébrica o de comercio: |os nacionaes de Cuba
gue reivindican derechos sobre una marca que se haya utilizado en relacion con entidades comerciales
confiscadas en Cuba -a diferencia de los nacionales de otros paises- reclaman un derecho obtenido en
virtud de la confiscacion. Ademés, € principio seglin € cual los Estados Unidos no dan efecto
extraterritorial a las confiscaciones extranjeras es un principio que se aplica de igua manera a todos
los paises, y no solo a las confiscaciones realizadas en Cuba

4135 Segun los Estados Unidos, € Acuerdo sobre los ADPIC garantiza que, con respecto a la
proteccién de la propiedad intelectual, los nacionales de Miembros distintos no reciban ventgas,
favores, privilegios o inmunidades diferentes en funcion exclusivamente de su nacionalidad; pero no
impide, que un Miembro persiga objetivos legitimos -como no reconocer los derechos sobre marcas
similares a las que se hayan utilizado en relacion con una entidad comercial confiscada en Cuba- que
las ventgjas concedidas a los nacionales de un Miembro no se nieguen a los nacionales de otro
Miembro. El hecho de que los articulos 211(a)(2) y 211(b) se centren en las marcas de fébrica o de
comercio semejantes a las que se hayan utilizado en relacion con entidades comerciales confiscadas
en Cuba -y no en cuaquier otro pais- no entrafia una violacion del principio NMF en € contexto del
Acuerdo sobre los ADPIC, ya que no se trata de una discriminacion de los nacionales cubanos con
respecto a los nacionales de otros paises que deseen reivindicar |os derechos en cuestion en relacion
con una marca.*?

4136 Los Estados Unidos afiaden que Cuba y los nacionales de Cuba no son los unicos a los que
afectan los articulos 211(a)(2) y 211(b); a amparo de esos articulos, los tribunales estadounidenses
no haran respetar ni reconoceran ningun derecho reivindicado con respecto a esas marcas de fébrica o
de comercio, esos nombres comerciales 0 denominaciones comerciales por cualquier sucesor en
interés -sea 0 no cubano- de cuaquier entidad cubana cuyos derechos se basen en la confiscacion de

Gobierno cubano no puede hacer respetar, en los Estados Unidos, los derechos sobre una marca de fabrica o de
comercio, un nombre comercial 0 una denominacion comercial que se hayan utilizado en relacion con una
entidad comercial que haya sido incautada sin indemnizacién. El Gobierno cubano puede incautarse de los
activos materiales de una entidad comercial en Cuba, pero no puede reivindicar |os derechos sobre una marca de
fébrica o de comercio relacionada con esa entidad comercial en |os Estados Unidos.

“1 |os Estados Unidos consideran que los articulos 211(a)(2) y 211(b) equivalen a una "investigacion
sobre un titulo" obligatoria, destinada a garantizar que la entidad que reivindica |os derechos sobre la marca, €l
nombre comercial o la denominacion comercial tiene legalmente derecho a los beneficios de la titularidad, 1o
gue no solo preserva los derechos de |os verdaderos titulares, sino que sirve también para proteger a publico
frente atergiversaciones.

“2 En respuesta a una pregunta del Grupo Especial, los Estados Unidos sostienen que no es insélito, en
un sistema de common law que el poder legislativo codifique determinados principios de common law y al
hacerlo, se centre en un aspecto particular de la aplicacion del principio de que se trata. Esto no significa que el
principio ya no sea aplicable en otros sectores, sino solamente que, por alguna razén, el poder legislativo ha
considerado conveniente aclarar su aplicacion en ese sector concreto. Con respecto a articulo 211, es
procedente |legar a la conclusién de que las confiscaciones en Cuba configuraban una situacién concreta que el
Congreso consideré conveniente abordar especificamente en lalegislacion.
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activos. No importa que "los derechos' asociados a los activos confiscados sean transferidos por la
entidad confiscadora a un nacional de Cuba, de un pais europeo o0 de los Estados Unidos;, los
tribunales estadounidenses no reconoceran esas reivindicaciones de derechos en relacion con marcas
de fébrica 0 de comercio, nombres comerciales y denominaciones comerciaes en los Estados Unidos.
Los articulos 211(a)(2) y 211(b), por lo tanto, no conceden a los nacionales de, por gemplo Francia,
cualquier "ventga, favor, privilegio o inmunidad” que no concedan a los nacionales de Cuba con
respecto a la proteccion de los derechos de propiedad intelectua. Con areglo a los
articulos 211(a)(2) y 211(b), un naciona de Cuba que sea sucesor en interés de un entidad comercial
confiscada tendra las mismas ventgjas que una nacional de Francia que sea sucesor en interés de una
entidad comercia confiscada, con respecto a la proteccién de los derechos de propiedad intelectual.
Ninguno de ellos podra reclamar derechos en los Estados Unidos con respecto a una marca de fabrica
0 de comercio, un nombre comercial, 0 una denominacion comercial de una entidad comercial
confiscada.

4.137 Los Estados Unidos sostienen que, en consecuencia, los articulos 211(a)(2) y 211(b) no son
incompatibles con € articulo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC.

4138 Las Comunidades Europeas aducen que los articulos 3 y 4 son aplicables también a las
marcas de common law. Por lo tanto, también son pertinentes las reducciones introducidas por los
articulos 211(a)(2) y 211(b) alas marcas de common law.

4139 En edtas circunstancias no puede haber, ajuicio de las Comunidades Europeas, ninguna duda
razonable de que los articulos 211(a)(2) y 211(b) no estan en conformidad con las obligaciones de los
Estados Unidos en virtud del articulo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC y ddl parrafo 1 ddl articulo 2 de
ese mismo Acuerdo, asi como del parrafo 1) del articulo 2 del Convenio de Parisy del articulo 4 del
Acuerdo sobre los ADPIC.

4140 Las Comunidades Europeas aducen que esta conclusion seria vélida aun en caso de que se
consderara que € articulo 211 es una medida para abordar la cuestion de las expropiaciones
extranjeras. Dado que dicha medida afectaria indudablemente a "la adquisicion, € mantenimiento, la
observanciay € gercicio” de los derechos de propiedad intelectua abarcados por € Acuerdo sobre
los ADPIC, las medidas de esa naturaleza han de someterse alo dispuesto en los articulos 3y 4 de ese
Acuerdo, incluso s se aduce que estan exentas de las obligaciones especificas de la parte Il del
Acuerdo.

4141 El Grupo Especiad pregunto s, a juicio de las Comunidades Europess, € articulo 4 del
Acuerdo sobre los ADPIC permite a un Miembro aplicar una determinada politica a las
confiscaciones de marcas en un Miembro, a condicidn de que se conceda a todos los nacionales de los
Miembros de la OMC un trato similar en lo que respecto a tales confiscaciones en ese Miembro, o s
exige que se aplique una politica similar a las confiscaciones de marcas en todos |os demés Miembros.
Las Comunidades Europeas responden que en su opinién las obligaciones en cuanto a principio NMF
gue dimanan del articulo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC estan vinculadas a las personas y no a las
situaciones. Aducen que en € articulo 4 se prohibe la discriminacion entre nacionaes de otros
Miembros de la OMC (en € articulo 3 del Acuerdo se prohibe la discriminacion entre los propios
nacionales y los nacionaes de otros Miembros de la OMC). Por lo tanto, € articulo 4 exige que se
conceda a todos los nacionales de |os demés Miembros de la OMC un trato similar con respecto a un
determinado hecho. El articulo 4 no prescribe que los hechos similares en todos los demés Miembros
de la OMC se aborden de forma similar, en la medida en que no se genere una discriminacion entre
personas. Asi pues, € hecho de hacer exclusvo d articulo 211 a "todas las expropiaciones en
cualquier parte del mundo y en todo momento” no suprimiria la infracciéon del articulo 4 dd Acuerdo
sobre los ADPIC.
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4.142 En respuesta a una pregunta anaoga, los Estados Unidos aducen que, dado € contexto de esta
diferencia -que incluye e caso particular de confiscaciones extranjeras y e principio de que los
Miembros no estén obligados a dar efecto a las confiscaciones extranjeras con respecto a los activos,
incluidas las marcas de fébrica o de comercio, en su territorio- € articulo 211 es compatible con la
obligacion del trato de la nacién més favorecida con arreglo a cualquiera de las dos interpretaciones.
El articulo 211 concede a los nacionades de todos los paises € mismo trato con respecto a la
titularidad de marcas de fébrica o de comercio asociadas con activos confiscados en Cuba, vy el
principio de no reconocimiento de las confiscaciones extranjeras se aplica de la misma forma a todos
los paises. Los Estados Unidos entienden que la alegacion de las Comunidades Europeas de que €
articulo 211 infringe la obligacién de trato de la nacion mas favorecida se refiere solamente a la
primera situacion descrita en la pregunta del Grupo Especial, es decir, que € articulo 211 infringe las
disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC porgue, con respecto a las confiscaciones a las que se
refiere e articulo 211, concede a los nacionales de un Miembro ventgas que no otorga a los de los
demas Miembros. Este es @ argumento a que los Estados Unidos creen haber respondido a afirmar
que @ articulo 211 prevé un trato idéntico para los nacionaes de todos los paises. Debido a identidad
de trato, no existe ninguna violacién del principio NMF. Como las Comunidades Europeas solamente
alegan una violacion dd principio NMF en relacion con la primera situacion descrita por € Grupo
Especial, los Estados Unidos aducen que no es preciso que e Grupo Especiad pase a andizar la
cuestion de s € articulo 4 dd Acuerdo sobre los ADPIC se aplica en la segunda situacion.  Los
Estados Unidos afiaden que es asmismo cierto, debido a la circunstancia especiad de las
confiscaciones extranjeras y sus efectos sobre los activos dentro del territorio de un Miembro, que €
principio que se recoge en € articulo 211 se gplica en los Estados Unidos con independencia de donde
se hayan realizado la confiscacion.

3. Articulo 211(b) del laLey Omnibus de Asignaciones

4143 Las Comunidades Europeas aducen que, aunque parezca que e ambito de aplicacion del
articulo 211(b) es "pardeo" a del articulo 211(a)(2), su acance preciso es poco claro; y aesafdta
de claridad viene a afladirse la inexistencia de antecedentes legidativos del articulo 211. Cabria
aventurar la idea de que los redactores pretendian que fuera aplicable a los derechos derivados de
tratados que son de aplicacion inmediata en € ordenamiento juridico estadounidense, es decir, para
los que no se necesita ninguna decision del Congreso, salvo laratificacion. Sin embargo, en € Unico
cas0 que hasta ahora ha sido resuelto por los tribunales estadounidenses en relacion con e
articulo 211(b), € tribunal de distrito de los Estados Unidos, con la subsiguiente aprobacion del
tribunal de apelacion, ha atribuido un alcance muy amplio a articulo 211(b).*

4.144 De lo que antecede, las Comunidades Europeas infieren que las obligaciones dimanantes del
Acuerdo sobre los ADPIC -0 en los términos utilizados en € articulo 211(b), la reivindicacion de

43 Las Comunidades Europeas citaron el siguiente pasaje de la decision del tribunal de distrito:
"El articulo 211 declara expresamente que ningln tribunal reconocera los derechos, 'derivados de un tratado', de
nacionales designados. La ulterior referencia de dicho articulo al articulo 44(b) de la Ley Lanham no debe
interpretarse en el sentido de distinguir determinados tratados de otros. Tanto el texto del articulo 44(b) como
sus antecedentes legislativos indican que el fin de este articulo era dar cumplimiento a todas las obligaciones
derivadas para |los Estados Unidos de |os tratados relativos a las marcas de fabrica o de comercio y los nombres
comerciales. Véase 15 U.S.C. § 1125 ('la finalidad del presente capitulo es[...] proporcionar los derechos y
recursos estipulados en los tratados y convenios concernientes a las marcas de fébrica o de comercio, los
nombres comerciales, y lacompetenciadesleal, concertados entre |os Estados Unidos y otras naciones); S. Rep.
N° 1333, 79° Cong., 2da sesién 5 (1946) (en el que se declaraque €l fin delaLey Lanham era 'poner en préactica,
mediante normas legales, nuestros compromisos internacionales a fin de que los comerciantes estadounidenses
en otros paises puedan beneficiarse de la proteccidn para sus marcas a que tienen derecho’)." Véase Havana Club
Holding, S.AA. v. Galleon, SA., 62 F. Supp. 2d 1085, 1092-1093 (S.D.N.Y. 1999), confirmed 203 F. 3d 116
(2d Cir.2000), certiorari denied 121 S.Ct. 277 (2000).
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derechos derivados del Acuerdo sobre los ADPIC- estédn comprendidas en el ambito de aplicacion del
articulo 211(b).

4.145 Las Comunidades Europess aducen que merece la pena sefidar que e Acuerdo sobre laOMC
(incluido & Acuerdo sobre los ADPIC) no es de aplicacion inmediata en € ordenamiento juridico
estadounidense, 1o que significa que una persona no puede basarse en un tribunal de los Estados
Unidos en € Acuerdo sobre los ADPIC sino solamente en lo dispuesto por la legidacion
estadouni dense de aplicacion.

4146 Las Comunidades Europeas afirman que, dado que € articulo 211(b) niega "a un nacional
designado o0 a su sucesor en interés' € acceso a los tribunales estadounidenses para que reconozca, se
haga respetar o se haga vaer de otra forma una marca de fébrica o de comercio, un nombre comercia
0 una denominacion comercial, la misma argumentacion que se ha utilizado con respecto a
articulo 211(a)(2) es aplicable también mutatis mutandis, a articulo 211(b).

4.147 Las Comunidades Europeas adegan que, a negar cuaquier tipo de exigibilidad judicia de los
derechos en cuestion, € articulo 211(b) no esta en conformidad con e parrafo 1 del articulo 16 del
Acuerdo sobre los ADPIC por las razones sefidadas en los argumentos aducidos con respecto a
aticulo 211(a)(2). Alegan también que d articulo 211(b) no estd en conformidad con las
obligaciones que impone a los Estados Unidos la primera frase dd articulo 42 del Acuerdo sobre los
ADPIC, como se explicé con respecto d articulo 211(a)(2).

4148 Ademés, las Comunidades Europeas aegan que € articulo 211(b) infringe las obligaciones
que impone alos Estados Unidos € péarrafo 1 del articulo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC, asi como a
parrafo 1) dd articulos tis y a articulo 8 del Convenio de Paris (1967), como expusieron en sus
argumentos con respecto a articulo 211(a)(2). El articulo 211(b) infringe asimismo las obligaciones
de trato nacional de los Estados Unidos, recogidas en € parrafo 1 del articulo 3 del Acuerdo sobre los
ADPIC Yy en @ parrafo 1 del articulo 2 de ese mismo Acuerdo, asi como en e parrafo 1) del articulo 2
dd Convenio de Paris (1967), por las razones sefialadas por las Comunidades Europeas en los
argumentos expuestos con respecto a articulo 211(a)(2). Por dltimo, las Comunidades Europeas
sostienen que d articulo 211(b) es incompatible con las obligaciones que impone a los Estados
Unidos € articulo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC, por las razones expuestas en sus argumentos con
respecto a articulo 211(a)(2).**

4149 Los Estados Unidos expusieron sus argumentos con respecto a los articulos 211(a)(2)
y 211(b) a mismo tiempo en sus comunicaciones escritas y exposiciones orales. Sus argumentos con
respecto a ambas disposiciones estan recogidas supra en las secciones de la parte del informe en que
se resumen los argumentos de las partes en relacion con € articulo 211(a)(2). Ademés, los Estados
Unidos formularon las siguientes observaciones que se refieren, concretamente, a articulo 211(b) en
relacion con la obligacion sobre € trato nacional.

4.150 Los Estados Unidos aducen que a los nacionaes de los Estados Unidos puede aplicarseles €
articulo 211(b) como sucesores de quienes registren una marca extranjera.  El articulo 211(b) es
aplicable especificamente, en sus propios términos, a todos los sucesores en interés, sean 0 no
estadounidenses. Por lo tanto, € articulo 211(b) no infringe las obligaciones en relacion con d trato
nacional. En respuesta a una pregunta del Grupo Especid, los Estados Unidos insisten en que €

44 En su Primera comunicacion escritay exposicion oral, las Comunidades Europeas afirmaban que los
argumentos que expusieron en relacion con el articulo 211(a)(2) eran aplicables mutatis mutandis al
articulo 211(b). Las Comunidades Europeas analizaron en su segunda comunicacion escritay exposicion oral €l
articulo 211(a)(2) y €l articulo 211(b) y reiteraron los principal es argumentos que habian expuesto anteriormente
en relacién con € articulo 211(a)(2).
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articulo 211(b) es aplicable por igual, sin ninguna excepcion, a cualquier naciona que reivindique
derechos de titularidad derivados de las confiscaciones correspondientes, y por lo tanto no infringe la
obligacion de trato nacional. El articulo 211(b) se refiere a los nacionales designados 0 a sus
sucesores en interés (de cuaquier nacionalidad) que basen su solicitud de registro de una marca de
fébrica 0 de comercio en los Estados Unidos en un registro "en €l pais de origen”. Dicha solicitud se
beneficia de agunas ventgas de las que no gozan los que no depositan la solicitud basdndose en un
registro realizado en €l pais de origen. Por gemplo, las solicitudes basadas en un registro realizado en
el pais de origen no requieren la prueba del uso efectivo. Los "nacionaes designados' pueden obtener
ventgjas del proceso de registro en € "pais de origen”, mientras que |os nacional es estadounidenses no
pueden hacerlo. Por lo tanto, en la medida en que € articulo 211(b) pueda impedir que un naciona
designado reivindique supuestos derechos de titularidad sobre una marca de fébrica o de comercio que
se hubiera registrado sobre la base de su registro en e pais de origen, € texto legd se limita a colocar
a naciona designado en la misma posicion que los nacionaes de los Estados Unidos, que no pueden
recurrir a esa forma de registro. En cuanto a los "sucesores en interés’, todos los sucesores se
encuentran en la misma situacion, independientemente de su nacionalidad. En caso de que un
naciona de los Estados Unidos se pudiera convertir en sucesor en interés -lo que seguin los Estados
Unidos es dudoso™- no seria tratado mejor que los sucesores en interés que no fueran nacionaes
estadounidenses.  Estas situaciones de hecho demuestran que, con arreglo al articulo 211(b), los
nacionales de los Estados Unidos no son tratados meor, que los nacionales designados y algunas
Veces, son peor tratados.

D. CUESTIONES HORIZONTALES
1. Principio de no reconocimiento de las confiscaciones extranjeras

4151 Antes de responder a las alegaciones especificas formuladas por las Comunidades Europeas
en su primera comunicacion escrita, los Estados Unidos abordan, en su primera comunicacion escrita,
una cuestion a la que se refieren como principio de no reconocimiento de las confiscaciones
extranjeras. Aducen que es una regla establecida del derecho consuetudinario internacional que un
Estado no puede expropiar los activos privados de nacionales de otros Estados en su territorio, a
menos que la expropiacion se redlice: 1) para un fin publico, 2) de forma no discriminatoria y de
conformidad con las debidas garantias de procedimiento y 3) con una indemnizacion pronta,
suficiente y efectiva.  En numerosas decisiones judiciaes dictadas a lo largo del siglo pasado, los
tribunales de todo € mundo han constatado de forma smilar, de conformidad con las leyes que
hubieran de aplicar, que debia negarse el reconocimiento de los decretos confiscatorios extranjeros en
los Estados de su jurisdiccion, por ser contrarios a los principios basicos nacionales con respecto a los
derechos de propiedad privada.*® Esos tribunales han constatado la existencia en la constitucion y en
las leyes dd Estado de su jurisdiccion declaraciones categéricas que protegian los derechos de
propiedad contra las expropiaciones no indemnizadas, y han llegado sin dificultad a la conclusion de
gue esas prescripciones legales forman parte de los principios més fundamentales de sus
ordenamientos juridicos. En consecuencia, de forma abrumadora los tribunales han entendido que se
incurriria en una flagrante violacion de esos principios s se diera efecto en € territorio del Estado de
su jurisdiccién a una confiscacion extranjera.

%5 Véanse | os argumentos de | os Estados Unidos citados en el pérrafo 4.121.

% Los Estados Unidos citan numerosos asuntos relativos a confiscaciones extraterritoriales, con
especial referencia a las marcas de fébrica o de comercio. Véase la EE.UU. - Prueba documental 2, que se
refiere a los asuntos resueltos por tribunales de Alemania, la Argentina, Austria, Bélgica, €l Brasil, Espafia, los
Estados Unidos, Francia, Israel, Italia, Noruega, los Paises Bgjos, el Reino Unido, Sueciay Suiza.
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4.152 Segln los Estados Unidos, esto es tan cierto en Europa como en los Estados Unidos. Como
giemplo de la jurisprudencia europea por los Estados Unidos citan € litigio multinacional planteado a
raiz de la confiscacion de la marca Koh-1-Noor por € Gobierno revolucionario comunista de
Checoslovaguia.*’ En consonancia con esta préctica seguida en Europa, los tribunales de los Estados
Unidos han declarado sistematicamente que, dentro de su jurisdiccion, no se dara efecto a las
confiscaciones extranjeras. Caso tras caso, los tribunales de los Estados Unidos han declarado que
una confiscacion extranjera "resulta 'escandal osa para nuestro sentido de lajusticid, y no tenemaos por
gué hacerla respetar en nuestro pais’.

4153 Los Estados Unidos aducen que € criterio uniforme de las decisiones de los tribunaes
europeos y estadounidenses, y de otros tribunales que han citado, es que una confiscacion extranjera
es contraria a los principios basicos de su jurisdiccion y no se les dara efecto en ella. Este principio
- principio de no reconocimiento de las confiscaciones extranjeras- se ha venido aplicando en
diversas situaciones. No resulta sorprendente que e caso més frecuente presentado ante |os tribunales
nacionales sea € de una confiscacion extranjera que da lugar a una reivindicacion del titulo de una
propiedad situada en la jurisdiccion correspondiente. Cuando los tribunales del foro tienen que falar
en un asunto de esa indole, se niegan de forma sistemdtica a reconocer los supuestos efectos
extraterritoridles de la confiscacion.  Los tribunales se han negado asmismo a reconocer las
reivindicaciones de titularidad, basadas en una confiscacién extranjera, sobre una propiedad situada
en un tercer pais en e momento de la confiscacion. En particular, los tribunales se han negado a dar
efecto ad supuesto alcance extraterritorial de un decreto confiscatorio extranjero sobre marcas de
fébrica o de comercio registradas en Berna.

4154 Los Estados Unidos sostienen que e articulo 211 fue promulgado para reafirmar este
principio con respecto a las marcas de fabrica o de comercio, los nombres comercides y las
denominaciones comercides que se hubieran utilizado en relacion con entidades comerciaes
confiscadas por Cuba, y parareafirmar y aclarar 1os derechos de los legitimos titulares de tales marcas
y nombres. El articulo 211(a)(1) prevé que, de no exigtir € consentimiento del titular original, no
podra disponerse de una licencia general de la OFAC para € registro o renovacion de cualquier marca
de fabrica o0 de comercio que sea idéntica o sustanciamente semejante a la que se haya utilizado en
relacion con una entidad comercial confiscada por Cuba.*®

47 |os Estados Unidos sostienen que Koh-I-Noor L. & C. Hardtmuth era una empresa checoslovaca
titular de marcas registradas en Europa y los Estados Unidos. Después de la Segunda Guerra Mundial, la
empresa fue expropiada sin indemnizacion por el Gobierno de Checoslovaquia. El Gobierno transfirié los
activos de la empresa, incluidas sus marcas de fébrica o de comercio, a una empresa estatal, que intentd
reivindicar posteriormente derechos con respecto a la marca en distintos paises. Los titulares originales de la
empresa confiscada volvieron a establecer su entidad comercial en Francia y reclamaron esas marcas. Los
tribunales de toda Europa se negaron a dar efecto extraterritorial ala confiscacion.

8 En respuesta a una pregunta del Grupo Especial, los Estados Unidos explican que, con respecto al
derecho sustantivo sobre titularidad y proteccién de las marcas de fabrica o de comercio, €l articulo 211 articula
legalmente un principio que se reflgja en numerosas resoluciones judiciales de los Estados Unidos. No es
insélito que, en un sistema basado en el common law, el poder legislativo elija para su codificacién
determinados principios que se han desarrollado en el common law, en beneficio de la claridad y la
previsibilidad.

Los Estados Unidos afiaden que, desde el punto de vista procesal, antes de que se promulgara el
articulo 211(a)(1), una entidad confiscadora cubana, o sus sucesores, podian registrar una marca de fabrica o de
comercio araiz de la concesion de una licencia general por la OFAC (aun cuando la marca no pudiera utilizarse
en relacion con productos cubanos, debido al blogqueo econémico). Ese registro, como todos los registros de
marcas, era susceptible de impugnacién por la razén de que quien procedid a registro no era el titular de la
marca. Dicha impugnacién podia ser realizada, por ejemplo, por €l titular original cuyos activos y marcas
habian sido confiscados en Cuba. Laimpugnacién podia plantearse en un proceso de anulacién ante laUSPTO o
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4155 Los Estados Unidos sostienen que, como complemento del articulo 211(a)(1), €
articulo 211(a)(2), impide a gobierno que ha realizado la confiscacion y a sus sucesores en interés
reivindicar, en tribunales estadounidenses, derechos de titularidad sobre marcas que se hayan utilizado
en relacion con activos confiscados.  El articulo 211(b) es una disposicion pardea a
articulo 211(a)(2). Mientras que en este Ultimo se protegen los derechos de los titulares legitimos
frente alos nacionales designados, 0 sus sucesores, que intenten reivindicar derechos sobre una marca
derivados de una confiscacion, con arreglo a common law 0 a su registro, d articulo 211(b) amplia
esta prohibicion alos nacionales designados, 0 sus sucesores, que basen su registro de lamarca en los
Estados Unidos en registros extranjeros, a través de leyes nacionales destinadas a aplicar |os tratados.
El articulo 211(b) prohibe que se hagan respetar en los Estados Unidos los derechos basados en
registros extranjeros, en € caso de una marca de fabrica o de comercio, nombre comercia o
denominacién comercia confiscados por Cuba, a menos que se cuente con € consentimiento del
titular original.*°

en el contexto de un litigio ante un tribunal federal de distrito. Después de la promulgacion del articulo 211, si
una entidad confiscadora o su sucesor registra una marca de fébrica o de comercio que se haya utilizado en
relacién con activos confiscados, a amparo de una licencia general de la OFAC, ese registro podria ser
impugnado por lamismarazon: que el que procedio al registro no erael titular real de lamarca

Los Estados Unidos sostienen que el articulo 211 aclara, ademés, que las entidades confiscadoras
cubanas no tienen una condicion favorable més especial para registrar marcas relacionadas con |os activos que
han confiscado. Los tribunales estadounidenses no dan efecto a las confiscaciones extranjeras con respecto a
activos estadounidenses, como las marcas de fabrica o de comercio. Sin embargo, la OFAC habia concedido
una licencia general para el registro de marcas en las que Cuba o0 un nacional cubano tienen intereses, que
incluiria marcas confiscadas, 10 que podia inducir a confusion en cuanto a si los Estados Unidos estaban
-excepcionalmente- permitiendo que entidades confiscadoras cubanas reivindicaran derechos de marca en los
Estados Unidos, relacionados con activos que hubieran confiscado. Esta confusion aumentaba por el hecho de
gue la USPTO, aunque estaba en parte encargada de garantizar que quienes realizaban los registros eran los
titulares de las marcas reivindicadas, no es un organismo que se ocupe en general de examinar |las cuestiones
derivadas de confiscaciones extranjeras. A esto venia a afadirse el hecho de que, a no poderse utilizar las
marcas de fébrica o de comercio cubanas en los Estados Unidos, no habia posibilidad de que los titulares
originales entablaran un procedimiento judicial por infraccion con respecto alas marcas confiscadas.

Los Estados Unidos afiaden que el articulo 211 elimina cualquier confusién posible en cuanto a la
concesion de una condicién "especia” a las entidades confiscadoras cubanas con respecto a las marcas
confiscadas, a establecer que no se puede disponer de una licencia general de la OFAC para €l registro de
dichas marcas. Asi pues se ha dejado bien en claro que el titular original de la marca puede impugnar los
derechos de titularidad de la entidad confiscadora.

Los Estados Unidos aducen que, por estas razones, €l articulo 211 no cambié significativamente la
situacion legal con respecto a las marcas de fébrica o de comercio cubiertas por sus disposiciones, en
comparacion con la situacion derivada de la ley preexistente en 1o que respecta, tanto a los procedi mientos
relativos a la adquisicion y mantenimiento de derechos relacionados con tales marcas (incluidas las medidas
necesarias para registrar o renovar el registro de tales marcas), o la ley sustantiva relativa a la titularidad y
proteccion de tales marcas.

49 En respuesta a una pregunta del Grupo Especial, los Estados Unidos explican que el articulo 211, en
su conjunto, reflegja que latitularidad es una cuestién previay constituye la base para una impugnacion legal en
aquellos casos en que una de las partes reivindique derechos sobre una marca de fébrica o de comercio, un
nombre comercial 0 una denominacion comercial. El objetivoy el efecto generales del articulo 211 es poner de
relieve que no se pueden reivindicar derechos de titularidad derivados de una confiscacion. Este objetivo se
cumplié abordando o eliminando los mecanismos procesales mediante los cuales podian reivindicarse dichos
derechos de titularidad. Entre ellos se incluyen las transacciones o |0s pagos necesarios pararegistrar una marca
de fébrica o de comercio, en virtud del articulo 211(a)(1), o la capacidad para pedir que se haga respetar una
marca en los tribunales de los Estados Unidos, en virtud de los articulos 211(a)(2) y 211(b). Este modo de
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4.156 Las Comunidades Europeas sostienen que e articulo 211 no tiene nada que ver con las
normas legales y précticas arraigadas de los Estados Unidos sobre los efectos en e pais de las
expropiaciones extranjeras. El articulo 211 se ocupa exclusivamente del régimen aplicable a marcas
de fébrica o de comercio y a nombres comerciaes estadounidenses contra |os que las expropiaciones
cubanas pueden no haber tenido ningun efecto, y por lo tanto los principios del derecho internacional
consuetudinario sobre expropiaciones aducidos por los Estados Unidos para defender e articulo 211
sencillamente no son pertinentes para resolver esta diferencia. >

4.157 Las Comunidades Europeas afirman que, a amparo del derecho internaciona publico, €
principio que hay que recordar sobre todo con respecto a la "titularidad” es que, como consecuencia
del principio de igualdad soberana de los Estados, cada uno de ellos tiene derecho a reglamentar la
titularidad de la propiedad en su propio territorio. Este derecho incluye € derecho a regular cdmo hay
que adquirir, disfrutar, hacer respetar y transferir la propiedad. Incluye asmismo e derecho a
establecer en qué condiciones el Estado puede proceder a la apropiacion forzosa de la propiedad
privada, en otras palabras, a nacionalizarla, confiscarla o expropiarla. Un corolario de este principio
es que un Estado no esta obligado a aceptar la expropiacion hecha por otro Estado de propiedades
Situadas en € territorio del primer Estado.

4.158 A laluz de este principio, las Comunidades Europeas afirman que nunca han negado que los
Estados Unidos tengan derecho a no reconocer que las expropiaciones cubanas modifiquen la
titularidad de las marcas y nombres comerciales en los Estados Unidos.

pensar y de proceder en cuanto a los procedimientos no esinsélito en el sistemajuridico de los Estados Unidos,
que se deriva en gran parte del derecho jurisprudencial y no de disposiciones declarativas caracteristicas de los
codigos inspirados en latradicion romanista.

Como cuestion general, la codificacién de los principios legales es comin en el sistema juridico
estadounidense. Por gjemplo, hasta 1996 no se incorpor6 el concepto de dilucién, anivel federal, en laLey de
Marcas de Fabrica o de Comercio. Antes de ese momento, aunque los 55 Estados contaban con textos legales
sobre ladilucién, tanto los demandantes como |os demandados estaban obligados a"demostrar” la existencia del
concepto y su aplicabilidad. La codificacion eliminé este procedimiento, largo y econdémicamente gravoso,
haciendo un uso mas eficiente de los recursos judiciales y del consumidor. Asi pues, el sistema de los Estados
Unidos reconoce las ventajas econdmicas que se derivan de que un principio sancionado por el tiempo se
convierta en texto legal. Como la codificacion se realiza por o general como respuesta a una necesidad, lo que
es percibida o se percibe como tal, no todos los principios del common law han sido codificados, ni la
codificacién se ocupa necesariamente de una cuestion de forma tan amplia como el principio de common law.
(Por ejemplo, la legislacion federal sobre las marcas de fébrica o de comercio no esté codificada. LaLey de
Marcas de Fabrica o de Comercio es solamente un instrumento juridico relativo a la legislacion federal sobre
marcas.)

Los Estados Unidos afiaden que otro aspecto que hay que tener en cuenta en relacién con el
articulo 211 es que, como cuestién préctica, no todos los tribunales entienden de todo tipo de asuntos. En 1983,
se cred el Tribunal Federal de Apelacidn para ocuparse concretamente -entre otros asuntos legales especiales,
como los asuntos relativos a relaciones laborales federales- de las apelaciones en asuntos relativos a la
propiedad intelectual, especialmente a las patentes. Asi pues, los legisladores han juzgado necesario y
conveniente asegurarse de que |os dmbitos legal es especializados reciben un tratamiento equitativo e informado.
El articulo 211 se encuadra en esta tradicién para garantizar que la adaptacion de tribunales que de ordinario no
conocen de casos de confiscacion, para que puedan ocuparse de las cuestiones de propiedad intelectual que
puedan derivarse de esos casos.

*0 En respuesta a una pregunta formulada por el Grupo Especial, las Comunidades Europeas aclaran
gue no sostienen que el articulo 211 afecte negativamente al ejercicio de los derechos protegidos por el Acuerdo
sobre los ADPIC, generados en sus Estados miembros. Lo que sostienen es que el articulo 211 afecta
negativamente al gjercicio de los derechos protegidos por el Acuerdo sobre los ADPIC generados en |os Estados
Unidos.
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4.159 Sin embargo, las Comunidades Europeas afirman que, de acuerdo con €l principio de igualdad
soberana de los Estados, los Estados Unidos no tienen derecho a negarse a reconocer un cambio de
titularidad en un Estado que expropie propiedades que se encuentran indiscutiblemente bgo su
jurisdiccion (activos de una entidad comercia en Cuba) y a inferir determinadas consecuencias de
elo.

4.160 En respuesta a una pregunta del Grupo Especial, las Comunidades Europeas manifiestan que
el Acuerdo sobre los ADPIC no obliga a ningin Miembro de la OMC a reconocer una confiscacion de
propiedad intelectual en otro pais, en lo que respecta a los efectos legales de esa confiscacion en la
titularidad de la propiedad intelectual protegida en su propio territorio, en un tercer pais, o incluso en
el paisen @ que sellevd a cabo la confiscacion.

4161 En respuesta a otras preguntas del Grupo Especid, las Comunidades Europeas sefidan que, S
se planteara ahora en algunos tribunales de Estados miembros de las CE un caso en € que la situacion
de hecho fuera similar a la del asunto Koh-1-Noor, a que se han referido los Estados Unidos, €
Acuerdo sobre los ADPIC no obligaria a los tribunales a llegar a conclusiones diferentes. Sin
embargo, € Acuerdo sobre los ADPIC sigue reconociendo a un Miembro de la OMC la facultad de
reconocer 10s derechos de titularidad en manos del beneficiario de la confiscacion.

4.162 En respuesta a una nueva pregunta, las Comunidades Europeas aclararon que, a su juicio, €
Acuerdo sobre los ADPIC no prescribiria resultados diferentes con respecto a las decisiones, citadas
por los Estados Unidos, en las que los tribunales se habian negado a reconocer reivindicaciones de
titulo, basadas en una confiscacion extranjera, sobre una propiedad situada en un tercer pais.

4.163 Con respecto a la proteccion de marcas notoriamente conocidas con arreglo a articulo is
del Convenio de Pearis (1967), incorporado a Acuerdo sobre los ADPIC, las Comunidades Europeas
aducen, en respuesta a una pregunta del Grupo Especial, que en caso de que una empresa del pais A
que sea titular de una marca de fabrica o de comercio notoriamente conocida en € pais B, sea
expropiada en € pais A, € pais B -atenor del Acuerdo sobre los ADPIC- tiene libertad para reconocer
a titular origind, o a titular posterior a la expropiacién, como titular de la marca notoriamente
conocida en su territorio.

4.164 Con respecto a articulo 6 quinquies del Convenio de Paris (1967), incorporado a Acuerdo
sobre los ADPIC, las Comunidades Europesas afirman, en respuesta a otra pregunta, que no consideran
que haya ninguna disposicion de ese articulo que prohiba a un Miembro, en € que se deposite una
solicitud a la que son aplicables las disposiciones del articulo 6 quinquies, aceptar un certificado
expedido antes de la confiscacion, puesto que los Miembros de la OMC pueden renunciar totalmente
ala presentacion de un certificado.

4.165 En respuesta a la misma pregunta, las Comunidades Europeas exponen la opinion de que, a
amparo del articulo 6 quinquies, € pais donde se pretende redlizar € registro esta obligado a
reconocer la situacion posterior a la expropiacion en e pais expropiador y a dar pleno efecto a una
solicitud basada en esta nueva situacion. Afiaden que, en su opinion, € pais en € que se intenta
redlizar € registro no tiene, en virtud de esta disposicion, ninglin derecho a cuestionar la existencia de
una marca de fabrica o de comercio en manos de un titular, que responda a la definicion de las leyes
del pais de origen.

4166 Las Comunidades Europeas explican asmismo, en respuesta a una pregunta del Grupo
Especial, que en su opinidn e parrafo D ddl articulo 6 quinquies del Convenio de Paris no establece
ningun vinculo entre la titularidad de la marca en € pais de origen y € pais en € que se reclama €
beneficio del articulo 6 quinquies. Esta disposicion exige solamente que exista la marca de fabrica o
decomercio en € paisdeorigen, y no que el solicitante sea e mismo que € titular de la marca en €
pais de origen.
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4.167 En relacion en e articulo 211, las Comunidades Europeas sostienen que, a lo largo del
siglo XX, se han realizado frecuentemente confiscaciones de activos. Afirman que, S es cierto que e
objetivo del articulo 211 es negar € reconocimiento de estas confiscaciones en los Estados Unidos,
resulta sorprendente a las Comunidades Europeas que hayan esperado hasta 1998 para adoptar por
primera vez una ley que persiga este objetivo. Asimismo, sorprende a las Comunidades Europeas €
hecho de que hayan hecho fata a los Estados Unidos cas 40 afios para ocuparse de los problemas
causados por la situacion derivada de las confiscaciones en Cuba, que en su mayor parte se produjeron
en torno a 1960. También les parece extrafio que a pesar de que numerosos paises hayan realizado
confiscaciones sin indemnizacion tanto antes como después de la revolucion cubana, no exista ni haya
existido nunca en la legidacion estadounidense ninguna disposicion similar al articulo 211 en relacién
con esas confiscaciones sin indemnizacion |levadas a cabo por otros paises.

4.168 Las Comunidades Europeas aducen asimismo que en ningln otro pais del mundo existe en su
ordenamiento juridico una disposicion como € articulo 211, o0 a menos no se ha comunicado nunca al
Consgo de los ADPIC la existencia de una disposicion legidativa o reglamentaria, de esa naturaleza
de conformidad con € articulo 63 del Acuerdo sobrelos ADPIC.

4169 Las Comunidades Europeas aegan también que les sorprende constatar que € articulo 211
solamente se gplica a las marcas de fébrica 0 de comercio y a los nombres y denominaciones
comerciales, pero no a otros derechos de propiedad intelectual, dado que, segin los Estados Unidos,
es una aplicacion dd principio general del derecho estadounidense de negar los efectos de las
confiscaciones extranjeras no indemnizadas. Ademés, € articulo 211 no afecta a ninglin otro derecho
intangible (como por giemplo los activos exigibles o las cuentas bancarias) o a activos tangibles, y no
parece existir ni haber existido nunca ninguna otra disposicion equivalente en la legisacion
estadouni dense que sea aplicable a esos activos.

4.170 A juicio de las Comunidades Europess, |os términos en que esta redactado € articulo 211 son
suficientemente directos como para poder captar razonablemente su acance y funcionamiento. De
conformidad con |as normas establecidas sobre |la carga de la prueba, seglin la declaracion del Organo
de Apelacion en India - Proteccion mediante patente®, la carga de probar que & articulo 211 puede
significar algo més de lo que su simple texto expresa, incumbe sin lugar a dudas a los Estados Unidos.

4171 Las Comunidades Europeas aegan que los Estados Unidos han mezclado deliberadamente en
varias ocasiones la cuestion de la titularidad de las marcas de fabrica o de comercio y los nombres
comerciales en Cuba y la cuestion de la titularidad de las marcas de fébrica o de comercio y los
nombres comerciales en los Estados Unidos. Aducen que un claro gemplo de este tipo de confusion
es la respuesta a la pregunta 21 del Grupo Especia, en la que los Estados Unidos afirman que "A
esto venia a afiadirse € hecho de que, d no poderse utilizar las marcas de fébrica 0 de comercio
cubanas en los Estados Unidos, no habia posibilidad de que los titulares originales entablaran un
procedimiento judicia por infraccién con respecto a las marcas confiscadas." En virtud del principio
de territorididad de las marcas de fébrica o de comercio®®, no puede utilizarse en ninguna
circunstancia una marca cubana contra unainfraccién en lo Estados Unidos.

4.172 Las Comunidades Europeas destacan la afirmacién de los Estados Unidos en esa respuesta de
que "[p]or estas razones, € articulo 211 no cambié significativamente la situacion legal con respecto a
las marcas de fébrica o de comercio cubiertas por sus disposiciones, en comparacion con la situacion

°1 AB-1997-5 pérrafo 74.
52 |arespuesta de los Estados Unidos ala pregunta 21 esta citada en la nota 48 de pie de pagina supra.

%3 En este caso las Comunidades Europeas se refieren al parrafo 3) del articulo 6 del Convenio de Paris.
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derivada de la ley preexistente”. A este respecto, las Comunidades Europeas se remiten a algunas
partes de sus observaciones introductorias™, y ala marca "Havana Club" que, antes de que entrara en
vigor € articulo 211, fue debidamente registrada y renovada por la USPTO. Las Comunidades
Europeas aegan que desde que entro en vigor € articulo 211 estos actos no pueden yaredizarse.

4173 Las Comunidades Europeas aducen que la jurisprudencia de los Estados Unidos citada por
éstos limita cuidadosamente sus consideraciones a los activos precisos que fueron confiscados o, al
menos, que se intentaron confiscar. Por e contrario, € articulo 211 amplia su ambito de aplicaciéon y
abarca bastante méas que |os activos confiscados.

4.174 En cuanto alas marcas de fébrica o de comercio y los nombres comercial es estadounidenses a
los que estén dirigidas las disposiciones del articulo 211, las Comunidades Europeas aducen que esas
disposiciones pueden afectar a cualquier marca de fabrica o de comercio o nombre comercia en los
Estados Unidos, s € signo o combinacion de signos de los que esta compuesta es idéntico o
sustancialmente semejante a una marca de fabrica o de comercio o un nombre comercia que se haya
utilizado en relacion con una entidad comercia o con activos que hayan sido confiscados en Cuba. Es
importante sefidar que esta identidad o semejanza se refiere ala percepcidn de los signos de los que la
marca 0 € nombre comercia estdn compuestos. No es en absoluto necesario que la entidad comercial
cubana fuera la verdadera titular de la marca o € nombre comercial estadounidenses en cuestion.

Segun las Comunidades Europess, |os Estados Unidos han confirmado que € articulo 211 es aplicable

en un supuesto en € que no existiera en los Estados Unidos una marca idéntica o semejante (en manos
de una entidad comercia expropiada o en las de otra persona) en e momento de las expropiaciones
cubanas.® Las Comunidades Europeas aducen que no es necesario que la marca o nombre comercial
estadounidense tenga un vinculo féctico o legal con una marca o0 nombre comercial que existiera en
los Estados Unidos en e momento de la confiscacion cubana

4.175 Las Comunidades Europeas sostienen que € activo correspondiente a una marca de fébrica o
de comercio consiste en derechos exclusivos relativos a un signo conectado con un cierto tipo de
productos. El articulo 211 no solamente afecta a la marca estadounidense en relacion con los
productos que estaban abarcados por la marca utilizada en relacion con la empresa confiscada, Sino
también a las marcas de fébrica o de comercio relativas a cualquier clase de productos. Asimismo, €l
articulo 211 no limita su acance a las mismas marcas que fueron objeto de confiscacidn, sino que lo
amplia a aguéllas que son sustancial mente semejantes a las utilizadas por la empresa confiscada. Las
Comunidades Europeas aegan que, evidentemente, una marca sustanciamente semejante, por su
propia definicién, nunca ha sido confiscada ni se ha intentado confiscarla.

4176 Las Comunidades Europeas afladen que las marcas de fébrica 0 de comercio pueden ser
abandonadas por |os respectivos titulares mediante la no utilizacién de las mismas con propésito de
abandonarlas. En ese caso la marca pasa a ser de dominio publico y cuaquiera puede solicitar su
registro y adquirir la titularidad de ella. Estas marcas abandonadas estén incluidas claramente en €
ambito de aplicacion dd articulo 211, sin estar legamente vinculadas a marcas previamente
confiscadas.

4177 Las Comunidades Europeas afirman que estos g emplos ponen claramente de manifiesto la
forma en que € articulo 211 se aplica a marcas estadounidenses que nunca han estado vinculadas

% Citadas en los parrafos 4.5 a 4.8 supra.

%5 Las Comunidades Europeas se remiten a |a respuesta de |os Estados Unidos a la pregunta 1 b). Los
Estados Unidos explicaron que el que dicha marca entrara dentro del &mbito de aplicacion del articulo 211
dependeria de los hechos y que a efectos de la determinacion por un tribunal de latitularidad de la marca, podia
0 no ser importante que dicha marca existiera en los Estados Unidos en el momento de la confiscacion.
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féctica o legalmente a una empresa cubana que utilizara dicha marca. Por estar redactado en términos
muy amplios, € articulo 211 se aplica a marcas estadounidenses que nunca fueron propiedad de la
empresa confiscada, ni estuvieron vinculadas a ella en ninglin sentido. Basta, atenor del articulo 211,
con que la marca estadounidense sea idéntica 0 sustancialmente semeante a la marca utilizada en
relacion con una entidad comercial confiscada. El articulo 211 no exige que las marcas de fébrica o
de comercio o los nombres comerciaes utilizados con la empresa cubana confiscada existieran en los
Estados Unidos; pueden haber existido en cuaquier lugar del mundo.®

4178 Con respecto a funcionamiento de los articulos 211(a)(2) y 211(b), las Comunidades
Europeas aducen que hay que separar estrictamente la titularidad de una marca de common law de la
de una marca federal registrada, y que los Estados Unidos han tratado en € curso de todo €
procedimiento del Grupo Especial, de mezclar estas dos cuestiones. Para separarlas, las CE han
procedido a revisar algunos rasgos basicos del sistema estadounidense de proteccion de marcas de
fébrica o de comercio. Segun las Comunidades Europeas, hay que establecer una distincion entre las
[lamadas marcas de common law y las marcas registradas. La proteccion a través del common law
contra la competencia desleal prevé una proteccion de las marcas de fébrica o de comercio, las marcas
de servicios, los nombres comerciaes, los dibujos y modelos y los envases y embaages para €
comercio no registrados, mediante su uso efectivo en € comercio, sempre que cumplan ciertos
requisitos fundamentales para su proteccion, que pueden variar de un Estado a otro. Dichas marcas
de common law suelen estar limitadas territorialmente a Estado o region en que son utilizadas. Las
marcas federales registradas a amparo de la Ley Lanham son una entidad completamente distinta.
Una marca federal registrada puede o no basarse en una marca de common law preexistente. Es
perfectamente posible obtener una marca registrada sin que haya habido previamente una marca de
common law.

4.179 Segun las Comunidades Europesas, una marca federal registrada en los Estados Unidos se crea
por € acto del registro. Antes de éste, una marca registrada no existe y, en consecuencia, ho hay
ningun titular del derecho correspondiente. Antes de concederse ese registro, la USPTO ha de
verificar que @ solicitante cumple todos |os requisitos necesarios para € registro de lamarca. Uno de
los elementos que hay que comprobar es € uso o intencion de uso de los signos 0 combinaciones de
signos en e comercio para los productos de que se trate. Los terceros pueden invocar también este
ultimo criterio y algunos otros. Una vez concedido, € registro de una marca federal se hace "firme"
después de cinco afios consecutivos de uso de la marca, que ya no puede ser impugnada por ningun
competidor que reivindique derechos anteriores. El mismo efecto se produce después de cinco afios
de efectuado € registro.

% A juicio de las Comunidades Europeas, las diversas decisiones adoptadas por los tribunales
estadounidenses con respecto a las controversias relativas a la marca estadounidense y el nombre comercial
"Havana Club", es un buen gjemplo practico de cémo funciona el articulo 211 y de la razén por la que se
diferencia fundamentalmente de la jurisprudencia estadounidense sobre los efectos de las confiscaciones
extranjeras. En unade sus sentencias, el tribunal federal de distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de
Nueva Y ork reconocié expresamente que una empresa cubana (Cubaexport) era la titular de la marca "Havana
Club" registrada en los Estados Unidos. Véase Havana Club Holding, S.A. v. Galleon, S.A., 974.F.Suppl. 302
S.D.N.Y. 1997. Las Comunidades Europeas sefialan que, en relacion con esta marca de fabrica o de comercio,
el titular legal registrado de la marca, no solo en los Estados Unidos sino en més de 100 paises y territorios, es
una empresa cubana o su sucesor en interés. Ese mismo tribunal, en un fallo posterior sobre la misma cuestion,
describe el objeto y fin del articulo 211, afirmando en la péagina 41 que "este texto legal limita el registro y
renovacion, asi como la reivindicacion de derechos sobre la marca y nombre comercial [...]". Aplicando el
articulo 211(b), el tribunal rechaz6 la reclamacion del demandante sobre la infraccion del nombre comercial,
porque no contaba con el consentimiento del titular original de lamarca. Véase Havana Club Holding, S.A. v.
Galleon, SA., 62.F.Suppl. 2d 1085 S.D.N.Y. 1999.
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4180 Las Comunidades Europeas aegan que este mecanismo es precisamente una de las razones de
laintroduccion del articulo 211. La marca "Havana Club" fue registrada regularmente en la USPTO
en 1976 y en 1998, cuando se aprobd € articulo 211, se convirtié en firme. Resulta también
esclarecedor que la USPTO haya rechazado en 1994 y 1995 solicitudes de registro de una marca
"Havana Club" presentada por miembros de la familia Arechabala, que son los antiguos titulares de la

entidad comercia cubana expropiada que utilizaba la marca "Havana Club".>’

4181 En cuanto a la pregunta de s un naciona de los Estados Unidos puede ser titular de un
nombre comerciad o marca de fébrica o de comercio a que sea aplicable € articulo 211, las
Comunidades Europeas aducen que, dado que las marcas de fabrica o de comercio y los nombres
comerciales a que serefiere @ articulo 211 no tienen por qué remitirse legalmente a un titular cubano,
la cuestion de s la OFAC puede conceder, y lo ha hecho ya, licencias de transferencia no es en
definitiva pertinente, aun cuando en € texto del CACR se afirme con claridad diamantina que la
OFAC edta facultada para concederlas. En cuanto alas decisiones sobre la transferencia, ala OFAC
le incumben solamente las transacciones de bienes en las que tenga un interés Cuba o un naciona
cubano, y bajo ningun concepto, |as transacciones de bienes en poder de otras personas.

4.182 Las Comunidades Europeas sostienen que los Estados Unidos han tratado repetidamente de
excusar las incompatibilidades del articulo 211 con & Acuerdo sobre los ADPIC, alegando que no hay
certeza acerca de la forma en que los tribunales estadounidenses podrian interpretar esta disposicion.
Seria suficiente recordar que los tribunales de los Estados Unidos estan obligados por la Constitucién
a respetar plenamente los preceptos legales federales. A este respecto conviene sefidar también que
el Acuerdo sobre la OMC (incluido € Acuerdo sobre los ADPIC) no es de aplicacion inmediata en €
ordenamiento juridico de los Estados Unidos, |o que significa que, en un tribuna estadounidense, una
persona no puede basarse en € Acuerdo sobre los ADPIC, sino solo en lo dispuesto en la legidacion
estadounidense de aplicacion.  Ademés, segun la jurisprudencia estadounidense firmemente
establecida, los textos legaes federales posteriores prevalecen sobre los tratados internacionaes
previos firmados por los Estados Unidos, con lo cua, en caso de conflicto, un tribuna estadounidense
no podrd interpretar la legidacion naciona de ese pais de manera conforme a un tratado. Este
principio ha sido aplicado por un tribunal estadounidense en & asunto citado anteriormente®® en que el
tribunal declar6 que e Congreso habia dgjado clara su intencion de rechazar los derechos sobre las
marcas de fébrica o de comercio y los nombres comerciales derivados de tratados, cuando en esas
marcas y hombres comerciaes concurran las condiciones establecidas en € articulo 211.

4.183 Las Comunidades Europeas aducen que, en lo que respecta a la USPTO, la claridad con que
esté redactado d articulo 211(a)(1), al que da aplicacion d articulo 515.527(2) del CACR, no permite
realizar los pagos ala USPTO necesarios para presentar una solicitud ante esa oficina, con respecto a
registro y renovacion de las marcas a las que se refiere @ articulo 211. La USPTO no tiene opcion
para actuar de distinta forma.

4184 Las Comunidades Europeas aducen, que como principal defensa, los Estados Unidos se
apoyan en la existencia de una politica de larga data de los Estados Unidos contraria a
reconocimiento de las expropiaciones en e extranjero. Afirman que en opinién de los Estados
Unidos, € articulo 211, que supuestamente consagra esa "politica de larga data’, estd, por €lo, exento
de un examen basado en & Acuerdo sobre los ADPIC. Las Comunidades Europeas aducen que no

5" Las Comunidades Europeas afiaden que esto esta confirmado por la informacion disponible en el
sitio Web de la USPTO en relacion con la marca "Havana Club”, donde se demuestra que este registro ha sido
objeto de varios intentos de anulacion, todos ellos infructuosos.

%8 |_as Comunidades Europeas se refieren ala Havana Club Holding, S.A. v. Galleon, S.A., 62F., Supp.
2d 1085 S.D.N.Y. 1999.
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hay en € Acuerdo sobre los ADPIC ninguna disposicion que establezca una excepcion general a
amparo de la cua las medidas adoptadas por un Miembro de la OMC queden exentas de un examen
basado en & Acuerdo sobre los ADPIC cuando las razones de politica general subyacentes a esas
medidas se refieran a la cuestion de las confiscaciones en € extranjero. Las Comunidades Europeas
manifiestan que los Estados Unidos no han sefialado en ningn momento una disposicion del Acuerdo
sobre los ADPIC que avale ese enfoque. Segun las Comunidades Europess, la admision de una
excepcion general de esa indole, por razones relacionadas con las expropiaciones 0 por otras
(por gemplo la promocién de la salud publica o @ fomento de la industridizacion dd pais) privaria
absolutamente de sentido a Acuerdo sobre los ADPIC. En consecuencia, todas las medidas
adoptadas por un Miembro de la OMC en relaciéon con derechos de propiedad intelectual abarcados
por € Acuerdo sobre los ADPIC han de gustarse a las normas minimas de proteccion establecidas por
ese Acuerdo. Las Comunidades Europeas aducen que no puede caber ninguna duda de que -como,
seguin las CE, admiten los Estados Unidos- |os derechos de propiedad intelectua alos que es aplicable
el articulo 211 estén sujetos alas disciplinas del Acuerdo sobre los ADPIC.

4.185 Las Comunidades Europeas, con respecto a las decisiones de tribunales estadounidenses a las
gue se han remitido los Estados Unidos para aclarar |a politica estadounidense de no tener en cuenta
los efectos de las confiscaciones sin indemnizacion realizadas por otros paises en relacion con quienes
no son nacionales de esos paises, sostienen que € criterio sistematico a que se han atenido claramente
los tribunales en esas decisiones consiste en la atribucion de la titularidad de los derechos en los
Estados Unidos a una de las partes opuestas. Las Comunidades Europeas aducen que € articulo 211
responde a un enfoque diametralmente opuesto a la politica genera que se reflgja en la jurisprudencia
ala que se han remitido los Estados Unidos.  Se ha considerado sisteméticamente que e articulo 211
debe entenderse en & contexto del sistema de las medidas adoptadas por los Estados Unidos con
respecto a Cuba, cuyo principal elemento lega, a que serefiere e articulo 211 en varias ocasiones, es
el Reglamento de Control de Activos Cubanos. El objeto y fin de esas medidas, como indica ya €
propio titulo del Reglamento, no es la atribucién de determinados activos objeto de litigio entre Cuba
0 nacionales de ese pais, de un lado, y otras personas o entidades de otro, sino € control y la
reduccién del gercicio de derechos de titularidad de Cuba o0 nacionales de ese pais no controvertidos
juridicamente en relacion con activos situados en los Estados Unidos. Las Comunidades Europeas
alegan que & reconocimiento de la titularidad de Cuba o de los nacionales de Cuba sobre esos activos
con arreglo a derecho estadounidense esta fuera de toda duda y es incluso un requisito previo de la
existenciadel CACR.

4186 Las Comunidades Europeas aducen que las tres partes dispositivas del articulo 211 parten del
supuesto basico de que las marcas de fébrica 0o de comercio, los nombres comercides o las
denominaciones comerciales estan bgo la titularidad lega de Cuba, un nacional de ese pais 0 sus
sucesores en interés. Unicamente S se considera a esos nacionales designados o sus sucesores en
interés titulares legales de los activos en cuestion pueden tales nacionales 0 sucesores en interés
intervenir en una transaccién con esos activos. Este argumento es aplicable también a los
articulos 211(a)(2) y 211(b), porque carece de sentido prohibir a los tribunales de los Estados Unidos
que reconozcan, hagan respetar 0 hagan valer de cuaquier otra forma una reivindicacion de derechos
S los reclamantes no tienen antes reconocidos tales derechos.

4.187 Las Comunidades Europeas aducen que otra notable diferencia entre € articulo 211 y la
jurisprudencia estadounidense relativa a las confiscaciones en € extranjero consiste en que esa
jurisprudencia rediza una atribucién de los activos a una de dos 0 més partes opuestas. Las
Comunidades Europeas alegan que € articulo 211 se aplica con independencia de que haya o no una
parte opuesta. Pero aun en los casos en que haya una parte opuesta, € articulo 211 no tendra por
efecto en ningn caso la atribucion de derechos de titularidad. Dicho de otra forma, sobre la base de
los articulos 211(8)(2) y 211(b), € "titular original" no se convertird en ningln caso en titular de la
marca de fébrica o de comercio, @ nombre comercia o la denominacién comercial en cuestion. En
consecuencia, e "titular original" no podra pedir que se dicte una resolucion de indemnizacion por
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dafios y perjuicios s aguien utiliza sin su consentimiento la marca de fébrica o de comercio o €
nombre comercia en litigio. Los articulos 211(a)(2) y 211(b) sdlo reconocen a "titular origina™ un
derecho negativo aimpedir que otra persona o entidad haga respetar determinados derechos.

4188 Las Comunidades Europeas aducen que € articulo 211 no reconoce a propio titular de la
entidad comercia confiscada ninguna causa de accion o de oposicion. Ese titular no es ni siquiera
parte -necesaria 0 voluntaria- en d litigio relativo a la aplicacion del articulo 211. Cuaquier infractor
de una marca de fébrica o de comercio registrada puede invocar en un procedimiento por infraccién
entablado por € titular de la marca registrada los articulos 211(a)(2) y 211(b), sin necesidad de contar
con & consentimiento o autorizacion dd titular de la entidad comercia confiscada para hacerlo. Cabe
la posibilidad de que la entidad comercia confiscada haya degjado completamente de existir o de que
el titular haya muerto sin sucesores 0 simplemente haya desaparecido.

4.189 Las Comunidades Europeas aegan que esta claramente demostrado e carécter punitivo de la
aplicacion ddl articulo 211. Esta disposicion se ocupa exclusivamente de la limitacion discriminatoria
de las marcas de fébrica 0 de comercio y los nombres comerciaes en poder de determinados titulares
de derechos, sin conceder ningin derecho correspondiente a titular de la entidad comercia
presuntamente perjudicada por la confiscacion extranjera.

4190 Las Comunidades Europeas aducen que estas caracteristicas operativas establecen una
distincion fundamenta entre € articulo 211 y la jurisprudencia estadounidense sobre las
expropiaciones extranjeras, que trata de la atribucién de la titularidad entre varios rivales. Como han
seflalado acertadamente los Estados Unidos, e derecho y la practica estadounidenses reconocen
efectivamente, por lo general, que los activos de que se trata estén en poder del titular anterior a la
confiscacion y no en poder del beneficiario de ésta. Por € contrario, € articulo 211 sélo se ocupa de
limitar la utilizacion de un activo por su titular legitimo, sin conceder ningun beneficio
correspondiente a titular "original”.

4191 Las Comunidades Europeas aducen que la jurisprudencia de tribunales tanto estadounidenses
como extranjeros citada por los Estados Unidos, que niega los efectos de las expropiaciones
extranjeras en @ caso de los activos nacionales, no tiene nada que ver con € articulo 211.
Efectivamente, s una marca de fébrica o de comercio o un nombre comercia estadounidense fuera
objeto de expropiacion por € Gobierno de Cuba, seria sumamente probable que, habida cuenta de la
jurisprudencia a que hacen referencia los Estados Unidos, esa expropiacion no se reconociera 'y el
titular anterior a la confiscacion siguiera siendo € titular de los derechos estadounidenses. En esta
stuacion, es evidente que € articulo 211 no desempefia ninguna funcion. El funcionamiento del
articulo 211 es diametramente opuesto ad que se describe en esa jurisprudencia relativa a la
expropiacion. De hecho, tiene efectos perjudicides para activos estadounidenses sobre la base de
acontecimientos ocurridos en Cuba en relacion con activos situados fuera de los Estados Unidos.  Esto
podria describirse como unainversion del principio de territorialidad.

4192 Las Comunidades Europeas aducen ademas que la jurisprudencia relativa a la expropiacion se
centra en e activo y lo atribuye a determinadas personas, con independencia de sus nacionalidades
respectivas. Por € contrario, € articulo 211 limita las marcas de fébrica o de comercio y los nombres
comerciaes sdlo cuando se encuentran en poder de determinados nacionales pero no cuando estan en
poder de otros.

4193 Las Comunidades Europeas sostienen que todo esto demuestra, més ala de toda duda
razonable, que & articulo 211 no tiene nada que ver con la negativa a reconocer efectos internos
derivados de expropiaciones extranjeras, es decir, con la aplicacién del principio de territorialidad. El
articulo 211 se ocupa exclusivamente de la limitacién del disfrute de marcas de fébrica o de comercio
y nombres comercia es estadounidenses en poder de titulares "indeseables’. En realidad ha creado un
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conjunto mas de medidas punitivas dirigidas contra Cuba y los nacionales cubanos y contra sus
sucesores en interés.

4194 Las Comunidades Europess recuerdan € argumento de los Estados Unidos de que, en
realidad, no ha habido asuntos en los que se haya aplicado € articulo 211 y de que, por lo tanto, ese
articulo no puede considerarse contrario a ninguna obligacién impuesta por € Acuerdo sobre los
ADPIC en estos momentos. Las Comunidades Europeas afirman que existe una sentencia definitiva
dd Tribuna Federa de Apelaciéon del Segundo Circuito de los Estados Unidos en € asunto Havana
Club en la que se aplicé € articulo 211(b). Agregan que € articulo 211 contiene instrucciones claras
e inequivocas para los poderes gecutivo y judiciad de Gobierno de los Estados Unidos, que no
permiten ningun grado de discrecionaidad. Aducen que es un principio arraigado de la jurisprudencia
de la OMC que las leyes y los reglamentos nacionales pueden ser objeto de un examen detenido
aungue no se hayan aplicado de hecho en asuntos determinados y sin que sea necesario que €
Miembro reclamante haya sido directamente afectado por su funcionamiento.>

4195 El Grupo Especiad pidio a los Estados Unidos que aclararan qué marcas de fabrica o de
comercio y otros signos quedaban incluidos en € ambito de aplicacion del articulo 211. En respuesta,
ese pais declara, entre otras cosas, que, en términos generaes, € articulo 211 trata la cuestion de las
marcas de fabrica o de comercio, los nombres comercidles y las denominaciones comerciaes
asociados con activos de entidades comerciaes confiscadas y sin indemnizacién en circunstancias en
las que € "titular origina” de la entidad comercial confiscada no ha dado su consentimiento a actos
redlizados en relacion con ellos. Por lo tanto, aguien encargado de determinar los hechos, por
gemplo un tribuna estadounidense, tendria que determinar s concurren todos los elementos del
articulo 211.

4196 Por lo que se refiere a la expresion "la marca de fabrica o de comercio [...] confiscad[d] de
gue se trate”" utilizada en € articulo 211(a)(2), los Estados Unidos declaran que tiene dos propdsitos.
En primer lugar, es una manera abreviada de referirse a las marcas descritas en € articulo 211(a)(1),
es decir, a "una marca de fébrica o de comercio, un nombre comercial 0 una denominacion comercia
gue sea idéntico o sustanciamente semgjante a una marca de fébrica o de comercio, un nombre
comercial o una denominacion comercial que se haya utilizado en relacion con una entidad comercial
0 activos que hayan sido confiscados, a menos que d titular origind [...] haya consentido en ello
expresamente”. En segundo lugar, la expresion "la marca de fébrica o de comercio [...] confiscad[a]
de que <e trate" reflgja e hecho de que, en @ articulo 211, se establece una conexién o vinculacion
entre la marca de fabrica o de comercio que se intenta hacer respetar y la confiscacion. Las marcas de
fébrica o de comercio no existen en e vacio sino que estén vinculadas a un activo comercia
subyacente. En las Situaciones que abarca € articulo 211, ese activo comercia subyacente ha sido
confiscado, la entidad que ha realizado la confiscacion (0 su sucesor en interés) reivindica la
titularidad de la marca asociada en virtud de la confiscacién del activo y hay un titular anterior de la
marca utilizada en conexion con ese activo. En este sentido, |o que ha sido confiscado es |a propia
marca. Segun los Estados Unidos, es evidente que las confiscaciones del Gobierno de Cuba abarcaron

%9 Las Comunidades Europeas hacen referencia a la constatacion del Organo de Apelacion en el asunto
India - Patentes, en el que se confirmo la existencia de una infraccién del parrafo 9 del articulo 70 del Acuerdo
sobrelos ADPIC, sin que se hubiera presentado una sola solicitud de proteccion administrativa a las autoridades
indias. Informe del Grupo Especial que se ocup6d del asunto India - Proteccién mediante patente de los
productos farmacéuticos y los productos quimicos para la agricultura - Reclamacion de los Estados Unidos,
WT/DS50/R, adoptado el 16 de enero de 1998, en la forma en que lo modificé el informe del Organo de
Apelacion, WT/DS50/AB/R. Las Comunidades Europeas sefialan también que los Estados Unidos solicitaron
recientemente el establecimiento de un grupo especial contra el Brasil, alegando infracciones en la esfera de la
proteccién mediante patente. Segun informacion de que disponen las Comunidades Europeas, hastalafecha no
se ha solicitado ni concedido sobre labase de ladisposicion del Brasil en litigio una solalicencia obligatoria.
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las marcas de fabrica o de comercio utilizadas en conexién con las entidades comercial es confiscadas,
junto con todos los demas activos de esas entidades.

4.197 En respuesta a la pregunta de s € articulo 211 se gplicaria a una marca de fébrica o de
comercio cuyo titular origina la hubiera abandonado legamente en los Estados Unidos, ese pais
afirma que esta cuestion se degja a cargo de las autoridades encargadas de adoptar las decisiones. Los
Estados Unidos aducen que la cuestion fundamental tratada en € articulo 211 es la titularidad de las
marcas de fébrica o de comercio. Por lo tanto, seria muy posible que un tribunal decidiera que, en
determinadas circunstancias en las que una marca ha sido legamente abandonada, no hay titular
origina cuyo consentimiento se requiera de conformidad con & articulo 211. %

4198 Segun los Estados Unidos, las Comunidades Europeas afirman que aceptan € principio
reconocido de que los Miembros no tienen que dar efectos a los decretos de confiscacion extranjeros
en lo que respecta a los activos situados en su territorio, pero aducen que su posicion en esta
diferencia no esta relacionada con ese principio. Los Estados Unidos alegan que e principio
depende, sin embargo, de que los Miembros tengan libertad, de conformidad con € Acuerdo sobre
los ADPIC, para determinar las condiciones en las que una persona puede reivindicar latitularidad de
una marca de fabrica o de comercio. S un Miembro no tiene libertad, de conformidad con ese
Acuerdo, para establecer esas normas sustantivas sobre la titularidad, como afirman las Comunidades
Europeas, no tiene libertad para decidir que no reconocera la titularidad de marcas de fabrica o de

80| os Estados Unidos declaran que el articulo 211 no trata expresamente la cuestion del abandono. En
general, en cualquier diferencia sobre latitularidad, pueden plantearse y examinarse todos |os hechos relativos a
la titularidad de las marcas de fabrica o de comercio, incluido su abandono, tal como se define en la Ley de
Marcas de Fabrica o de Comercio, 15 U.S.C. 1127. El abandono consta de dos elementos, cuya existencia debe
demostrarse. En primer lugar, debe haber cesado voluntariamente el uso de la marca. En segundo lugar, ese
cese del uso debe haberse realizado con laintencion de no reanudar dicho uso. Los Estados Unidos afirman que
ambas observaciones son pertinentes en relacion con la cuestion de si el abandono tiene alguna importancia
practicaen estadiferencia

En primer lugar, los Estados Unidos sostienen que, cuando el que reivindica la marca sabe realmente
gue el cese del uso por €l titular original cubano fue resultado de una adquisicion forzosa de su empresa,
pareceria que ese cese no fue voluntario ni fue acomparado por la intencién de no reanudar dicho uso. Por lo
tanto, no se plantearia la cuestion del abandono. En cualquier caso, la Ley Lanham ha recogido la doctrina
equitativa de la falta de uso excusable, existente desde hace mucho tiempo (es decir, la doctrina de que la falta
de uso que puede atribuirse a circunstancias especiales que la excusan no hace que se infiera la intencion de
abandono) por lo que se refiere al mantenimiento del registro federal de una marca de fabrica o de comercio de
conformidad con los articulos 8 y 9 dela Ley de Marcas de Fabrica o de Comercio. La alegacion de falta de uso
excusable, si tuviera éxito, impediria que marcas registradas se consideraran abandonadas; esta misma doctrina
se aplica con igual fuerza alos derechos de titularidad de |as marcas de fébrica o de comercio segiin el common
law en los Estados Unidos. Por consiguiente, un tribunal podria determinar que lafalta de uso de una marca de
fabrica o de comercio en los Estados Unidos porque las instal aciones de produccion de su titular original cubano
situadas en Cuba fueron objeto de expropiacion forzosa constituye una falta de uso excusable y no da lugar a
abandono de | os derechos sobre la marca de fabrica o de comercio de la victima de la expropiacion.

En segundo lugar, los Estados Unidos afirman que, en el Acuerdo sobrelos ADPIC, no se exige que los
Miembros adopten una politica de abandono. Aunque en el parrafo 1 del articulo 19 de ese Acuerdo se prohibe
la anulacién de una marca de fébrica o de comercio sobre la base de la falta de uso hasta que transcurra un
periodo ininterrumpido de falta de uso de tres afios como minimo, no se exige la anulacién de la marca sobre la
base de la falta de uso. En realidad, en algunos Miembros de la OMC, el uso no es un requisito para el
mantenimiento del registro de una marca de fabrica o de comercio. Por consiguiente, el mero hecho de la falta
de uso no es sindénimo del abandono, ni en el Acuerdo sobrelos ADPIC ni en lalegislacion estadounidense.
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comercio de entidades que han redlizado confiscaciones, las Comunidades Europeas no pueden
adoptar ambas posiciones alavez.*

4.199 A juicio de los Estados Unidos, las Comunidades Europeas adoptan un visién muy amplia de
las obligaciones prescritas en e articulo 6 quinquies del Convenio de Paris. Los Estados Unidos
aducen que, en lo que se refiere a las marcas de fébrica o de comercio confiscadas registradas en
Cuba, las Comunidades Europeas solicitan, en realidad, que los Estados Unidos den efectos a esas
confiscaciones en o que respecta a los activos situados en su territorio.  Esto es precisamente lo que
se ha denegado en los numerosos asuntos citados por los Estados Unidos y o que trata € articulo 211.
Las Comunidades Europeas no pueden evitar esta contradiccion entre su posicion en lo relativo a
articulo 6 quinquies (y a parafo 1 dd articulo 15y € parrafo 1 del articulo 16 del Acuerdo sobre los
ADPIC) y € principio de no reconocimiento de las confiscaciones extranjeras, que aceptan
expresamente.

4200 Los Estados Unidos adegan que, en sus respuestas a preguntas formuladas por € Grupo

Especial®, las Comunidades Europeas intentan hallar un camino intermedio entre las circunstancias
en las que @ Acuerdo sobre los ADPIC si exige que un Miembro otorgue la titularidad de una marca
de fébrica o de comercio a la entidad que la confisco y aquellas en las que no lo hace. Los Estados

Unidos aducen que las Comunidades Europeas proceden de este modo con objeto de salvaguardar su
posicion actual en esta diferencia, segin la cua € Acuerdo sobre los ADPIC contiene normas sobre la

titularidad de las marcas de fabrica o de comercio, por una parte, y € principio de que los Miembros

tienen derecho a no reconocer los derechos de titularidad de las entidades que han realizado

confiscaciones, por la otra. Los Estados Unidos aegan que ésta es una distincion que no puede

mantenerse; o0 & Acuerdo sobre los ADPIC contiene normas que obligan a los Estados Unidos a
reconocer la titularidad sobre una marca de fébrica o de comercio estadounidense de una entidad que

ha realizado una confiscacion o no las contiene. Segun los Estados Unidos, € Acuerdo sobre los

ADPIC no contiene esa obligacion; decir que la contiene pero que esta sujeta a excepciones no solo

es inventar una disposicion sobre "titularidad" cuando ésta no existe sino elaborar excepciones
detalladas a esa disposicién inventada para dar cabida a principio admitido del no reconocimiento.

4201 Los Estados Unidos afirman que las Comunidades Europeas intentan confundir la cuestion
aduciendo que € articulo 211 amplia de forma inadmisible € alcance del principio aceptado del no
reconocimiento de las confiscaciones extranjeras. Recuerdan que, en respuesta a preguntas

61 Los Estados Unidos aducen ademés que, en primer lugar, las Comunidades Europeas pretenden
aceptar €l principio de que un Miembro no tiene que dar efectos a las confiscaciones extranjeras en lo que
respecta alos activos situados en su territorio. Pero, a continuacion, presentan, a efectos de esta diferencia, una
interpretacion del Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio de Paris que anularia ese principio mismo. Los
Estados Unidos afirman que, si el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio de Paris exigen que los Miembros
registren y protejan todas las marcas de fébrica o de comercio, independientemente de la titularidad sobre una
marca del que proceda a su registro, como aducen las Comunidades Europeas, los Miembros no tienen la
posibilidad de denegar a entidades que hayan realizado confiscaciones la titularidad de marcas en su territorio.
Segun |os Estados Unidos, esto significaque el Acuerdo sobrelos ADPICy el Convenio de Paris exigen que los
Miembros den efectos en su territorio a confiscaciones extranjeras. Este pais aduce que, sin embargo, no hay en
€l Acuerdo sobre los ADPIC ninguna disposicion que tenga ese resultado. En ese Acuerdo no hay nada que
obligue a los Estados Unidos a declarar que entidades que han realizado confiscaciones son titulares legitimas
de marcas de fabrica o de comercio y nombres comerciales estadounidenses asociados con los activos
confiscados. Aungue el Acuerdo sobre los ADPIC impone alos Miembros numerosas obligaciones sustantivas
y de procedimiento respecto de las marcas de fabrica o de comercio, esas obligaciones no abarcan las normasy
los medios para determinar la titularidad de las marcas. Segun los Estados Unidos, el material facilitado por la
OMPI confirma este extremo.

%2 Los Estados Unidos se refieren en particular a las preguntas 42 y 43. La respuesta de las
Comunidades Europeas ala pregunta 43 se resume en el parrafo 4.160 supra.
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formuladas por e Grupo Especia,”® las Comunidades Europeas adujeron que, mediante el
articulo 211, los Estados Unidos niegan la capacidad de un Estado soberano como Cuba de adoptar
decisiones en materia de titularidad en su propio territorio.  Segun los Estados Unidos, las
Comunidades Europess desearian que € Grupo Especial crea que e articulo 211 en un intento
estadounidense de controlar la creacion y la cesion de los derechos relativos a las marcas de fébrica o
de comercio, los nombres comerciales y/o las denominaciones comerciales en otros paises. Los
Estados Unidos declaran que, en redidad, € articulo 211 se limita a denegar los efectos
extraterritoriales de las confiscaciones sin indemnizacion. De ningln modo se ocupa de la vaidez de
una marca de fébrica o de comercio, un nombre comercial o una denominacion comercial determinada
en un tercer pais. Seflala smplemente que, pese a su validez en cuaquier otro pais, la reivindicacion
de los derechos sobre una marca de fébrica o de comercio, un nombre comercial o una denominacion
comercial asociados con una entidad comercia que haya sido confiscada sin indemnizacion no es una
reivindicacion valida de derechos en los Estados Unidos - a menos que € que haga la reivindicacion
sead titular.*

4202 Los Estados Unidos aducen que las propias Comunidades Europeas parecen abrigar dudas
acerca de su argumento de que su interpretacion del Acuerdo sobre los ADPIC no es pertinente en
relacion con e principio de no reconocimiento de las confiscaciones extranjeras. Los Estados Unidos
hacen referencia a una pregunta formulada por e Grupo Especia alas Comunidades Europeas sobre
s los asuntos Koh-1-Noor citados por los Estados Unidos habrian tenido un resultado diferente con
arreglo a la interpretacion del Acuerdo sobre los ADPIC por las Comunidades Europeas, a lo que
éstas contestaron, sin explicaciones, que es poco probable que € Acuerdo sobre los ADPIC exigiera
un resultado distinto.*® Los Estados Unidos alegan que, no obstante, de hecho, la posicion de las
Comunidades Europeas en este procedimiento -que los Estados Unidos deben registrar y hacer

83 |os Estados Unidos se refieren a la respuesta de las Comunidades Europeas a las preguntas 40 a 42.

54 Los Estados Unidos aducen que varias de las repuestas de las Comunidades Europeas a preguntas
formuladas por €l Grupo Especial ponen alin mas de relieve la incoherencia de la posicion de éstas. Recuerdan
gue las Comunidades Europeas respondieron ala pregunta N° 46 del Grupo Especial que, tras |a nacionalizacion
de lacompariia Ron Bacardi en Cuba, los "titulares de la marca de fébrica' (es decir, los propietarios originales
de laempresa, que habian abandonado a Cuba, trasladando su negocio a Nueva Y ork) pidieron alas autoridades
danesas que modificaran el registro danés de la marca para que reflejara la titularidad de la nueva empresa
situada en Nueva York. Los Estados Unidos se preguntan como justificaron las autoridades danesas la simple
transferencia de latitularidad de lamarca danesa de la compafiia cubana confiscada a una nueva empresa situada
en Nueva Y ork si, como mantienen las Comunidades Europeas, en €l articulo 6 quinquies se estipula que todas
las marcas de fabrica o de comercio extranjeras regularmente registradas deberan ser registradas y protegidas,
sin tomar en consideracion ninguna decision en cuanto a quién es el verdadero titular de la marca. Para los
Estados Unidos, la respuesta es que la autoridades danesas no estaban obligadas por ninguna disposicion del
Convenio de Paris a seguir reconociendo la titularidad de la marca a la empresa cubana confiscada que habia
procedido al registro. Los Estados Unidos aducen que, al parecer, las autoridades danesas efectuaron una
determinacién meditada sobre quién era el verdadero titular de la marca. Esa es precisamente la determinacion
gue, seguiin alegan ahora las Comunidades Europeas, |os Miembros no estéan facultados para hacer. Con arreglo
alainterpretacion de las Comunidades Europeas, parece que €l articulo 6 quinquies del Convenio de Paris debia
haber impedido que las autoridades danesas Ilegaran a la conclusion de que la titularidad de la marca debia
transferirse. Andlogamente, si el Acuerdo sobre los ADPIC se aplicara a esta situacion en la forma en que lo
pretenden las Comunidades Europeas, parece que €l parrafo 1 del articulo 15 y el parrafo 1 del articulo 16
habrian obligado a las autoridades danesas a mantener y hacer respetar la marca en nombre del que habia
procedido al registro, es decir, de la compafiia cubana confiscada. L os Estados Unidos agregan que se plantea
una cuestion similar en lo que respecta alas marcasBacardi en €l Reino Unido.

% Los Estados Unidos hacen referencia a la respuesta a la pregunta 45. Posteriormente, las
Comunidades Europeas aclararon su posicién en su respuesta ala pregunta 72, declarando que el Acuerdo sobre
los ADPIC no exigiria en la actualidad una solucién distinta de |a cadena de asuntos Koh-1-Noor.
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respetar las marcas de fabrica o de comercio que hayan sido confiscadas y debidamente registradas en
el pais de origen- exigiria la congtatacion de que la entidad checodovaca que habia redizado la
confiscacion tenia, fuera de Checodovaquia, un derecho que debia hacerse respetar a la marca
Koh-1-Noor en todos los lugares en que estuviera registrada, en virtud dd articulo 6 quinquies del
Convenio de Paris. Este es un resultado muy distinto del que tuvo la ronda de asuntos origind, y
habria hecho que a los Estados miembros de las CE les resultara imposible evitar la reivindicacion de
la titularidad por esa entidad que habia redizado la confiscacion. Los Estados Unidos aegan que
pareceria que, ademés de los asuntos Koh-I-Noor, muchos de los que examiné en su primera
comunicacion en relacion con € principio del no reconocimiento de las confiscaciones extranjeras
habrian tenido un resultado distinto s se hubiera adoptado y aplicado la interpretacion del Convenio
de Paris que defienden las Comunidades Europess.

4203 Los Estados Unidos aducen que la afirmacion de las Comunidades Europeas de que €
principio contrario a reconocimiento de confiscaciones en e extranjero no es pertinente a esta
diferencia es, simplemente, errénea®® Los Estados Unidos sostienen que € principio de no
reconocimiento existe porque los Miembros gjercen su derecho a determinar quién esy quién no es e
propietario de bienes en su territorio, incluidas las marcas de fébrica o de comercio. Se trata de un
derecho que, segin las Comunidades Europeas, fue eliminado por € Acuerdo sobre los ADPIC.
El hecho de que € principio de no reconocimiento de las confiscaciones redizadas en € extranjero
exista junto a Acuerdo sobre los ADPIC y @ Convenio de Paris indica que la interpretacion del
Acuerdo sobre los ADPIC de las Comunidades Europeas no es correcta. El citado principio es, por
tanto, sumamente pertinente a esta diferencia.

4.204 Los Estados Unidos sostienen que, en contra de lo que afirman las Comunidades Europess,
segun las cuaes los Estados Unidos mezclan la cuestion de latitularidad de las marcas de fébrica o de
comercio en los Estados Unidos con la de su titularidad en Cuba, la posicion de los Estados Unidos es
clara: las entidades que han Ilevado a cabo confiscaciones en € extranjero tal vez puedan reivindicar
la titularidad de los activos en su propio territorio, pero no pueden formular reivindicaciones en
relacion con esos activos, en virtud de la confiscacion, en los Estados Unidos.

4205 Los Estados Unidos sostienen que € razonamiento 16gico de las Comunidades Europeas
parece, en cambio, ser € siguiente: 1) cada Estado tiene derecho a regular la propiedad de bienes en
su territorio, 2) en consecuencia, Cuba tiene derecho a confiscar activos, incluidas marcas de fabrica o
de comercio registradas en Cuba, 3) los Estados Unidos no estén obligados a admitir un intento de
Cuba de confiscar bienes en los Estados Unidos, pero 4) estan obligados a reconocer € cambio del
titulo de propiedad en Cuba y "a extraer determinadas consecuencias de mismo". Entre esas
"consecuencias’, figuran, a parecer, la obligacion de reconocer la titularidad de las entidades
confiscadoras con respecto a marcas de fébrica o de comercio en los Estados Unidos. Los Estados
Unidos alegan que hay una fala en € andlisis de las Comunidades Europeas. su conclusién esta en
abierta contradiccion con su premisa inicia. En € presente procedimiento, los Estados Unidos no
ponen en tela de juicio € derecho de los paises a regular la propiedad de activos en sus propios
territorios, aunque de hecho ese derecho estd sujeto a limitaciones, Sino que niegan que ese derecho
pueda dar lugar a que los Estados Unidos no puedan regular la titularidad de las marcas de fabrica o
de comercio en su territorio en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC.

% | os Estados Unidos sefialan a este respecto a la atencién del Grupo Especial una "declaracion de
disentimiento” firmada por varios miembros del Parlamento Europeo y presentada al Presidente de la Comision
Europea para protestar contra la impugnacion del articulo 211 por las Comunidades Europeas. Las
Comunidades Europeas facilitaron una copia de larespuesta del Presidente de la Comision Europeaalos autores
de ladeclaracién. Ademas, ambas partes facilitaron informacion acerca de la validez de una de las firmas que
figuraban en la declaracién.
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4206 Los Estados Unidos manifiestan que la Unica adegacién que formulan las Comunidades
Europess en la presente diferencia es que € articulo 211, en sus propios términos, viola e Acuerdo
sobre los ADPIC: es decir que € articulo 211 impone la realizacion de actos que son incompatibles
con las obligaciones de los Estados Unidos en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC. No aegan, ni
pueden aegar, que € articulo 211 haya sido causa de la adopcion de cualquier medida incompatible
con € Acuerdo sobre los ADPIC, ni @ mandato del Grupo Especid se refiere a una reclamacion de
esa indole. Los Estados Unidos sostienen que, a pesar de su aegacion de que es probable que "los
efectos del articulo 211 redunden en perjuicio de gran niUmero de relaciones comerciales de empresas
de las CE, no sdlo con entidades cubanas, sino con otros interlocutores a los que es aplicable €
articulo 211", las Comunidades Europeas no pueden indicar un solo caso en € que se haya producido
el perjuicio a que se refieren, ni mucho menos demostrar que ese supuesto perjuicio entrafie una
violacién de un derecho protegido por € Acuerdo sobre los ADPIC.

4.207 En apoyo de su tesis, los Estados Unidos aducen que, después de haber transcurrido dos afios
desde la promulgacion de laley, y a pesar de los millares de marcas de fébrica o de comercio que las
Comunidades Europeas sostienen que pueden halarse en "peligro”, las Comunidades Europeas no
pueden citar una sola medida adoptada en violacion del Acuerdo sobre los ADPIC a amparo del
articulo 211. Las Comunidades Europeas aventuran la idea de que € articulo 211 podria perjudicar
las expectativas econdmicas |legitimas de agentes econdmicos de las CE, pero no han demostrado que
esto haya ocurrido o vaya a ocurrir. Al parecer de los Estados Unidos, las propias Comunidades
Europeas admiten que los Estados Unidos estarian facultados en € marco del Acuerdo sobre los
ADPIC para no dar efecto a un decreto confiscatorio con respecto a marcas de fébrica o de comercio
en los Estados Unidos. Los Estados Unidos suponen que incluso admitirian que los agentes
economicos de las Comunidades Europeas que adquirieran supuestos derechos a la entidad
confiscatoria en relacion con esas marcas de fabrica o de comercio en los Estados Unidos no tienen
expectativas econdmicas legitimas con respecto a dlas, o a menos no tienen expectativas legitimas
basadas en € Acuerdo sobre los ADPIC. La cuestion de la aplicabilidad o inaplicabilidad del
articulo 211 a otros agentes econdmicos de las CE ha de ser resuelta por los tribunales sobre la base
de los elementos de hecho del caso.

4.208 Los Estados Unidos afladen que probablemente lo que preocupa a las Comunidades Europeas
del articulo 211 no es que impida a la entidad que llevé a cabo la confiscacion reivindicar la
titularidad en ese supuesto, que las propias Comunidades Europeas consideran legitimo, sino la
hipotesis de que se aplique, més alé del ambito de esas medidas "legitimas’, en esferas en las que las
Comunidades Europess lo consideran ilegitimo. Los Estados Unidos aegan que es en este punto en €
gue se quiebra la argumentacion de las Comunidades Europeas. Las Comunidades Europeas, aungque
han aventurado ideas generdes sobre la forma en que d articulo 211 podria afectar a derechos
legitimos no especificados, no han demostrado que € articulo 211 imponga la realizacion de actos que
a su juicio son contrarios a Acuerdo sobre los ADPIC. Esto es lo que las Comunidades Europeas
deben demostrar de conformidad con € Acuerdo sobre los ADPIC para probar que € articulo 211 es,
en sus propios términos, incompatible con & Acuerdo sobre los ADPIC. Los Estados Unidos
sostienen que las Comunidades Europeas no |o han hecho.

4.209 Los Estados Unidos recuerdan que las Comunidades Europeas sugieren, por gjemplo, que €l
articulo 211 no es admisible porque, a diferencia de lo que ocurre en e caso de la jurisprudencia sobre
el principio de no reconocimiento, su acance va mucho més alé de los activos confiscados y seria
aplicable a marcas de fabrica o de comercio que se utilicen en relacion con una clase de productos
distinta de los que fueron objeto de la confiscacion. Los Estados Unidos responden que, no es asi,
sino que @ articulo 211 se aplica de hecho a marcas de fébrica 0 de comercio que se hayan "utilizado
en relacion con” los activos confiscados, por 1o que es sencillamente imposible inferir del articulo 211
la posibilidad de que marcas de fabrica 0 de comercio que no tengan ninguna relacion con los
productos objeto de la confiscacion estén comprendidas en el ambito de aplicacion de dicho articulo.
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Los Estados Unidos afladen que los nombres comercides no estén vinculados a una clase de
productos, sino ala propia entidad comercial.

4210 Con respecto a la declaracién de las Comunidades Europeas de que € articulo 211 no es
admisible porque no sdlo afecta a las marcas de fébrica 0 de comercio que se hayan utilizado en
relacion con activos confiscados, sino también a marcas de fébrica o de comercio sustanciamente
semgantes a las que se hayan utilizado en relacion con activos confiscados, los Estados Unidos
responden que € sentido de la proteccion de las marcas de fébrica 0 de comercio es evitar la
confusion de los consumidores en cuanto a la procedencia de los productos;, una marca de fabrica o
de comercio que sea "sustancialmente semejante” a otra puede generar confusién, como una marca
gue sea "idéntica'. Por esta razén una marca de fabrica o de comercio puede suponer una infraccién
respecto de otra s la primeray la segunda son "sustancialmente semejantes’. Es en este contexto de
lalegidacion en materia de marcas de fébrica o de comercio en € que € articulo 211 se refiere alas
marcas de fébrica o de comercio idénticas o "sustancia mente semejantes’. Aventurar la idea de que
un tribunal o cualquier otra instancia a la que corresponda la decision pueda utilizar esta disposicion
para ampliar el ambito del articulo 211 e incluir en @ marcas de fébrica 0 de comercio enteramente
independientes y distintas de las utilizadas en relacidn con |os activos confiscados es pura fantasia.

4211 Segun los Estados Unidos, las Comunidades Europeas establecen una distincion entre €l
articulo 211 "incompatible con & Acuerdo sobre los ADPIC" y d principio "compatible con €
Acuerdo sobre los ADPIC" de no reconocimiento de las expropiaciones extranjeras, basandose en que
el dltimo es un principio de "atribucion” de la titularidad entre dos partes enfrentadas, en tanto que €
primero -el articulo 211- se limita a bloquear la titularidad de las entidades confiscadoras, sn
atribuirla a ninguna otra persona o entidad. Ahora bien, cualquier diferencia que se plantee en €
marco del articulo 211 supondra también probablemente la existencia de dos partes que reclaman la
titularidad de la marca de fébrica 0 de comercio y por consiguiente se tratara también en ela de
"aribuir" la titularidad, como ocurre en la jurisprudencia sobre € principio citado. Ademés,
el Acuerdo sobre los ADPIC no regula en ningin sentido la "atribucion” de la titularidad; no afirma
gue las normas de los Miembros sobre titularidad de las marcas de fébrica o de comercio deban
aribuir latitularidad de cada marca a una u otra parte enfrentadas, Sino que smplemente, no establece
nada con respecto a la titularidad. Aunque la legidacién de un Miembro puede disponer que la
titularidad de una marca de fébrica 0 de comercio ha de ser "atribuida' a alguien, no hay en €
Acuerdo sobre los ADPIC ninguna disposicion que lo exija asi. En cuanto a la pertinencia del
"abandono”, la determinacion a respecto es una determinacion juridica, que depende de |os el ementos
de hecho y de la intencion del titular. El Acuerdo sobre los ADPIC no obliga en absoluto a los
Miembros a mantener una politica en materia de "abandono”, por lo que las repercusiones del
"abandono” en las decisiones adoptadas a amparo del articulo 211 no es en ninglin aspecto pertinente
d andisis de la compatibilidad del articulo 211 con e Acuerdo sobre los ADPIC®” Los Estados
Unidos afiaden que € principio relativo a la aplicacion extraterritorial de los decretos confiscatorios
extranjeros no se configura en la jurisprudencia como un principio de "atribucién" de derechos a
titular origina, sno de no reconocimiento de los derechos de las entidades confiscadoras.
Las declaraciones de principios que se formulan en las decisiones judiciales (segln las cuales, por
gemplo las confiscaciones extranjeras son "contrarias a nuestro orden publico y hieren nuestro
sentido de la jugticia y la equidad” y no se les dard efecto en los Estados Unidos) no reflgjan una
simple "atribucion” neutral de los derechos de titularidad.

4212 Los Estados Unidos sefialan que las Comunidades Europeas aegan que, de conformidad con
e articulo 211 "en ningn caso @ "titular original” se convertird en titular de la marca de fébrica o de
comercio, € nombre comercia o la denominacién comercial en cuestion [...] los articulos 211 a) 2) y
211 b) se limitan a garantizar a "titular original" un derecho negativo aimpedir a otro que haga valer

67 éase también lanota 61 de pie de pagina supra.
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determinados derechos'. Los Estados Unidos aducen que, aun suponiendo que esa distincion sea
pertinente, resulta dificil entender en qué forma € articulo 211 obliga a un tribunal estadounidense a
no constatar que d titular origina es @ titular de la marca de fabrica o de comercio o del nombre
comercial. Pareceria, por € contrario, que en cualquier procedimiento judicia en relacion con €
articulo 211, se pediraa tribunal que determine quién esy quién no es €l titular de la marca de féorica
o de comercio o del nombre comercia y que cabe perfectamente que en esa controversia intervengan
e titular origina y la entidad que llev6 a cabo la confiscacién. En cuanto a la observacion de que €
articulo 211 "sblo" garantiza al titular origina un derecho negativo a impedir a otro a utilizar la
marca, los Estados Unidos sefidan que ese es precisamente e derecho que € parrafo 1 del articulo 16
del Acuerdo sobre los ADPIC confiere d titular de una marca de fabrica o de comercio registrada.

4213 Los Estados Unidos aducen que € articulo 211 refleja € principio de que (Sin autorizacion de
los titulares originales) los tribunal es estadounidenses no daran efecto a las confiscaciones extranjeras
con respecto a activos en los Estados Unidos, ni reconoceran la titularidad de las entidades
confiscadoras con respecto a marcas de fabrica o de comercio que se hayan utilizado en relacion con
activos que han sido confiscados. La posibilidad de que € tribunal reconozca la titularidad de una
entidad u otra en un caso determinado depende de los elementos de hecho concretos que se le
presenten. Todas las posibilidades fécticas expuestas por € Grupo Especia en sus preguntas a los
Estados Unidos plantearian diversas cuestiones que € tribunal tomaria en consideracion a determinar
latitularidad de la marca de fabrica o de comercio o del hombre comercial en cuestion. Los Estados
Unidos no consideran que sea posible afirmar de forma verosimil que, ante una determinada serie de
hechos, un tribunal u otro 6rgano encargado de adoptar una decision se considerara obligado por €
articulo 211 a formular una decision concreta contraria a Acuerdo sobre los ADPIC. Desde luego,
las Comunidades Europeas no han aportado pruebas de que ocurra eso.

4.214 Los Estados Unidos sostienen que las Comunidades Europeas carecen de base para sostener
gue € objeto del articulo 211 es "poner cortapisas d gercicio de derechos de titularidad no
controvertidos legamente de Cuba o de nacionaes de ese pais en relacion con activos Situados en los
Estados Unidos'. Segun los Estados Unidos, las Comunidades Europeas aducen que € derecho
estadounidense asume la titularidad ddl activo (es decir, la marca de fébrica o de comercio o €
nombre comercid), y que d articulo 211, por tanto, impide al titular legitimo hacer valer sus
derechos. Los Estados Unidos sogtienen que, a la luz de las descripciones detaladas de la
jurisprudencia, estadounidense y europea, sobre € tema del reconocimiento de las confiscaciones
extranjeras, no es cierto que los derechos de titularidad de las entidades confiscadoras en los Estados
Unidos con respecto a las marcas de fébrica o de comercio que se hayan utilizado en relacion con
activos confiscados no sean "controvertidos legadmente’. Es precisamente esa titularidad la que
resulta controvertida en e derecho estadounidense, de conformidad tanto con la jurisprudencia como
con d articulo 211.

4215 Segun los Estados Unidos, € articulo 211 exige a quien haya de adoptar una decision a
respecto que examine, sobre la base de los hechos concretos en litigio, numerosos aspectos
relacionados con la "titularidad”. Entre otras cosas, parece que ha de determinar: que existia una
entidad comercia o activos que eran propiedad de alguien; que € titular fue privado de la entidad
comercia o los activos sin recibir una indemnizacion equitativa 'y suficiente; que existian marcas de
fébrica o de comercio, nombres comerciales o denominaciones comerciales utilizadas en relacion con
dicha entidad comercial o activos (con arreglo a derecho estadounidense, € "uso” en relaciéon con una
entidad comercial o activos puede generar derechos de titularidad con respecto ala marca de fébrica o
de comercio, € nombre comercia o la denominacién comercia); que existe un "titular origind" de la
marca de fébrica o de comercio, € nombre comercial o la denominacion comercial; que la marca de
fébrica o de comercio, € nombre comercia o la denominacion comercial controvertidos con arreglo a
articulo 211 son idénticos, o sustanciamente semejantes, a la marca de fébrica o de comercio, €
nombre comercial o la denominacion comercia que se han utilizado en relacion con los activos
confiscados (lo que, en parte plantea la cuestion de quién es d titular de la marca de fébrica o de
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comercio, nombre comercia o denominacion comercia); y s € titular origina de la marca de fébrica
o de comercio, € nombre comercia o la denominacion comercia ha consentido en su registro y/o uso
por otra persona.

4.216 Los Estados Unidos sostienen que todos esos aspectos plantean problemas relacionados con la
"titularidad": plantean € problema de quién es'y quién no es € titular de la marca de fébrica o de
comercio, € nombre comercia o la denominacién comercid en los Estados Unidos. La persona que
ha de adoptar la decision correspondiente ha de resolver cada una de las cuestiones planteadas sobre
la base de los hechos concretos que se le presenten, con € fin de decidir s es aplicable d articulo 211.
S se establece, en respuesta a esas cuestiones, que la entidad que llevé a cabo la confiscacion no es
titular real de la marca de fabrica o de comercio, € nombre comercial o la denominacion comercial
(y obrasin consentimiento del titular origind), € articulo 211 obliga a tribunal a no "reconocer, hacer
respetar 0 hacer valer de otra forma' cuaquier reivindicacion de esos derechos formulada por ella
El resultado de la determinacion de los tribunales de conformidad con e articulo 211 -que no se
reconocera, hara respetar o hara valer de otra forma la reivindicacion de derechos formulada por la
entidad que llevd a cabo la confiscacién- no puede interpretarse, como parecen hacer las
Comunidades Europeas, como una decision de no reconocer, hacer respetar o hacer valer de otra
forma derechos legitimos de titularidad. Por € contrario, este resultado se deriva necesariamente de la
conclusion de que la persona que reivindica los derechos no tiene esos derechos de titularidad.

4.217 Los Estados Unidos sostienen que no hay en € articulo 211 ninguna disposicion que imponga
un resultado concreto contrario al Acuerdo sobre los ADPIC. Su aplicacion en relacion con una serie
determinada de hechos puede variar en funcion de numerosas decisiones adoptadas por la persona
competente acerca de quién es € verdadero titular de la marca de fabrica o de comercio, € nombre
comercial o la denominacion comercial en litigio. Ademas, esas decisiones estan sujetas a revison
adminigtrativa y judicial. En consecuencia, no cabe afirmar que e articulo 211 sea contrario a
ninguna disposicion del Acuerdo sobre los ADPIC.

4218 Los Estados Unidos alegan que las Comunidades Europeas tergiversan e sentido del
articulo 211, a dar a entender que afecta a marcas de fabrica o de comercio y nombres comerciaes
gue no tienen nada que ver con los activos confiscados. En opinidn de los Estados Unidos, las
Comunidades Europess proceden asi para poner a las CE al abrigo de la critica (bien fundada) de que
su posicion generaria una obligacion en e marco del Acuerdo sobre los ADPIC de reconocer los
efectos de las confiscaciones redlizadas en € extranjero. La reclamacion de las Comunidades
Europess parece referirse a hecho de que € articulo 211 se aplica a marcas de fabrica o de comercio
gue seasemgian alas marcas de fébrica o de comercio utilizadas en relacion con activos confiscados,
aungue las marcas en cuestion no tengan ninguna vinculacion juridica o factica con los activos
confiscados o0 con las marcas de fabrica o de comercio vinculadas a esos activos. Pero del propio
hecho de que d articulo 211 se refiere a los supuestos derechos sobre una marca de fabrica o de
comercio reivindicados por entidades que han confiscados determinados activos y a los titulares
originaes de las marcas de fébrica o de comercio utilizadas en relacion con esos activos confiscados
se desprende la existencia de una vinculacion entre las marcas de fébrica o de comercio objeto del
articulo 211 y los activos confiscados.

4219 Segln los Estados Unidos, las Comunidades Europeas hacen diversas afirmaciones sobre €
acance dd articulo 211. En primer lugar, sostienen que €l articulo 211 no exige nnguna vinculacion
de hecho o de derecho entre la marca de fébrica 0 de comercio que se trate de hacer respetar y una
marca de fabrica o de comercio o nombre comercial existente en los Estados Unidos en e momento
de la confiscacion. Paralos Estados Unidos no es clara larazon por la que desde el punto de vista del
Acuerdo sobre los ADPIC habria de tener importancia € hecho de que existiera 0 no una marca de
fébrica o de comercio en los Estados Unidos en e momento de la confiscacion. El hecho de que esa
marca existiera 0 no en ese momento no es pertinente a efectos de decidir s 1os Estados Unidos tienen
0 no derecho a determinar s la entidad que llevé a cabo la confiscacion es o no titular de la marca de
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fébrica o de comercio. Ademés, con todo, € articulo 211 se refiere Unicamente a "titular origina" de
la marca de fabrica o de comercio utilizada en relacion con e activo confiscado. El articulo 211 no
especifica d lugar de "uso", pero € uso de una marca de fébrica o de comercio -incluso fuera de los
Estados Unidos- puede dar lugar alatitularidad de esa marca de fébrica o de comercio en los Estados
Unidos conforme ala legislacion estadounidense.®® En consecuencia, un tribunal puede o no constatar
gue d titular origina poseia una marca de fébrica 0 de comercio en los Estados Unidos en €
momento de la confiscacion, y puede constatar 0 no la pertinencia de ese hecho. No puede
adelantarse cudl seria la solucién que un tribuna daria a esta cuestion relativa a la titularidad. Los
Estados Unidos sefialan que € Unico caso que las Comunidades Europeas han citado reiteradamente
para aclarar laforma en que podria operar € articulo 211 -el caso de la Havana Club- se referia a una
marca de fébrica o de comercio que existia en los Estados Unidos en e momento de la confiscacion.

4220 Segun los Estados Unidos, las Comunidades Europeas afirman, en segundo lugar, que €
articulo 211 afecta a marcas de fabrica o de comercio que pueden referirse a productos completamente
distintos de los que fueron objeto de la confiscacion. Los Estados Unidos sostienen que las
Comunidades Europeas no explican cud es la relacion entre o que afirman y cualquier obligacion
derivada del Acuerdo sobre los ADPIC y responden, ademés, que d articulo 211 exige que la marca
de fébrica 0 de comercio haya sido utilizada en relacion con los activos o la entidad comercid
confiscados, y se centra en la proteccion de los intereses ddl "titular originad™ de la marca de fébrica o
de comercio utilizada en relacion con los activos o la entidad comercial de que se trate.  Ademés,
como es légico, los nombres comercides se refieren a la propia entidad comerciad y no a
determinados productos. Los Estados Unidos sefidan que, en € Unico gemplo que citan las
Comunidades Europeas -€l de Havana Club- la marca de fébrica o de comercio estadounidense en
cuestion parece haber sido utilizada en relacion con € mismo producto precisamente -€l ron- que fue
objeto de la confiscacion.

4221 Los Estados Unidos afiaden que las Comunidades Europeas afirman, en tercer lugar, que €
articulo 211 podria aplicarse para impedir la relvindicacion de la titularidad por entidades
confiscadoras en los casos en que d titular original hubiera abandonado juridicamente la marca de
fébrica o de comercio estadounidense. Los Estados Unidos responden que no esta claro tampoco cud
es la importancia que tiene esta afirmacion desde € punto de vista de la compatibilidad con €
Acuerdo sobre los ADPIC. El Acuerdo sobre los ADPIC no exige en absoluto una politica en materia
de abandono, por 1o que & hecho de que pudiera ser aplicable en determinadas circunstancias no
congtituiria una infraccion del Acuerdo sobre los ADPIC. Los Estados Unidos sefidan que las
Comunidades Europeas vuelven a citar unavez mas ladecision judicia en € asunto "Havana Club” y
sostienen que en ese asunto € tribuna se negd a constatar que, por la simple razén de haber dgjado de
utilizar ese nombre comercia, € titular original hubiera perdido su derecho a impedir € uso de su
nombre comercial por otra persona. El tribuna indicod también, para aclarar su decisién, que no
parecia probable que "€ Congreso hubiera deseado colocar en una posicién desventgiosa a una
empresa que, como puede comprenderse, dg0 de usar su nombre comercial después de su
confiscaciéon”. Dicho de otra forma, € tribunal reconocié especificamente que, en € contexto de la
confiscacién forzosa de la destileria de Havana Club, podia ser procedente llegar a la conclusion de
gue los titulares originales no dejaron voluntariamente de usar el nombre comercial con e propdsito
de no volver a utilizarlo.

4222 Segun los Estados Unidos, las Comunidades Europeas establecen ademés una distincion entre
e articulo 211 y la jurisprudencia sobre no reconocimiento de las confiscaciones extranjeras, basada
en que d articulo 211 afecta a marcas de fabrica o de comercio que no han sido nunca confiscadas y

%8 Véanse las respuestas de los Estados Unidos a las preguntas del Grupo Especia acerca de la
determinacion del titular de una marca de fébrica o de comercio en el derecho estadounidense, que se resumen
en los parrafos 4.240 a 4.242 infra.
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gue han existido en manos de titulares no relacionados con la entidad comercial cubana expropiada o
s0lo han sido creadas en los Estados Unidos después de la revolucién cubana.  Los Estados Unidos
responden que eso no es cierto. Si las marcas de fabrica o de comercio estan en manos de "titulares’
gue no tengan relacion con la entidad comercial confiscada, € articulo 211 no seré aplicable, porque
se refiere Unicamente a la titularidad sobre marcas de fabrica o de comercio de aquellos que derivan
au titularidad de la entidad comercia confiscada. S € demandante no tiene ninguna relacion con la
entidad comercial confiscada, resulta dificil entender como podria serle aplicable € articulo 211.
Ademas, s las marcas de fébrica o de comercio sdlo fueron creadas después de la revolucion cubana,
un tribunal podria perfectamente constatar que no hay otro "titular origina” de la marca de fébrica o
de comercio gue la propia entidad confiscadora y que, por lo tanto, no hay posibilidad de aplicar €
articulo 211. Las distinciones que trata de establecer las Comunidades Europeas sencillamente no
exigen, e incluso en @ caso de que existieran, no abonarian la tesis de que € articulo 211 es
incompatible con el Acuerdo sobre los ADPIC.

4223 Los Estados Unidos concluyen, en sintesis, que e acance de articulo 211 no es d que
aventuran las Comunidades Europess. Ademas, en caso de que la descripcion que hacen las
Comunidades Europeas del acance de ese articulo fuera exacto, las Comunidades Europeas no han
demostrado que € articulo 211 sea incompatible con el Acuerdo sobre los ADPIC.

4224 Segin los Estados Unidos, las Comunidades Europeas pretenden también describir el
"funcionamiento" dd articulo 211. En esa descripcion se entregan, en la misma medida en que lo
hacen a describir € acance de ese articulo, a numerosas especulaciones y no demuestran en absoluto
que e articulo 211 exija las acciones que aegan que exige, ni que esas acciones, aunque fueran
exigidas, sean incompatibles con las obligaciones de los Estados Unidos en & marco del Acuerdo
sobre los ADPIC.

4.225 Los Estados Unidos sostienen que las Comunidades Europeas declaran en primer lugar que €l
registro federal de las marcas de fébrica o de comercio es "firme" una vez transcurridos cinco afios, y
daaentender que d finy € efecto del articulo 211 fue anular la firmeza del registro de Cubaexport's
Havana Club. Los Estados Unidos responden que esa afirmaciéon es inexacta. En primer lugar
"firme" no equivale a "inimpugnable": € registro federal de las marcas de fabrica o de comercio,
independientemente del tiempo transcurrido, estd4 sujeto a la impugnacion de los elementos que
srvieron de base a la titularidad de la marca. Los Estados Unidos, aunque subrayan que € caso
concreto de "Havana Club" no esta incluido en € mandato del Grupo Especial, observan que nadie
hizo la solicitud legadmente prescrita para la adquisicion de "firmeza', con lo que ésta es
sencillamente una cuestion que no se plantea con respecto a esa marca de fabrica o de comercio.

4.226 Segun los Estados Unidos, las Comunidades Europeas alegan que € articulo 211 no otorga
derechos a titular original de la entidad comercia confiscada -las Comunidades Europeas parecen
alegar incluso que € titular original no puede ser parte en una accién gque se sustancie en el marco del
articulo 211- sino que se limita a recortar los derechos de determinados titulares; las Comunidades
Europeas afirman que eso demuestra € caracter "punitivo” del articulo 211. Los Estados Unidos
responden que se trata de una afirmacion ya formulada, porque parece haber pocas dudas de que €
articulo 211, en los casos en que es gplicable, daria d titular inicia de una marca de fébrica o de
comercio que se haya utilizado en relacion con activos confiscados -0 a su sucesor- € derecho de
impedir a la entidad confiscadora 0 a su sucesor que usara la marca o reivindicara la titularidad de
ella  Se trata de un derecho importante para € titular origina. Aungue tal vez sea cierto que un
tercero demandado por infraccion por la entidad confiscadora en los Estados Unidos pueda defenderse
alegando que la entidad confiscadora no puede reivindicar derechos sobre una marca de fébrica o de
comercio de la que no es titular, esto no es anormal, ni "punitivo”. El demandado en una accién
relativa a marcas de fabrica o de comercio tiene siempre la posibilidad de defenderse alegando que €
demandante no es titular de la marca de fébrica o de comercio supuestamente infringida. S €
demandante no es titular de la marca, no puede entablar una demanda por infraccion ni siquiera contra



WT/DS176/R
Pagina 67

un tercero. A juicio de los Estados Unidos, € articulo 211 no plantea una situacion anorma a ese
respecto.

4.227 Los Estados Unidos sostienen que € articulo 211 no impone los tipos de decisiones que las
Comunidades Europeas aventuran que podrian resultar del articulo 211. Segun los Estados Unidos, €
funcionamiento preciso dd articulo 211 dependera de los hechos que se presenten a quien haya de
adoptar la decision, pero la cuestion fundamental que éste habra de abordar es la de la identidad del
titular de la marca de fabrica o de comercio en litigio. Ademés, aun en caso de que las especulaciones
de la Comunidad Europea fueran ciertas, no habria unainfraccién del Acuerdo sobre los ADPIC.

4.228 Los Estados Unidos afirman, por dltimo, que coinciden con las Comunidades Europeas en
que s € principio de no reconocimiento de las confiscaciones en € extranjero se representara
mediante un circulo, y & Acuerdo sobre los ADPIC, por otro no habria ninguna interseccion entre
esos circulos. Larazon de elo estriba en que @ Acuerdo sobre los ADPIC no aborda la cuestion de s
una entidad confiscadora puede reinvidicar la titularidad de marcas de fabrica o de comercio en los
Estados Unidos. las normas para determinar e titular de una marca de fabrica o de comercio
corresponden alalegidacion nacional. En opinion de los Estados Unidos, € problema que plantea la
posicion de las Comunidades Europeas es que s € Acuerdo sobre los ADPIC obligara a los
Miembros a reconocer como titulares a quienes hubieran registrado una marca, como aducen las
Comunidades Europeas, |os Miembros no podrian negar a las entidades confiscadoras la titularidad de
las marcas de fébrica o de comercio en su teritorio. Los Estados Unidos sostienen que €elo
equivaldria a obligar alos Miembros a dar efecto a las confiscaciones realizadas en € extranjero con
respecto a las marcas de fabrica o de comercio en su territorio. No basta decir, como hacen las
Comunidades Europess, que hay un principio de no reconocimiento que se refiere a las
expropiaciones y a que no afectan las obligaciones contraidas en € marco del Acuerdo sobre los
ADPIC. S los Miembros no estan obligados a dar efecto a las confiscaciones redizadas en €
extranjero en lo que respecta a las marcas de fébrica 0o de comercio en su territorio -y las
Comunidades Europeas coinciden en que no estdn obligados a hacerlo- € Grupo Especiad debe
constatar que € propio Acuerdo sobre los ADPIC no obliga alos Miembros adlo. La interpretacion
dd Acuerdo sobre los ADPIC de las Comunidades Europeas no permite formular esa constatacion,
que su interpretacidn correcta exige.

2. Titularidad de las mar cas de fabrica o de comercio

4229 En sus comunicaciones, las partes presentaron argumentos sobre la cuestion de la
determinacion del titular de una marca de fébrica o de comercio. Como esos argumentos estan
relacionados con todas | as incompatibilidades especificas con € Acuerdo sobre los ADPIC que alegan
las Comuni dades Europeas, se resumen a continuacion por temas.

4.230 Las Comunidades Europeas aducen que, aunque es cierto que los Miembros de la OMC gozan
de cierta libertad de accién por lo que se refiere a la titularidad, € Acuerdo sobre los ADPIC
proporciona orientaciones claras sobre quién ha de ser considerado titular de un derecho de propiedad
intelectual. El punto de partida es @ parrafo 3 dd articulo 1 de ese Acuerdo, en € que se hace
referenciaa"[...] las personas fisicas o juridicas que cumplirian los criterios establecidos para poder
beneficiarse de la proteccion [...]". Esta disposicion ha de leerse conjuntamente con las disposiciones
pertinentes relativas a los criterios para disfrutar de proteccion que figuran en la Parte |1 del Acuerdo
en relacion con € derecho de propiedad intelectud de que se trate. En € caso de las marcas de
fébrica o de comercio, la disposicion pertinente es € articulo 15 del Acuerdo.

4.231 Las Comunidades Europeas sostienen que, ademas, en cada seccion de la Parte |1 del Acuerdo
sobre los ADPIC, se describen las caracteristicas de los titulares del derecho. Por gemplo, en la
seccion del Acuerdo sobre los ADPIC dedicada a derecho de autor, € titular de los derechos
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otorgados es € autor de laobra®, y no existen miles de opciones sobre |a manera de designar & autor.
Otro argumento que respalda la opinidn de que e Acuerdo sobre los ADPIC define efectivamente a
titular de un derecho de propiedad intelectual puede deducirse del parrafo 2) del articulo 14bis del
Convenio de Berna, en € que se conceden facultades discrecionales excepcionaes a los Miembros
parala determinacion de latitularidad del derecho de autor sobre la obra cinematografica.

4.232 En respuesta a una pregunta del Grupo Especia sobre s en e Acuerdo sobre los ADPIC se
define a titular de una marca de fébrica o de comercio, las Comunidades Europeas sostienen que,
aungue ni en ese Acuerdo ni en e Convenio de Paris se define expresamente a ese titular, pareceria,
gue, tanto en & Acuerdo como en & Convenio de Paris, hay referencias directas o indirectas a la
titularidad, que orientan a los Miembros sobre la manera de determinarla. En € parrafo 1 del
articulo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC, se establece una vinculacion entre la marca de fébrica o de
comercio y los bienes 0 servicios generados por una empresa.  Esto pareceria indicar que sdlo una
empresa puede ser titular de una marca de fébrica o de comercio que distinga sus bienes o servicios.
Pareceria confirmar esto e parrafo 1 ddl articulo 16 del Acuerdo, que equipara a titular de la marca
de fabrica 0 de comercio con la empresa cuyos bienes o servicios son distinguidos por la marca
Asimismo, € parrafo 1 del articulo 19 del Acuerdo parece equiparar a titular de la marca de fabrica o
de comercio con la empresa que utiliza la marca para sus bienes o servicios. Por lo tanto, pareceria
que @ principa supuesto, que figura tanto en € Acuerdo sobre los ADPIC como en e Convenio de
Paris, es que € titular de la marca de fabrica o de comercio es la empresa que utiliza la marca para
distinguir sus bienes o servicios.”

4.233 Las Comunidades Europeas aducen ademés que s los Miembros de la OMC tuvieran total
libertad para asignar la titularidad de una marca de fébrica o de comercio, ello daria lugar a resultados
absurdos y privaria de todo valor los articulos 16 a 21 del Acuerdo sobre los ADPIC.

4.234 En respuesta a una pregunta del Grupo Especial sobre s podia haber situaciones en las que €l
titular del registro de una marca de fébrica no fuera e titular de esa marca, las Comunidades Europeas
sostienen que solo puede haber un titular (dgjando a un lado la cuestion de la cotitularidad) de una
marca de fabrica 0 de comercio para una determinada clase de productos o servicios en un territorio
determinado. Los signos o combinaciones de signos en relacion con una clase de productos o
servicios solo se convierten en una marca de fabrica o de comercio cuando se registran.  Antes del
registro, la marca de fabrica o de comercio no existe. Por |o tanto, no puede haber conflicto entre €
titular del registro y otro titular de lamisma marca. Los registros de marcas de fabrica o de comercio
pueden ser impugnados por terceros -por gjemplo por motivos de prioridad- habitualmente dentro de
un plazo determinado. Esa impugnacion -s tiene éxito- anulara la marca de fabrica o de comercio
pero no creara otra marca de fébrica o de comercio para aguien distinto. Esto solo puede conseguirse
mediante una inscripcion posterior -con éxito- en € registro. Hay situaciones en las que € registro de
marcas de fébrica 0 de comercio (como, por gemplo, un registro catastral) es inexacto y ha de
rectificarse. Cuando € titular de una marca de fabrica o de comercio falece o transmite la marca, €
registro ha de rectificarse y se debe inscribir en @ como titular a heredero o d degtinatario de la
transmision.

89 |_as Comunidades Europeas se remiten al articulo 5 del Convenio de Berna.

0 |Los Estados Unidos sostienen que un particular, por ejemplo, un artista, puede ser titular de una
marca de fabrica o de comercio que haya creado y otorgar licencias para su utilizacion (véase el parrafo 4.245
infra). Las Comunidades Europea responden que no existe contradiccion entre su afirmacion de que sdlo una
"empresa’ puede ser titular de marcas de fébrica o de comercio y nombres comerciales y la referencia de los
Estados Unidos a los artistas, porque, por supuesto, los artistas pueden ser empresas que desarrollen una
actividad econémicay esas empresas pueden ser tanto personas fisicas como juridicas.
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4235 En respuesta a otra pregunta, las Comunidades Europeas sostienen que, en relaciéon con las
patentes, € parrafo 1 del articulo 27 y € péarrafo 1 del articulo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC tienen
algunas caracteristicas comunes. También aqui una invencion no es, en si misma, un derecho de
titularidad. Sdlo la patente registrada sobre la base de una invencion que cumpla los requisitos
establecidos en € parrafo 1 ddl articulo 27 congtituye € derecho de titularidad. Todos los sistemas de
patentes ded mundo (salvo uno) funcionan seglin & denominado sistema basado en la primera
presentacion de una solicitud. Esto quiere decir que € primero que procede a registro, cumpliendo
los requisitos establecidos en € parrafo 1 ddl articulo 27, es € titular de la patente. Nadie mas puede
ser titular de esa patente. Este argumento se aplica también mutatis mutandis- a articulo 25 del
Acuerdo en € caso de los dibujos y modelos industriales, que en muchos paises se protegen como
patentes de dibujos 0 modelos.

4236 Los Estados Unidos sefidan que en € parafo 1) del articulo 1 del Convenio de Paris, se
establece una "Unidn para la proteccion de la propiedad industria™. En € parrafo 2) de ese articulo se
declara que "la proteccion de la propiedad industrial tiene por objeto”, entre otras cosas, las marcas de
féorica o de comercio. Aunqgue € término "marca de fébrica o de comercio” no se define en €
Convenio de Paris, un comentarista de éste sefid 6 en 1969 que "una marca de fébrica o de comercio
se define habitualmente como un signo que sirve para distinguir los bienes de una empresa de los de
otras empresas. El titular de una marca de fabrica o de comercio tiene por lo general € derecho
exclusivo de utilizar la marca, o variaciones de la misma, para bienes idénticos 0 semejantes."”
Ademés, quiza porque se entendia en forma tan universal que e principio era necesario para €l
funcionamiento del sistema de propiedad intelectua que no era preciso decirlo, e Convenio de Paris
no define ni describe en ningln lugar quién es  titular de la marca de fabrica o de comercio.

4.237 Los Estados Unidos explican que la decision sobre la identidad del titular de una marca de
fébrica 0 de comercio -sobre quién puede impedir que los demas utilicen la marca se dgja, por lo
tanto, a cargo de la legidacion interna de los miembros de la Unién. Como declard un respetado
comentarista respecto del Convenio de Paris, "la cuestion de si unapersonaese titular de la marcaen
un pais de la Unién tendra que decidirse con arreglo ala legisacion interna de ese pais'.”” Laforma
en que se determina la titularidad de una marca de fébrica o de comercio de conformidad con la
legidacion estadounidense se describe en e parrafo 4.242 infra. Los Estados Unidos sefidan que, en
otros Miembros las disposiciones de la ley interna sobre la titularidad de las marcas de fébrica o de
comercio son digtintas. En & Convenio de Paris no hay nada que estipule € contenido de la
legidacion interna sobre e tema de la titularidad. Aunque las normas sustantivas a ese respecto se
dejan a cargo de la legidacion interna de los Miembros, una norma bésica del Convenio contenida en
el parafo 1) del articulo 2 de éste, es que, independientemente de cudes sean las leyes, no deben
conceder alos nacionaes de otros Miembros menos ventajas que a sus propios nacionales.

4238 Los Estados Unidos continlan explicando que € Acuerdo sobre los ADPIC desarrolla
determinadas disposiciones del Convenio de Paris relativas a las marcas de fébrica o de comercio, por
giemplo, definiendo la materia que puede registrarse como marca de fabrica o de comercio (parrafo 1
del articulo 15), especificando los derechos exclusivos minimos que deben corresponder alos titulares
de marcas de fabrica o de comercio registradas (parrafo 1 del articulo 16) y poniendo a disposicion de
los titulares de derechos determinados procedimientos para hacer que éstos se respeten (por gemplo,
en g articulo 42). En estos aspectos, € Acuerdo va més ala del marco del Convenio de Paris. Pero,
a igua que ese Convenio, € Acuerdo sobre los ADPIC no contiene ninguna disposicion que
especifique como se determina la titularidad de una marca de fébrica 0 de comercio; dea esa

1 os Estados Unidos se refieren a Bodenhausen, pagina 22. Las cursivas son del autor.

2 Bodenhausen, pagina 125 (aclarando quién podria ser considerado titular de una marca a efectos de
lainterpretacién del articulo 6 septies del Convenio de Paris). (Las cursivas son del autor.)
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determinacidn a cargo de la legidacion naciona de cada Miembro, a reserva de los requisitos de trato
naciona (articulo 3) y trato de la nacién mas favorecida (articulo 4), entre otras disciplinas del
Acuerdo sobre los ADPIC.

4239 A juicio de los Estados Unidos, € Convenio de Perisy e Acuerdo sobre los ADPIC sdlo
reconocen derechos respecto de las marcas de fébrica 0 de comercio d titular del derecho de
propiedad intelectual, pero ni € Convenio de Paris ni € Acuerdo sobre los ADPIC contienen normas
sustantivas que permitan determinar quién es ese titular.”® Los Estados Unidos ponen de relieve, en
particular, que en & Acuerdo sobre los ADPIC no hay nada que prive a un Miembro de su derecho
soberano a decidir que una persona cuya supuesta titularidad de una marca de fébrica o de comercio
se retrotrae a una confiscacion no es € titular de esa marca en la jurisdiccion de ese Miembro.

4240 En cuanto a la determinacion de la titularidad de una marca de fabrica o de comercio con
arreglo a la legidacion estadounidense, los Estados Unidos declaran que, aunque la "titularidad” se
determina generalmente sobre la base del uso, entra en juego una complicada serie de consideraciones
cuando ha de adoptarse una decisién sobre quién es € titular de una marca, por g emplo, entre dos
usuarios de ésta, entre un distribuidor y un fabricante o entre partes relacionadas entre si, cada uno de
los cuales relvindica la titularidad. De conformidad con la legidacion estadounidense, € titular de
una marca es generalmente la parte que controla la naturaleza y la calidad de los bienes vendidos o los
servicios prestados bgjo esa marca. Por consiguiente, en los Estados Unidos, los hechos concretos
relativos a la utilizacion de la marca determinan la cuestion de la titularidad.” Esto es cierto
independientemente de quien haya registrado la marca de fabrica o de comercio: s la persona que
procede a registro en los Estados Unidos no es e verdadero titular de la marca con arreglo a la
legidlacion estadounidense, € registro podra anularse.

4241 Por lo que se refiere a la determinacion del "titular origind” a que se hace referencia en €
articulo 211, los Estados Unidos declaran que, en € contexto de un procedimiento judicia
estadounidense al amparo de los articulos 211(a)(2) o 211(b), los tribunales aplicarian principios del
common law, sobre la base de los hechos concretos del asunto para determinar quién es € "titular
original". De conformidad con € principio de territorialidad de las marcas de fébrica o de comercio,
probablemente se determinaria quién es € "titular original" de la marca, € nombre comercia o la
denominacion comercial con arreglo a derecho estadounidense.”  Este principio no se aplicaria de

3 Los Estados Unidos agregan que esa es la razén de que todos los Miembros responsables del
Convenio de Paris y el Acuerdo sobre los ADPIC, incluidas las Comunidades Europeas, proporcionen la
oportunidad de impugnar las reivindicaciones de titularidad y de anular el registro de las marcas de fébrica o de
comercio si se determina que la parte que reivindica los derechos de titularidad no es, en realidad, el verdadero
titular de la marca.

4 |_os Estados Unidos agregan que su legislacion interna refleja, en muchos aspectos, laimportancia de
la determinacion de la identidad del titular de la marca de fabrica o de comercio. La Unica parte que puede
legitimamente solicitar el registro de unamarcaessu titular. 15 U.S.C. 1051. Ademés, el solicitante debe ser el
titular de lamarca cuyo registro se solicita. Si el solicitante no estitular de la marca en lafecha de presentacion
delasolicitud, dichasolicitud es nula.

Cualquier solicitud presentada por una parte que no sea €l titular de lamarca esinvédliday ese defecto
no puede subsanarse por modificacion o cesion porque el solicitante no tenia derecho a formular la solicitud
cedida en lafecha de presentaciéon. Labase legal de estainvalidez es el 81 delaLey de Marcas de Fabricao de
Comercio, 15 U.S.C. 81051 y, cuando son pertinentes cuestiones empresariales, los 885 y 45, 15 U.S.C. §81055
y 1127.

S En respuesta a una pregunta relativa al articulo 211(a)(1), los Estados Unidos explican que éste se
centraen las marcas de fabrica o de comercio que tienen un "titular original" y que se han "utilizado" en relacion
con los activos o la entidad comercial confiscados. Esta utilizacién -incluso fuera de los Estados Unidos- puede
crear derechos de titularidad en ese pais.
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manera distinta en e caso de marcas de fabrica 0 de comercio notoriamente conocidas. se
determinaria quién es € titular de conformidad con las leyes de los Estados Unidos. La cuestiéon de
quién es "sucesor en interés' se decidiria de acuerdo con la legisacion sobre los contratos y las
sociedades aplicable a los hechos de cada asunto. Esta decision implicaria habitualmente la
aplicacion de la ley persona dd titular origina y de sus sucesores, a menos que se comprobara que
esas leyes violaban € orden publico de lajurisdiccion, en cuyo caso no se aplicarian. "

4.242 En respuesta a una pregunta sobre la importancia de un registro, los Estados Unidos explican
que, en su territorio, € registro no es una prueba concluyente de la titularidad de una marca 'y que los
derechos relativos a las marcas de fébrica o de comercio adquiridos en los Estados Unidos sobre la
base del common law existen independientemente del registro federal. El registro de una marca de
conformidad con la Ley de Marcas de Fébrica o de Comercio, 15 U.S.C. 81051 y siguientes, crea
presunciones prima facie de que quien procedi6 a registro es € titular de la marca registrada y tiene
el derecho exclusivo a utilizar esa marca en € comercio. Esto es cierto tanto en los procedimientos
administrativos como ante los tribunaes estadounidenses. Por gjemplo, sobre la reivindicacion de la
titularidad de una marca por quien procedio a registro puede prevalecer € uso anterior y continuo con
arreglo a common law de esamarca o0 de unamarca similar que pueda inducir a confusion.

4.243 Los Estados Unidos alegan que las Comunidades Europeas no han presentado ninguna base
legal para su conclusion de que € Acuerdo sobre los ADPIC estipula como debe determinarse quién
es d titular de una marca de fébrica o de comercio, un nombre comercial 0 una denominacién
comercial e impide que los Miembros efectlien sus propias determinaciones sobre la titularidad.
Alegan también que, ademas, a intentar respaldar sus argumentos, las Comunidades Europeas no
logran conciliar su posicion con € principio aceptado contrario & reconocimiento extraterritorial de
las confiscaciones extranjeras, contradicen sus propios argumentos y las précticas de sus Estados
miembros y ofrecen interpretaciones deformadas del Acuerdo sobre los ADPIC, que son incorrectas.

4244 Los Estados Unidos aducen que, ni en su primera comunicacion ni en su respuesta a
preguntas directas formuladas por € Grupo Especial, han podido las Comunidades Europeas sefidar
cualquier disposicion del Acuerdo sobre los ADPIC que defina quién es d titular de una marca de
fébrica o de comercio o impida a un Miembro decidir que una entidad que ha redizado una
confiscacion no tiene derecho a ser titular de las marcas de fabrica o de comercio utilizadas en
relacion con activos confiscados. Lo mas que pueden aducir las Comunidades Europeas es que "tanto
en & Acuerdo como en € Convenio de Paris hay referencias directas o indirectas a la titularidad, que

orientan a los Miembros sobre la manera de determinarla’.”’ Los Estados Unidos alegan que las

® En respuesta a una pregunta sobre a quién corresponde determinar el “titular original" de
conformidad con el articulo 211(a)(1), los Estados Unidos explican que, con la salvedad de que no se haya
aplicado ese articulo, es razonable suponer que la determinacion del titular original podria ser efectuada por la
USPTO, en €l contexto de un procedimiento de oposicién o anulacién, si el solicitante intentara registrar una
marca de fabrica o de comercio basandose en la licencia general otorgada de conformidad con €l titulo 31
CFR 515.527. También podria realizar esa determinacion la OFAC, si a) el solicitante pidiera ala OFAC que
resolviera que reline las condiciones para obtener una licencia general o b) se recurriera a la OFAC para que
considerarasi quien procedia al registro al amparo de una "licencia general” reunialas condiciones para obtener
dichalicenciade conformidad con el articulo 515.527 o si debia haber solicitado unalicencia especifica.

" Ademas, |os Estados Unidos no estan de acuerdo con las Comunidades Europeas en que el pérrafo 1
del articulo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC exija que todo signo que "podrd" constituir una marca de fabricao
de comercio pueda registrarse como marca, independientemente de si quien procede al registro es el verdadero
titular. Efectivamente, el parrafo 1 del articulo 15 no prescribe la obligacion afirmativa de registrar todas esas
marcas de fabrica o de comercio, incluso si es el verdadero titular el que intenta obtener la proteccion. Hay
abundantes ejemplos. Por ejemplo, se puede |egitimamente denegar el registro a un solicitante cuando la marca
propuesta es puramente ornamental o funcional y no tiene capacidad de identificacion de lafuente.
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conclusiones que las Comunidades Europeas extraen de esas orientaciones aparentemente vagas son
erréness. Pero lacuestion no es s en e Acuerdo sobre los ADPIC hay referencias alatitularidad, que
"orientan". Lacuestion es s ese Acuerdo prohibe que un Miembro se niegue a dar efecto a un decreto
de confiscacion extranjero, decidiendo que no reconocera latitularidad de las entidades que redizaron
la confiscacion o de sus sucesores sobre esas marcas de fébrica o de comercio en los Estados Unidos.
Larespuesta es negativa. El Acuerdo sobre los ADPIC no exige a los Estados Unidos que reconozcan
esatitularidad en € caso de las marcas de fabrica o de comercio estadouni denses.

4.245 Los Estados Unidos sostienen que no es cierta la afirmacion de las Comunidades Europeas de
gue sdlo una "empresa' puede ser titular de una marca de fabrica o de comercio, porque en €
parrafo 1 del articulo 15 se establece una vinculacion entre la marca de fébrica o de comercio y los
bienes o servicios generados por una empresa. Un particular puede ser titular de una marca de fébrica
0 de comercio -por gemplo, una persona famosa puede ser titular de la marca de su propio nombre,
un artista puede ser titular de la marca de la obra que ha creado (como Superman o Spiderman)- y
otorgar una licencia para € uso de esa marca a una empresa que la utilice en e comercio. Esta
Situacion se contempla especificamente en el pérrafo 2 del articulo 19. "

4.246 Los Estados Unidos aducen que la conclusion de las Comunidades Europeas de que los signos
s0lo se convierten en marcas de fabrica o de comercio cuando se registran y de que, antes ddl registro,
la marca de fébrica o de comercio no existe, aunque decisva para la interpretacion de las
Comunidades Europesas, es equivocada. Los Estados Unidos alegan que esa conclusion es decisiva
para la interpretacion de las Comunidades Europeas porque constituye la base a partir de la cua éstas
afirman que € que procede a registro de la marca de fabrica o de comercio y € titular de ésta son, por
definicion, la misma entidad, de conformidad con € Acuerdo sobre los ADPIC, y que, por lo tanto,
ese Acuerdo se refiere a las normas por las que se rige la titularidad de las marcas de fébrica o de
comercio siempre que se refiere a registro, como en € parrafo 1 de su articulo 15y € parrafo 1 de su
articulo 16. Estaeslabase a partir de la cua las Comunidades Europess llegan ala conclusion de que
"por lo tanto, no puede haber conflicto entre € titular del registro y otro titular de lamisma marca’.

4.247 Los Estados Unidos sostienen que esta afirmacion es errénea porque € Acuerdo sobre los
ADPIC fue redactado deliberadamente para tener en cuenta tanto € sistema de registro propio de los
ordenamientos juridicos de tradicion romanista como € sistema de utilizacion de la marca del
common-law. En e sistema estadounidense del common-law, 1o que crea, por lo generd, las marcas
de fébrica 0 de comercio es su uso en e comercio para distinguir 1os bienes'y no € propio registro.
La inscripcion en e registro federal establece la presuncion de titularidad de la marca, pero esa
presuncion puede ser impugnada sobre la base, entre otras cosas, de la primera utilizacion de la marca.
En & parafo 1 del articulo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, en e que se describen los derechos
conferidos a titular de una marca de fébrica o de comercio registrada, se declara especificamente que
es0s derechos no "afectardn a la posibilidad de los Miembros de reconocer derechos basados en €
uso". Por lo tanto es sencillamente incorrecto afirmar que, de conformidad con e Acuerdo sobre los
ADPIC, las marcas de fébrica 0 de comercio no existen hasta que se registran. En d sistema
estadounidense, pueden existir y efectivamente existen y pueden tener y efectivamente tienen
titulares, sin estar registradas. En & Acuerdo sobre los ADPIC no hay nada que destruya esta premisa
fundamental del derecho estadounidense sobre las marcas de fébricay de comercio.

4248 Los Estados Unidos agregan que s, como afirman las Comunidades Europeas, no puede
haber conflicto entre quien procede a registro de una marca y otra entidad que reivindica la
titularidad de ésta (porque, por definicién, ambos tienen que ser la misma entidad), no esta claro en

8 \/éase |a respuesta de las CE alos argumentos de los Estados Unidos en la nota 70 de pie de pagina,
supra.



WT/DS176/R
Pagina 73

qué se basan las Comunidades Europeas para proteger las marcas "notoriamente conocidas’, como
prescribe el Convenio de Paris.

4249 Ademés, los Estados Unidos adegan que la posicién de las Comunidades Europeas parece
carecer de logica interna porque, en respuesta a una pregunta del Grupo Especia, las Comunidades
consideraron que en € Acuerdo sobre los ADPIC no se trata la relacion entre poderdantes y agentesy
que esa cuestion se deja a cargo de la legidacion interna’™ Los Estados Unidos aducen que las
normas que determinan cud de los dos -poderdante 0 agente- puede ser € titular de una marca de
fébrica o de comercio son un aspecto de las normas sobre la titularidad de las marcas que se dgjan a
cargo de la legidacion nacional. Para este pais, no esta claro en qué se basan las Comunidades
Europesas para alegar que este aspecto de la titularidad se deja a cargo de la legidacion naciondl,
mientras que No ocurre otro tanto con otros aspectos de latitularidad.

4250 Los Estados Unidos aducen que la cuestion de la titularidad de las marcas de fébrica o de
comercio y de s en & Acuerdo sobre los ADPIC se especifica la identidad del titular es
evidentemente importante. Los Miembros conservan e derecho a adoptar y hacer respetar normas
nacionales sobre la titularidad de las marcas de fébrica o de comercio precisamente porque en €
Acuerdo sobre los ADPIC no se especifica la identidad del titular. Esto comprende € derecho a no
reconocer latitularidad de entidades que hayan realizado confiscaciones respecto de marcas de fébrica
0 de comercio utilizadas en relacion con los activos confiscados. Desde € punto de vista de los
Estados Unidos, la opinién contraria de las CE parece basarse principalmente en @ supuesto de que
todos los signatarios del Acuerdo sobre los ADPIC tienen un sistema de marcas de fabrica o de
comercio en & que e propio registro crea tanto los derechos relativos a la marca de fébrica o de
comercio como los derechos de titularidad y de que, en redlidad, € Acuerdo sobre los ADPIC
requiere que exista un sistema de ese tipo. Los Estados Unidos declaran que no poseen un sistema de
ese tipo y que & Acuerdo sobre los ADPIC no lo exige.®® El Acuerdo sobre los ADPIC deja a cargo
de los Miembros las decisiones sobre la titularidad y, haciendo uso de esta libertad, los Estados
Unidos poseen muchas normas sobre quién puede ser titular de una marca de fabrica o de comercio
(inclusive sobre las partes conexas y los agentes). Es indudable que € Acuerdo sobre los ADPIC

9 La pregunta es la siguiente: si un agente en el pais X intenta registrar una marca de fébrica o de
comercio de la que es titular su poderdante en el pais Y, sin el consentimiento de éste, ¢exige el parrafo 1 del
articulo 15 que las autoridades encargadas de las marcas en el pais X registren esa marca de fébrica o de
comercio? Las Comunidades Europeas respondieron que la relacion entre poderdante y agente no se aborda en
el Acuerdo sobrelos ADPIC. Estarelacidny sus efectos en los terceros, incluidala cuestion delavalidez de los
actos realizados por el agente sin autorizacion del poderdante, se rigen por las disposiciones internas del
Miembro de la OMC de que se trate. En la hipétesis de que, seglin esas disposiciones, se considere que los
actos realizados por el agente han de atribuirse al poderdante, la solicitud de una marca de fabrica o de comercio
gue satisfaga los criterios establecidos en el parrafo 1 del articulo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC tendra que
registrarse, siempre que no se aplique una disposicion que prevea una excepciéon, como el parrafo B del
articulo 6 quinquies del Convenio de Paris. La situacién que se contemplaen el articulo 6 septies del Convenio
de Paris, que establece varios derechos especiales de que disfruta el poderdante, parte del supuesto de que la
oficina encargada de las marcas de fabrica o de comercio ha otorgado efectivamente la marca o, por |o menos,
ha aceptado la presentacion de la solicitud por un agente no conocido como tal, que actGia sin invocar la
autorizacion de su poderdante.

80 |_os Estados Unidos sefialan que, por jemplo, en el péarrafo 1 del articulo 16 del Acuerdo sobre los
ADPIC se declara expresamente que | os derechos de los titul ares de marcas de fabrica o de comercio registradas
"no afectaran alaposibilidad de los Miembros de reconocer derechos basados en el uso”.
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permite que otros Miembros, entre ellos los Estados miembros de las CE, opten por equiparar €
registro alatitularidad®, pero en modo alguno exige que lo hagan.

4251 Los Estados Unidos recuerdan en este contexto que Estados miembros de las CE como
Dinamarcay € Reino Unido han considerado aparentemente que, de conformidad con € Convenio de
Paris, tienen derecho a transferir la titularidad del registro de una marca de fabrica o de comercio de
una entidad que habia realizado confiscaciones a los anteriores titulares®  Por consiguiente, aegan
que, incluso en las Comunidades Europeas, parece haber dudas sobre s € registro determina
completamente la titularidad de las marcas de fabrica o de comercio.

4.252 Los Estados Unidos afirman que, en resumen, la posiciéon de las Comunidades Europeas de
gue e Acuerdo sobre las ADPIC si determina, de hecho, quién es  titular de una marca de fébrica o
de comercio e impide a los Miembros que determinen la titularidad de las marcas de fébrica o de
comercio confiscadas no esta respadada por e Acuerdo y es incompatible tanto con los propios
argumentos de las Comunidades Europeas como con las précticas de sus Estados miembros.

4.253 Los Estados Unidos aducen que, aunque & Acuerdo sobre los ADPIC no prescribe en si
mismo quién es € titular de una marca de fébrica 0 de comercio con arreglo a la ley naciona
-dglando, en cambio, esa cuestion a cargo de las normas internas- si contiene numerosas disciplinas y
salvaguardias que impiden que los Miembros abusen de esta libertad en beneficio de sus propios
nacionales o limiten en forma no equitativa los derechos relativos a las marcas de fébrica o de
comercio de los demas. Es importante la funcion de proteccion que desempefian las disposiciones
sobre trato naciona y trato de la nacién maés favorecida, entre otras. Dada la gran diversidad de las
normas nacionales de los Miembros acerca de las condiciones para la presentacion de solicitudes de
registro de marcas de fébrica o de comercio y de las disposiciones sobre la titularidad de dichas
marcas, una salvaguardia fundamental contra el abuso -establecida tanto por € Acuerdo sobre los
ADPIC como por & Convenio de Paris- es que, sean cuales fueren las normas vigentes, no pueden
conceder a los no nacionaes un trato menos favorable que a los nacionales ni pueden tratar a los
nacionales de algunas naciones peor que a los nacionaes de otras. Estos principios congtituyen una
poderosa disciplina que deben respetar los Miembros en las esferas, como latitularidad de las marcas
de fébricas 0 de comercio, que se dgan a cargo de las leyes nacionales. Generalmente hablando, por
lo tanto, S esas leyes 0 normas son aceptables cuando se imponen a los nacionales del Miembro,
también podran imponerse a los nacionales de otros Miembros. S no existen disposiciones
especificas que definan quién es d titular de la marca de fabrica o de comercio, las relativas a trato
naciona y a trato de la nacion més favorecida, entre otras, protegen contra e abuso.®

81 |_os Estados Unidos agregan que esto es cierto siempre que esa equiparacion no redunde en perjuicio
de derechos anteriores existentes y siempre que los Miembros proporcionen proteccion al nivel del Acuerdo
sobre los ADPIC alas marcas notoriamente conocidas.

82 \/éase lanota 64 de pie de pagina supra.

8 | os Estados Unidos aducen, ademas, qué jurisprudencia bien establecida en el marco del GATT y la
OMC acerca de la aplicacion de las disposiciones de trato nacional y trato de la nacién mas favorecida en la
esfera de los bienes indica la amplitud de la proteccion que ofrecen esas disposiciones. Aunque esa
jurisprudencia se hareferido al trato NMF y al trato nacional de los bienes de conformidad con los articulos |
y 111 del GATT de 1994y no al trato de los nacionales con arreglo al Acuerdo sobre los ADPIC, es instructiva
porque muestra que los principios de trato nacional y trato de la nacién mas favorecida someten a una disciplina
las medidas adoptadas por los Miembros en esferas para las cuales los Acuerdos de la OMC no contienen de
otro modo normas sustantivas. Ademas de las disposiciones sobre el trato de la nacion mas favoreciday el trato
nacional, el Acuerdo sobrelos ADPIC contiene otras que of recen también proteccion contra el abuso.
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4254 Los Estados Unidos aducen que no es raro que e Acuerdo sobre los ADPIC deje una cuestion
como la titularidad de las marcas de fabrica o de comercio a cargo de la legidacion naciona. Otro
giemplo evidente relativo a Acuerdo sobre los ADPIC y e Convenio de Paris se refiere a las patentes.
Aunque en € articulo 27 del Acuerdo se describe |la materia patentable, no se estipulaen & s € titular
de una patente es la persona que realizé primero lainvencion o la que presentd primero la solicitud de
patente que reivindicaba lainvencion. De conformidad con la legidacion estadounidense, cuando dos
personas reivindican la misma invencion, la titularidad de la patente, suponiendo que la invencion sea
patentable, se otorgara a la persona que pueda demostrar que fue la primera que reaizo la invencion.
En cambio, en la mayor parte de los demas Miembros de la OMC, la titularidad de la patente
pertenece a la primera persona que presentd con éxito una solicitud de patente. Ni e Acuerdo sobre
los ADPIC ni @ Convenio de Paris resuelven esta diferencia fundamental para determinar cudl de los
reclamantes rivales es € titular de los derechos de patente; ambos guardan silencio a este respecto.
L os Estados Unidos facilitan otro jemplo perteneciente a la esfera del derecho de autor **

4.255 Segln los Estados Unidos, resulta curioso que las Comunidades Europeas utilicen esta
diferencia para sugerir que las disposiciones relativas a las patentes del Acuerdo sobre los ADPIC que
tratan la materia patentable si reglamentan este aspecto de la titularidad de las patentes. Después de
sefialar que un pais (es decir, los Estados Unidos) posee un sistema basado en la primera invencion,
las Comunidades Europeas sefidan que otros paises tienen un sistema "basado en la primera
presentacion de una solicitud" y que, "esto quiere decir que € primero que procede a registro,
cumpliendo los requisitos establecidos en € parrafo 1 ddl articulo 27, es d titular de la patente. Nadie
més puede ser titular de esa patente'. Aunque esto puede ser cierto en un sistema "basado en la
primera presentacion de una solicitud”, no lo es en los sistemas basados en la primera invencion, y en
el parafo 1 dd articulo 27 no hay nada que exija que la legidacion de los Miembros incorpore un
sistema "basado en la primera presentacion de una solicitud’. Las Comunidades Europeas parecen
creer que € Acuerdo sobre los ADPIC, especialmente negociado para dar cabida tanto a sistema de
los Estados Unidos como a de las CE, prescribe en redlidad € enfoque de las CE.

4256 Los Estados Unidos alegan que € hecho de que existan estas diferencias entre los Miembros
por lo que se refiere alas patentes y a derecho de autor no ha reducido € valor de las disciplinas del
Acuerdo sobre los ADPIC rélativas a esos derechos de propiedad intelectual. Analogamente, en la
esfera de las marcas de fébrica o de comercio, € hecho de que e Acuerdo sobre los ADPIC no
contenga normas que determinen S se debe reconocer a las entidades que hayan redizado
confiscaciones como titulares de marcas de fébrica 0 de comercio en € territorio de un Miembro no
afecta alas demas disciplinas del Acuerdo.

4257 Los Estados Unidos reafirman que, a su juicio, las Comunidades Europeas intentan
reinterpretar e Acuerdo sobre los ADPIC y @ Convenio de Paris para que sblo den cabida al sstema
de marcas de fébrica o de comercio propio de los ordenamientos juridicos de tradicion romanista y
prohiban € sistema estadounidense del common law. Esto es lo que inspira € argumento de las
Comunidades Europeas de que, de conformidad con & Acuerdo sobre los ADPIC, las marcas de
fébrica o de comercio sdlo comienzan a existir cuando se registran y quien registra la marca es su
"titular". Los Estados Unidos sostienen que estas afirmaciones no son compatibles con € texto del
Acuerdo sobre los ADPIC y son totalmente contrarias a sistema de marcas de fébrica o de comercio

84 Seguin los Estados Unidos, se acepta generalmente que el Convenio de Bernay el Acuerdo sobre |os
ADPIC guardan silencio en lo que se refiere a la definicion de un "autor” y, por consiguiente, respecto de la
definicion del titular de un derecho de autor. Como se explica en la Guia del Convenio de Berna de la OMPI,
éste no define el "término 'autor' en cuanto tal, ya que la divergencia de las legislaciones nacionales acerca de
este punto es también grande: las hay que s6lo reconocen como autores a las personas naturales, mientras que
otras reconocen también como tales alas personas juridicas, y algunas de ellas solo atribuyen la calidad de autor
bajo ciertas condiciones, que otras legislaciones no admiten". OMPI, Guia del Convenio de Berna,
parrafo 1.16 (1978).
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estadounidense, en € que las marcas se crean generamente por € uso y @ registro no es prueba
concluyente de la titularidad. El Acuerdo sobre los ADPIC y @ Convenio de Paris se redactaron
especificamente para tener en cuenta los dos sistemas de marcas de fébrica o de comercio basados en
el derecho propio de los ordenamientos juridicos inspirados en la tradicion romanistay en e common
law, y no se puede interpretar ahora que prescriben obligatoriamente € sistema basado en e primero.

3. Lacargadelaprueba

4.258 Las Comunidades Europeas aducen que, de conformidad con las normas establecidas sobre la
cuestion de la carga de la prueba, expresadas por @ Organo de Apelacion en su informe sobre €
asunto India - Proteccion mediante patente, la carga de demostrar que € articulo 211 puede significar
algo mas que su simple texto recae sobre los Estados Unidos.

4.259 Antes de responder alas alegaciones concretas formuladas por las Comunidades Europeas en
su primera comunicacion escrita, los Estados Unidos ponen en duda, en su primera comunicacion
escrita, S las Comunidades Europess, en su calidad de parte reclamante, han presentado argumentos 'y
pruebas suficientes para crear la presuncion de gque las medidas estadounidenses son incompatibles
con las obligaciones que impone a los Estados Unidos & Acuerdo sobre los ADPIC. Los Estados
Unidos recuerdan que, en su informe sobre € asunto Estados Unidos - Medida que afecta a las
importaciones de camisas y blusas de tejidos de lana procedentes de la India, € Organo de Apelacion
declaré que la carga de la prueba incumbe a la parte, sea € demandante o & demandado, que afirma
una determinada reclamacion o defensa. S esa parte presenta pruebas suficientes para fundar la
presuncion de que su reclamacion es legitima, la carga de la prueba se desplaza a la otra parte, que
deberd aportar pruebas suficientes para refutar la presuncion.®>  Con areglo a esta norma,
recientemente aplicada al Acuerdo sobre los ADPIC en @ asunto Canada - Periodo de patente™,
incumbe iniciamente a las Comunidades Europeas la carga de establecer una presuncion prima facie
de incompatibilidad con una determinada disposicion del Acuerdo sobre los ADPIC, presentando
pruebas suficientes para crear la presuncidn de que sus aegaciones son ciertas. Solo S se estableciera
lapresuncion primafacie de incompatibilidad, se desplazaria a los Estados Unidos la carga de refutar
la degacion de incompatibilidad.

4260 Los Estados Unidos aducen que, en edta diferencia, las Comunidades Europeas no han
asumido la carga que les correspondia de establecer la presuncién prima facie de que € articulo 211
es incompatible con cualquier disposicion del Acuerdo sobre los ADPIC. No han presentado pruebas
suficientes de cuaquier incompatibilidad para crear la presuncion de que sus alegaciones son ciertas.
El argumento de las Comunidades Europess tiene escasa especificidad o contenido, y € poco que
tiene -ademés de ser insuficiente para crear la presuncion de incompatibilidad- es fécil de refutar.

4.261 Los Estados Unidos aducen a continuacion que las aegaciones de las Comunidades Europeas
respecto de los articulos 211(a)(1) y 211(b) ignoran por completo doctrinas bien establecidas respecto
de la titularidad de las marcas de fébrica o de comercio y politicas arraigadas contrarias al
reconocimiento extraterritorial de las confiscaciones extranjeras. Ademas, d mantener que €
articulo 211(b) es incompatible con varios articulos del Acuerdo sobre los ADPIC, las Comunidades
Europeas declaran que € "acance preciso” dd articulo 211(b) es "més bien oscuro”. A continuacion,
ofrecen una interpretacion "con animo de especulacion” y € dictamen de un tribuna en un asunto.
Puesto que la carga de demostrar que € articulo 211(b) es incompatible con € Acuerdo sobre los
ADPIC recae sobre las Comunidades Europeas, € hecho de que éstas admitan que no saben

8 WT/DS33/AB/R, adoptado el 23 de mayo de 1997, pagina 16.

8 Canada - Periodo de proteccion mediante patente, WT/DS170/R, confirmado por e Organo de
Apelacion y adoptado el 12 de octubre de 2000, parrafos 6.8-6.11.
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exactamente qué abarca e articulo 211(b) demuestra que no han asumido la carga que les corresponde
en esta diferencia

4262 Haciendo referencia a la primera comunicacion escrita de las Comunidades Europess, los
Estados Unidos aegan que éstas practicamente se han limitado a citar o repetir diversas disposiciones
de lalegidacion estadounidense, citar o repetir diversas disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC y
pedir alos Estados Unidos que demuestren que € articulo 211 es compatible con € Acuerdo sobre los
ADPIC. Esto invierte la debida distribucion de las cargas.

V. ARGUMENTOSDE LOSTERCEROS
Nicaragua®’

5.1 Refiriéndose al derecho de propiedad privada, Nicaragua declara que es € mas completo que
puede tener una persona sobre unos bienes. Es e derecho red por excelencia; es absoluto, en €
sentido de que sus titulares tienen la plena capacidad de disfrutar y disponer de lo que les pertenece
sin otras limitaciones que las aceptadas por ellos o las impuestas por la ley en interés publico o para
defender los derechos de otra persona. La propiedad comprende un elemento de apropiacion y uso
persona pero también un elemento socia, ya que contribuye a garantizar la vida'y € bienestar de la
comunidad.

5.2 En € articulo 44 de la Congtitucion de Nicaragua, se estipula lo siguiente: "Se garantiza €
derecho de propiedad privada de los bienes muebles e inmuebles y de los instrumentos y medios de
produccién. En virtud de la funcién social de la propiedad este derecho esta sujeto, por causa de
utilidad publica o de interés social, a las limitaciones y obligaciones que en cuanto a su gercicio le
impongan las leyes. Los bienes inmuebles (...) pueden ser objeto de expropiacion de acuerdo a la
Ley, previo pago en efectivo de justaindemnizacion (...). Se prohibe la confiscacion de bienes(...)."

5.3 Nicaragua aduce que, dentro del territorio de un Estado, esta prohibido € gercicio de poderes
territoriales por otro Estado, salvo con e consentimiento del primero, es decir, a menos que exista un
acuerdo o convenio internaciond que reglamente € gercicio de esos poderes. Sobre la base de este
principio y del citado articulo de la Congtitucion, € Gobierno de Nicaragua no reconoce derechos
basados en actos de confiscacion ordenados por otros Estados. Efectivamente, esos actos son
incompatibles con los principios basicos de su Constitucién que rigen € derecho de propiedad
privada.

54 La propiedad intelectua constituye un caso especid y, por o tanto, se reglamenta por
separado debido a que implica un derecho con areglo a cual los bienes quedan sometidos a la
voluntad y la accion absolutas y exclusivas del titular.

55 Asi pues, los derechos de propiedad intelectual estan protegidos por las disposiciones de
acuerdos internacionales como e Convenio de Paris (1967), € Convenio de Berna (1971), la
Convencién de Roma (1961), € Tratado de Washington 'y € Acuerdo sobre los ADPIC. Pero, ademas
de edtar protegidos por esos acuerdos, se han reconocido en las principales declaraciones de derechos
humanos:

87 En una carta de fecha 5 de enero de 2001, el Canada declaré que, a su juicio, la diferencia plantea
cuestiones importantes, entre ellas el alcance del trato nacional y el trato de la nacion mas favorecida en el
Acuerdo sobre los ADPIC. No obstante, dadas las cuestiones definidas por |as comunicaciones ya presentadas,
este pais informé al Grupo Especial de que no presentaria una comunicacion escrita en este procedimiento.
Agreg6 gue seguia estando sumamente interesado en las cuestiones que podian tratarse en el curso de las
deliberaciones del Grupo Especial. El Japdn no presentd una comunicacion.




WT/DS176/R

Pagina 78
a) al reconocer € derecho de propiedad en generd; y
b) implicitamente, a reconocer € derecho a participar en la vida cultura de un

pais.

5.6 Segun € articulo 17 de la Declaracion Universal de Derechos Humanos, "Toda persona tiene
derecho a la propiedad, individual y colectivamente. [...] Nadie ser4 privado arbitrariamente de su
propiedad.” Una disposicién similar figura, entre otros instrumentos, en la Declaracion Americana de
los Derechos y Deberes ded Hombre y en € Pacto Internacional de Derechos Econdmicos, Sociaesy
Culturales de las Naciones Unidas.

5.7 Segun d articulo 14 de la Convencién sobre e Estatuto de los Refugiados, "en cuanto a la
proteccion ala propiedad industrial, y en particular ainventos, dibujos y modelos industriales, marcas
de fébrica, nombres comerciales y derechos de autor sobre las obras literarias, cientificas o artisticas,
se concedera a todo refugiado, en e pais en que resida habitual mente, la misma proteccion concedida
alos nacionales de tal pais. En € territorio de cualquier otro Estado Contratante se le concedera la
misma proteccion concedida en @ a los nacionales del pais en que resida habitualmente’. Esto
reafirma la obligacién de todos los Estados de conceder proteccion a titular legitimo de derechos de
propiedad intelectual, incluso cuando esos derechos hayan sido lesionados debido a actos realizados
en tiempo de guerra.

5.8 Por lo que se refiere al Acuerdo sobre los ADPIC y e Convenio de Paris (1967), Nicaragua
declara que, en la sociedad internacional actual, los Estados son el sujeto del derecho internaciona
por excelencia. Son personas juridicas que actlan por conducto de sus érganos €ecutivos,
legidativos o judiciaes, que, a su vez, estan sometidos a las leyes internas del Estado. En este
sentido, € derecho interno facilita el cumplimiento del derecho internacional, que no solo es aplicable
anivel externo, es decir, anivel de las relaciones entre los Estados, sino que también debe respetarse
dentro del Estado, es decir, en las relaciones entre € Estado y los particulares sometidos a su
jurisdiccion.

5.9 Tanto e Acuerdo sobre los ADPIC como e Convenio de Paris son acuerdos que establecen
niveles minimos de proteccién de los derechos de propiedad intelectua, y los miembros de esos
acuerdos tienen libertad para conceder a esa propiedad una proteccién més amplia mediante sus leyes
internas.

510 Nicaragua considera que ni en & Acuerdo sobre los ADPIC ni en € Convenio de Paris se
estipula la manera en que los Miembros de la OMC o de la Union establecida en e Convenio de Paris
deben determinar los criterios que han de cumplirse respecto de la adquisicion de derechos de
propiedad intelectual.

511 A esterespecto, en @ parrafo 1 del articulo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC se declara que los
Miembros podran prever en su legidacion, aunque no estaran obligados a €llo, una proteccion mas
amplia que la exigida por € Acuerdo sobre los ADPIC, a condicion de que tal proteccion no infrinja
las disposiciones del mismo. Andogamente, e Acuerdo excluye de su ambito de aplicacion los
conceptos de creacion, agotamiento o modificacion de los derechos de propiedad intelectual.

512 End articulo 2 del Convenio de Paris (1967), se establece claramente € principio de respeto
de lalegidacion internay territorialidad de la propiedad industrial. Nicaragua considera que todos los
Estados tienen € derecho soberano a determinar cdmo se adquieren los derechos de propiedad
intelectua de conformidad con su legidacion interna.

513 Nicaragua opina que, con arreglo a derecho internacional, la titularidad de la propiedad
intelectual o los derechos adquiridos a ésta en un tercer pais no pueden basarse en un acto de
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confiscacién en otro pais. Como esta cuestion no se reglamenta con claridad en e Acuerdo sobre los
ADPIC ni en d Convenio de Paris, cada Estado tiene derecho a actuar de conformidad con su
legidacion interna.

VI. INFORMACION FACTICA FACILITADA POR LA OFICINA INTERNACIONAL
DE LA OMPI

6.1 El 1° de febrero de 2001, & Grupo Especia envio una carta a la Oficina Internaciona de la
OMPI, que es responsable de la administracion del Convenio de Paris (1967). En esa carta, é Grupo
Especia sefidd que las partes en la diferencia hacian referencia al Acta de Estocolmo de 1967 del
Convenio de Paris, cuyas disposiciones sustantivas se han incorporado a Acuerdo sobre los ADPIC
en virtud del parafo 1 del articulo 2 de éste. Esas disposiciones comprenden, en particular, €
parrafo 1) del articulo 2 y los articulos 6, &ois, 6 quinquies y 8 del Convenio de Paris. Dado que la
Oficina Internacional de la OMPI es responsable de la administracion de este Convenio, € Grupo
Especia solicitd cuaquier informacion factica de que dispusiera esa Oficina sobre las disposiciones
dd Convenio de Paris (1967) pertinentes a la diferencia, en particular sobre la historia de la
negociacion de las disposiciones a que hacen referencia las partes en la diferencia 'y sobre posteriores
acontecimientos relacionados con €ellas. Por lo que se refiere a articulo 6 quinquies, d Grupo
Especia solicité cuaquier informacion factica disponible sobre su &mbito de aplicacion previsto.

6.2 El Grupo Especid sefid6 que las partes habian planteado también la cuestion de s las
disposiciones del Convenio de Paris (1967) reglamentan la forma en que ha de determinarse quién es
el titular de una marca de fébrica o de comercio de conformidad con la legidacion interna de los
miembros de la Union de Paris y, en caso afirmativo, de qué manera. El Grupo Especia expresd su
interés en cuaquier informacion factica sobre e modo en que pudiera haberse tratado esta cuestion
durante la negociacion del Convenio o posteriormente.

6.3 La Oficina Internaciona de la OMPI facilitd esa informacion en una carta de fecha 2 de
marzo de 2001. Los anexos a esa carta contienen extractos de las actas de las conferencias en las que
se concertd y serevisd € Convenio de Paris. A continuacion, se facilita un resumen de una nota sobre
determinadas cuestiones relativas al Convenio de Paris planteadas por la Organizacion Mundia del
Comercio incluida en anexo ala carta®

Parrafo 1) del articulo 2 del Convenio de Paris (1967)

1. Conferencia Internacional para la Proteccion de la Propiedad Industrial (Paris,
noviembre de 1880)

6.4 En sus observaciones para dar la bienvenida a los participantes, € Ministro de Agricultura'y
Comercio francés (Sr. Tirard) declaré que la Conferencia no podia concertar un tratado internaciona
sobre la propiedad industrial completo, dadas las dificultades que planteaba a los Estados la
unificacion inmediata de todas sus leyes nacionales. La Conferencia debia, méas bien, esforzarse por
hallar los medios de congtituir una unidn que, sin inmiscuirse en la legidacion interna de los Estados
Contratantes, garantizara el trato naciona y estableciera una serie de principios generales uniformes.

6.5 En € curso de la negociacion del articulo 2, € delegado francés (Sr. Jagerschmidt), que habia
preparado e proyecto preliminar, sefid 6 que, para ser aceptable, € convenio tendria que respetar en la
medida de o posible, la legidacién interna de todos los Estados Contratantes y limitarse a establecer
la obligacion de conceder € trato nacional a los extranjeros. Este enfoque también seria aceptable
para los paises que, como los Paises Bgos y Suiza, no protegian las patentes en su legidacion

8 Se han suprimido en el resumen |as referencias alos anexos de la nota.
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nacional porque no se verian obligados a tratar a los extranjeros megjor que a sus propios ciudadanos.
Durante €l debate, e principio de trato naciona se aclard eliminando la palabra "réciproquement” del
proyecto original.

6.6 Los debates se centraron, en particular, en dos cuestiones. s los Estados Contratantes tenian
libertad para conceder € trato naciona a los ciudadanos de paises que no eran parte en la Unidn, 1o
cual desembocd en lainclusion del articulo 3 en € texto del Convenio; y s la obligacion de conceder
el trato naciona abarcaba los tramites de procedimiento, lo cual desemboc6 en la adopcion del
parrafo 3 dd Protocolo Findl.

6.7 El Protocolo Fina contenia también, en su parrafo 4, una reserva de la delegacion de los
Estados Unidos de América que, no obstante, se suprimié cuando ese pais no firmoé € Convenio en la
Conferencia de 1883.

2. Conferencia de Bruselas, Primera sesion (diciembre de 1897)

6.8 Los Estados Unidos de América habian propuesto una limitacion del principio de trato
naciona en lo relativo alas tasas y a la cuestion de la patentabilidad. No obstante, esa propuesta no
fue aceptada por la Conferencia.

3. Conferencia de Washington (15 de mayo a 2 dejunio de 1911)

6.9 La Oficina Internaciona y la delegacion de Francia habian propuesto varias enmiendas al
articulo 2. Tras su examen en € subcomité, esas enmiendas fueron generalmente adoptadas por la
Conferencia.

4. Conferencia de La Haya (noviembre de 1925)

6.10 La Oficina Internaciond y las delegaciones de los Estados Unidos de América, Francia y
Marruecos habian propuesto varias enmiendas a articulo 2. Las propuestas formuladas por la Oficina
Internaciona y Francia fueron adoptadas por la Conferencia.  Segun la propuesta de los Estados

Unidos de América, todos los paises habrian tenido derecho a imponer a los nacionales de los demas
paises el cumplimiento de algunas o de la totalidad de las condiciones impuestas a sus nacionales por

es0s paises. Esta propuesta no obtuvo apoyo y fue retirada.

6.11 La disposicion no se examind en las conferencias posteriores de 1934 (Londres),
1958 (Lisboa) y 1967 (Estocolmo) ni en la Conferencia de Revisiéon de 1980-1981

Articulos 6, Bbisy 6 guinquies del Convenio de Paris (1967)

6.12  El origen dd articulo 6/6 quinquies del Convenio de Paris (1967) puede hallarse en € acuerdo
a gue llegaron los delegados que examinaban € principio de trato naciona para los nacionaes de los
paises de la Union (articulo 2). Como las leyes sobre las marcas de fébrica 0 de comercio no estaban
armonizadas y dadas las amplias divergencias que existian entre los distintos sistemas nacionaes, la
determinacién de los signos que cumplirian los criterios para € registro fue una de las cuestiones
principales para los delegados que participaban en la Conferencia Internaciona para la Proteccion de
la Propiedad Industrial.

1. Conferencia Internacional para la Proteccion de la Propiedad Industrial (Paris,
noviembre de 1880)

6.13  El origen de las disposiciones del Convenio de Pearis relativas a las marcas de fébrica o de
comercio puede hdlarse en € articulo 5 del proyecto preliminar de convenio preparado por €
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Gobierno francés (Sr. Jagerschmidt) para la Conferencia Internaciona para la Proteccion de la
Propiedad Industrial (noviembre de 1880). El texto de la versidn francesa auténtica de este articulo es
el siguiente:

"La propriété des dessins ou modeles industriels et des marques de fabrique ou de
commerce sera considérée, dans tous les Etats de I'Union, comme |égitimement
acquise a ceux qui font usage, conformément a la légidation du pays dorigine,
desdits dessins et modéles et marques de fabrique ou de commerce.”

6.14  Segun € redactor de este articulo, con é se intentaba resolver los problemas planteados por
las diferencias relativas a los tramites de solicitud de las marcas de fébrica o de comercio en los
digtintos Estados. Su finadlidad era afirmar un principio vigente entonces en determinados Estados
sobre la base de acuerdos hilateraes, "aux termes duquel les marques d'un pays sont admises telles
quelles dans l'autre, pourvu que le déposant fournisse la preuve qu'dles ont éé réguliérement
déposées dans le premier pays'.

6.15 Este articulo, examinado y revisado en varias ocasiones, se adoptd, en la segunda lectura, en
laversion francesa auténtica, que estaba redactada en |os siguientes términos.

"Toute marque de fabrique ou de commerce régulierement déposée dans le pays
d'origine sera admise au dépbt et protégée telle quelle dans tous les autres pays de
I'Union.

Sera considéré comme pays dorigine le pays ou le déposant a son principal
établissement.

Si ce principal éablissement n'est point situé dans un des pays de I'Union, sera
consdéré comme pays dorigine celui aunquel appartient le déposant. Le dépot
pourra étre refuseé, s I'objet pour lequel il est demandé est considéré comme contraire
alamorale ou al'ordre public.”

2. Conferencia Internacional para la Proteccién de la Propiedad Industrial (marzo
de 1883)

6.16  Durante la primera reunién de la Conferencia e 6 de marzo de 1883, la necesidad de aclarar
el ambito de aplicacion de este articulo (renumerado como articulo 6) fue planteada tanto por €
delegado de Espafia como en la observacion formulada por la delegacidon de Bélgica. No obstante,
como no era posible, en aquella fase de la Conferencia, modificar € proyecto de convenio, se decidio
insertar en e Protocolo Fina de la Conferencia un parrafo que aclarara e significado de la primera
frase del articulo 6. Este parrafo se examind y se adoptd por unanimidad en la segunda reunion
plenaria (segunda reunion) de la Conferencia, e 12 de marzo de 1883.

6.17 El texto de articulo 6, adoptado en Paris € 20 de marzo de 1883, es e siguiente (traduccién
no oficial de la Secretariade la OMC):

"Articulo 6: [1] Toda marca de fabrica o de comercio regularmente depositada en €
pais de origen serd admitida para su deposito y protegida en su forma origina en los
demés paises de la Union. [2] El pais en @ que d solicitante tenga su principal
establecimiento serd considerado como pais de origen. [3] S € principal
establecimiento no esta situado en uno de los paises de la Unidn, serd considerado
como pais de origen € pais d que pertenezca d solicitante. [4] El depdsito podra
rehusarse s € objeto para € que se solicita se considera contrario a la moral o a
orden publico."
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6.18 El parafo 4 dd Protocolo Find (de fecha 20 de marzo de 1983) esta redactado en los
siguientes términos (traduccion no oficial de la Secretaria de la OMC):

"4. [1] Debe entenderse que € parrafo [1] del articulo 6 significa que no podra
rehusarse proteccion a una marca de fabrica o de comercio en uno de los Estados de
la Union por € solo hecho de que no cumpla, por [o que se refiere alos signos de que
estd compuesta, las condiciones prescritas por las leyes de ese Estado, sempre que
cumpla a ese respecto las leyes del pais de origen y que haya sido debidamente
depositada en éste. A reserva de esta excepcion, que solo se refiere alaforma de la
marca, y con sujecion a las disposiciones de los demas articulos del Convenio, cada
Estado aplicara su derecho interno. [2] A fin de evitar interpretaciones indebidas, se
entiende que la utilizacién de escudos de armas y decoraciones publicas podra
considerarse contraria a orden publico, en € sentido del dltimo parafo del
articulo 6."

3. Conferencia de Bruselas, Primera sesion (diciembre de 1897)

6.19 Debido aque e ambito de aplicacion dd articulo 6 no estaba claro, en la primera sesiéon de la
Conferencia de Bruselas se propuso que se refundieran € articulo 6y € pérrafo 4 del Protocolo Final.
Estas propuestas fueron objeto de un amplio debate en e Subcomité sobre marcas de fébrica o de
comercio. No obstante, como resultaba imposible llegar a un acuerdo sobre un articulo 6 revisado, no
se adopt6 ninguna decision, y las disposiciones de ese articulo y € parrafo 4 del Protocolo Fina se
examinaron sin cambios por & momento.

4. Conferencia de Bruselas, Segunda sesién (11 a 14 de diciembre de 1900)

6.20 Enunanotadirigida por € Gobierno de Bégica alos Estados que asistieron a la Conferencia
de 1897, se recordd que la delegacion del Reino Unido habia aceptado, en la Primera sesion de la
Conferencia, mantener € articulo 6 y € péarrafo 4 del Protocolo Final tal como estaban redactados, a
condicion de que todos los Estados miembros siguieran teniendo libertad para conservar su legisacion
nacional en materia de marcas de fébrica o de comercio. Teniendo en cuenta e acuerdo genera de los
Estados miembros en favor del mantenimiento del articulo 6 en la forma en que estaba redactado, se
decidio no modificar ese articulo.

5. Conferencia de Washington (15 de mayo a 2 dejunio de 1911)

6.21 La cuestion de una nueva redaccion del articulo 6 que incluyera e parrafo 4 del Protocolo
Final, asi como la necesidad de aclarar € concepto de "orden publico” en € articulo 6 dieron lugar a
una nueva propuesta sobre ese articulo, preparada por la Oficina Internaciona y presentada en la
Conferencia de Washington. En € proyecto preliminar de convenio, € articulo 6 se convirtio en €
proyecto de articulo 9. Varias delegaciones formularon una serie de propuestas. Sobre la base de
éstas, los debates celebrados en e Subcomité sobre marcas de fabrica o de comercio acerca del
articulo 6 nuevamente numerado (anteriormente, & proyecto de articulo 9) se refirieron a siete puntos
distintos, y se decidié suprimir € parrafo 4 del Protocolo Final. La Unica enmienda que afect6 al
primer parrafo del articulo 6 se refiere a la sustitucion de la palabra 'déposé" (depositado) por la
palabra "enregistré” (registrado). El debate sobre las propuestas francesa 'y alemana, encaminadas a
establecer, mediante una enumeracion limitadora, los casos en que se permitiria a un Estado rehusar
una marca ya depositada en otro Estado de la Unidn (marcas de fébrica o de comercio que infringian
derechos de terceros;, fata de caracter distintivo) dio lugar a algunas enmiendas a ese respecto, a
igual que los debates sobre la propuesta de Suiza, cuya finalidad era prohibir la utilizacion como
marcas de fébrica o de comercio de emblemas del Estado, escudos de armas y banderas.
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6.22  Se decidio también aclarar € articulo 6 agregando a Protocolo Fina de 2 de junio de 1911,
una nota a articulo 6, cuyo texto espafiol es e siguiente (traduccion no oficia de la Secretaria de
laOMC):

1 Se entendera que la disposicion contenida en € primer parrafo del articulo 6
no elimina e derecho a exigir a solicitante un certificado de registro regular
en e pais de origen, expedido por la autoridad competente.

2 Se entendera que la utilizacion de emblemas, signos o decoraciones publicas
gue no haya sido autorizada por las autoridades competentes, o la utilizacion
de signos y punzones oficiales de control y de garantia adoptados por un pais
de la Union podra considerarse contraria a orden publico en € sentido del
N° 3 ddl articulo 6.

3 No obstante, las marcas que contengan la reproduccion de emblemas,
decoraciones 0 signos publicos con autorizacion de las autoridades
competentes no se consideraran contrarias al orden puablico.

4) Se entendera que una marca no puede considerarse contraria a orden publico
por e solo hecho de que no esté conforme con una disposicion de la ley
relativa a las marcas, salvo cuando esa disposicion misma se refiera a orden
publico.

5) El presente Protocolo Final, que se ratificara al mismo tiempo que € Acta
concertada en e dia de hoy, se considerara parte integrante de ese Acta y
tendralamismafuerzalegal, validez y duracion.

6. Conferencia de La Haya (noviembrede 1925)

6.23 El Acta de La Haya, adoptada por la Conferencia € 6 de noviembre de 1925, contenia las
siguientes modificaciones:

- Los parafos primero y segundo del articulo 6 no se modificaron. No obstante, en € tercer
apartado del parrafo 2 del articulo 6 se insertd € parafo 4 de la nota a articulo 6 del
Protocolo Finad de Washington. Los parafos 2 y 3 de Protocolo Fina relativos a los
emblemas del Estado se fusionaron para constituir un nuevo articulo Ger.

- En € tercer parrafo se modifico lo relativo al concepto de "pais de origen”.

- En cuanto d cuarto parrafo, no se aceptd la propuesta de la delegacion de Alemania sobre el
principio de laindependencia de las marcas de fébrica o de comercio pero se incorporo a ese
parrafo la propuesta del Reino Unido.

6.24 A raiz de una propuesta de Bélgica, se habia agregado a articulo un nuevo parrafo 5, segun €
cua "los depdsitos de marcas efectuados en € plazo del articulo 4 adquiriran e beneficio de
prioridad, incluso cuando € registro en € pais de origen no se efectle sino después dd término de
dicho plazo".

6.25 Se agregod también un sexto parrafo, que combinaba € primer parrafo de la nota al articulo 6
del Protocolo Final de Washington con una propuesta formulada por la delegacién del Reino Unido.

6.26  Un nuevo articulo @is introdujo una disposicion especia sobre la proteccidn de las marcas
notoriamente conocidas.
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7. Conferencia de Londres (mayo a junio de 1934)

6.27 El Acta de Londres del Convenio, adoptada en una Conferencia diplomética € 2 de junio
de 1934, introdujo importantes modificaciones en e articulo 6 del Convenio de Paris, inclusive
reorganizando y renumerando sus parrafos de A a F (en lugar de 1 a 6). Se redizaron también
algunas modificaciones en € articulo 6bis.

6.28 Las modificaciones que afectaban a parafo 6A (anteriormente 6 1)) son las siguientes:
"Toda marca de fébrica o de comercio regularmente registrada en € pais de origen serd admitida para
su deposito y protegida en su forma original en los demas paises de la Unidn, salvo las condiciones
indicadas a continuaciéon. Estos paises podran, antes de proceder al registro definitivo, exigir la
presentacién de un certificado de registro en € pais de origen, expedido por la autoridad competente.
No se exigiralegalizacion aguna para este certificado.”

6.29 Otras modificaciones se referian d parrafo 6B (anteriormente 6 2)), a cuyo apartado 3 se
agrego la siguiente frase: "... marcas que sean contrarias a la moral o a orden publico y, en
particular, cuando sean capaces de engafiar al publico”. Ademas, se agregd € nuevo apartado
siguiente: "2) No podran ser rehusadas en los demés paises de la Union las marcas de fabrica o de
comercio por € solo motivo de que difieran de las marcas protegidas en € pais de origen sélo por
elementos que no alteren € caracter distintivo y no afecten a la identidad de las marcas, en la forma
en que las mismas han sido registradas en € citado paisde origen.”

6.30 Por dltimo, se introdujo un nuevo parrafo D con € siguiente texto: "Cuando una marca de
fabrica o de comercio haya sido regularmente registrada en €l pais de origen y, a continuacién, en
uno o varios de los demés paises de la Unidn, cada una de esas marcas nacionales ser& considerada,
a partir de la fecha de su registro, como independiente de la marca en e pais de origen, Ssempre que
esté conforme con la legidacion interna del pais de importacion.”

6.31 Por lo que se refiere d articulo 6bis, se introdujeron en su parafo 1) las siguientes
modificaciones. "Los paises dela Unidn se comprometen, bien de oficio, s la legidaciéon del pais lo
permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar € registro de una marca de fébrica o de
comercio que constituya la reproduccion, imitacion o traduccion, susceptibles de crear confusion, de
una marca que la autoridad competente del pais del registro estimare ser ali notoriamente conocida
como siendo yamarca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para
productos idénticos o similares. Ocurrird lo mismo cuando la parte esencial de la marca congtituya
la reproduccion de tal marca notoriamente conocida 0 una imitacion susceptible de crear confusion
conesta."

8. Conferencia de Lisboa (6 a 31 de octubre de 1958)

6.32 El Actade Lisboa del Convenio, adoptada en una Conferencia diplomética e 31 de octubre
de 1958, introdujo importantes modificaciones en € articulo 6 de Convenio de Paris. Se decidi6
separar las disposiciones de ese articulo para congtituir dos articulos diferentes, que no se han
modificado hasta hoy: un articulo 6 revisado para tratar € principio de la independencia de las
marcas de fébrica o de comercio y un nuevo articulo 6 quinquies, para € que se redactaron nuevos
parafos a partir de textos que figuraban en e antiguo articulo 6. A este respecto, en la propuesta de
la Oficina Internacional, acompafiada por un memorando explicativo, que se examind en € Tercer
Comité y en d informe anditico de la Oficina Internacional se proporciona un completo andisis de
los distintos pasos que siguio € debate desde e origen de la clausula "telle quelle” en 1883.



WT/DS176/R
Pagina 85

Articulo 8 del Convenio de Paris (1967)

1. Conferencia Internacional para la Proteccion de la Propiedad Industrial
(Paris, 1880)

6.33 El Presidente de la Conferencia explico que la disposicion se consideraba necesaria habida
cuenta de decisiones de los tribunales franceses seguin las cuales un nombre comercia que era parte
de una marca de fébrica 0 de comercio se perdia junto con la marca cuando sus otros elementos
pasaban a dominio publico.

6.34 El debate se refirio, entre otras cosas, a la cuestion de s los Estados Contratantes debian
otorgar proteccién alos nacionales de paises que no fueran parte en e Convenio.

6.35 Por lo tanto, la obligacién de proteger los nombres comerciales figuraba en € articulo 8 del
texto original de 20 de marzo de 1883 que, en la versidn francesa auténtica, era @ siguiente:

Article 8 Le nom commercia sera protégé dans tous les pays de I'Union sans
obligation de dépdt, quil fasse ou non partie dune marque de fabrique ou de
commerce.

6.36 En espaial, € texto de la disposicion era e siguiente (traduccion no oficial de la Secretaria de
laOMC):

Articulo 8: El nombre comercial sera protegido en todos los paises de la Unién sin
obligacion de deposito ("dépbt"), forme o no parte de una marca de fébrica o de
comercio.

2. Conferencia de Washington de 1911

6.37 LaOficinaInternaciona habia propuesto que se incluyera un parrafo 2) adicional en € que se
estableciera e contenido de la proteccion que habia obligacion de otorgar a los nombres comerciaes.
No obstante, tras una decision del subcomité competente, la Conferencia mantuvo el texto original.

3. Conferencia de La Haya (1925)

6.38 En € comité de redaccion se habia propuesto que se incluyera una referencia a registro, y la
propuesta fue adoptada por € comité general, asi como en sesién plenaria. La disposicion quedd
redactada en los siguientes términos. "El nombre comercia sera protegido en todos los paises de la
Unidn sin obligacion de deposito ("dép6t”) o de registro (“enregistrement”), forme o no parte de una
marca de fébrica o de comercio.”

4. Conferencia de Londres (1934)

6.39 Ladeegacion de los Estados Unidos de América habia sugerido que se definiera e concepto
de nombre comercial y se ampliara € alcance de su proteccion. No obstante, la Conferencia
considerd que la propuesta requeria mayor estudio y decidi6 incluir la cuestion entre sus "Résolutions
et voeux".

6.40 Ladisposicion no se examind en las Conferencias posteriores celebradas en Lisboa en 1958 y
en Estocolmo en 1967 ni en la Conferencia de Revision de 1980-1981.
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Determinacion de latitularidad de las marcas de fébrica o de comercio

6.41 Aunque agunas disposiciones del Convenio de Paris hacen referencia al concepto de
titularidad de una marca de fébrica o de comercio (parafos C 2) y C 3) dd articulo 5 y
articulo 6 septies:  "titular”, parrafo 1) c) del articulo Ger: "titulares’, parrafo 1) del articulo tis
"sendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio™), ninguna disposicion
trata la cuestion de cdmo ha de determinarse e titular de una marca de fébrica o de comercio de
conformidad con laley interna de |os Estados Partes en el Convenio de Paris.

6.42 El enfoque general del Convenio de Paris en lo que se refiere a las marcas de fébrica o de
comercio se reflgja en € parrafo 4 del Protocolo Final del texto origina de 20 de marzo de 1883 que,
en laversion francesa auténtica, es €l siguiente:

"... Sauf cette exception, qui ne concerne que la forme de la marque, et sous réserve
des dispositions des autres Articles de la Convention, la légidation intérieure de
chacun des Etats recevra son application.”

1. Conferencia Internacional para la Proteccion de la Propiedad Industrial
(Paris, 1880)

6.43 Lacuedtion de latitularidad de las marcas de fébrica o de comercio no se trat6 directamente
en esta Conferencia.  Asumid, no obstante, cierta importancia en € contexto del examen de otras
cuestiones:

6.44 En €& contexto de la disposicion relativa a derecho de prioridad, € Sr. Demeur delegado
belga, propuso que se concediera ese derecho a autor de una patente, un dibujo o modelo industria o
una marca de fébrica o de comercio. Se opuso a €llo la delegacion de Suecia, que sostuvo que la
disposicion solo debia referirse a la prioridad del deposito, mientras que la cuestion de la titularidad
debia reglamentarse en la legidacion de las Partes Contratantes y ser determinada por sus tribunaes.
De resultas de esto, se adoptd la expresion "quien hubiere depositado regularmente una solicitud ..."

6.45 En ladisposicion por la que se rige la proteccidon de las marcas registradas en un pais de la
Unién en los demés paises de la Union, se habia utilizado, en € proyecto original, € término
propiedad. No obstante, los delegados coincidieron en que la disposicién no trataba la cuestion de la
titularidad de las marcas de fébrica o de comercio y decidieron no utilizar e término propiedad en su
texto, que a continuacion se convirti6 en € articulo 6 y que ahora estd contenido en €
articulo 6 quinquies.

6.46 También se examinO la cuestion de s en la disposicion se exigia que € registro fuera valido
en € sentido de que hubiera dado lugar a un derecho de titularidad en € pais de origen. No obstante,
la Conferencia adopto la opinion expresada por € Sr. Lagerheim, delegado de Suecia, de que era
suficiente un deposito "regular” y de que la cuestion de la validez se degjaba a cargo de los tribunaes
nacionales.

2. Conferencia de La Haya (1925)

6.47 En esta Conferencia se adopt6 € articulo his. No obstante, la historia de su negociacion no
contiene un examen de la cuestion de la titularidad. La propuesta de la Oficina Internacional hace
meramente referencia a las dificultades que planted halar un texto que pudiera aplicarse tanto en los
paises en los que los derechos relativos a las marcas de fabrica o de comercio se adquirian con arreglo
alaprioridad del uso como en los paises en los que era decisiva la prioridad del registro.
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3. Conferencia de Lisboa (1958)

6.48 En esta Conferencia, se modificd € articulo @is para obligar a las Partes Contratantes a
permitir la prohibicion de la utilizacion no autorizada de marcas notoriamente conocidas. La
propuesta de la Oficina Internaciona sefiadla que en 29 de los Estados Contratantes del Convenio de
Paris -que eran entonces 44- los derechos relativos a las marcas de fébrica 0 de comercio se basaban
en la prioridad de la utilizacion y que la proteccion efectiva de las marcas notoriamente conocidas en
es0s paises exigia que fuera posible prohibir la utilizacion de esas marcas.

6.49 En esta Conferencia se adopt6 también € articulo 6 septies. Sin embargo, la historia de su
negociacion no contiene un examen de la cuestion de latitularidad. La delegacion del Japdn se habia
opuesto iniciadmente a la disposicion, aegando que, con arreglo a su legidacion, cuaquiera podia
solicitar € registro de una marca de fébrica 0 de comercio, pero retirdé esta objecion durante los
debates.

VII. REEXAMEN INTERMEDIO

7.1 El 18 de junio de 2001, las Comunidades Europeas y los Estados Unidos pidieron a Grupo
Especid que examinara, de conformidad con € péarafo 2 del articulo 15 del ESD, determinados
aspectos del informe provisional que se habia transmitido a las partes € 11 de junio de 2001. Las
Comunidades Europeas y los Estados Unidos no solicitaron que se celebrara una reunion en la etapa
intermedia de reexamen. De conformidad con e péarrafo 19 de los Procedimientos de Trabgo del
Grupo Especia, de fecha 9 de noviembre de 2000, los Estados Unidos y las Comunidades Europeas
formularon observaciones sobre las solicitudes de la otra parte en comunicaciones de fechas 20 y
21 de junio de 2001, respectivamente.

7.2 Las Comunidades Europeas solicitan que eliminemos € péarrafo 8.101 en aras de la claridad y
la compatibilidad con los parrafos 8.100 y 8.102. Opinan que la situaciéon que se contempla en €
parrafo 8.101 es de carécter puramente hipotético mientras que los parrafos 8.100 y 8.102 hacen
referencia a una situacion existente de conformidad con € articulo 211(a)(2). Los Estados Unidos no
estén de acuerdo con las Comunidades Europeas en que € parrafo 8.101 sea puramente hipotético y
aducen que proporciona una orientacion explicativa que ha sido Util para ayudar a los Estados Unidos
a determinar su respuesta a nuestra constatacion de que @ articulo 211(a)(2) es incompatible con €
articulo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC. En € parrafo 8.98, declaramos que € término "titulares de
derechos’ "se refiere no solo al titular de un derecho de propiedad intelectual sino también a otras
personas que puedan tener capacidad lega en lajurisdiccion de que se trate para gercer derechos, ta
como € titular de un registro que pueda considerarse presunto titular de una marca de fébrica o de
comercio registrada’. En el siguiente parrafo afirmamos que "ese titular presunto ha de tener acceso a
procedimientos judiciales civiles que sean eficaces para hacer que se respeten sus derechos hasta €
momento en que, en su caso, € tribuna determine que € titular presunto no es d titular de la marca
de fébrica o de comercio que ha registrado o que existe alguna otra razén que le prive de sus derechos
gue sea compatible con las obligaciones internacionales'. Nuestra declaracion, contenida en €
parafo 8.101, de que la persona o entidad que ha obtenido € registro, respecto de la cua d tribunal
ha determinado que no es d titular de la marca, tal vez no tenga ninglin derecho que hacer observar
conforme d articulo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC es una extension logica de los mencionados
parrafos. Por lo tanto, nos abstenemos de efectuar la modificacion solicitada por las Comunidades
Europess.

7.3 Los Estados Unidos solicitan que reconsideremos nuestra conclusén de que €
articulo 211(a)(2) es incompatible con € articulo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC. Aducen que en €
articulo 211(a)(2) no hay nada que impida a cualquier persona -incluida la que procede a registro de
una marca de fébrica o de comercio- reivindicar derechos de titularidad sobre un nombre comercial o
una marca de fabrica o de comercio y tener acceso a procedimientos judiciales civiles que tengan



WT/DS176/R
Pagina 88

como resultado que se hagan respetar |os derechos reivindicados hasta e momento en que € tribuna
determine que esa persona no es, de hecho, e verdadero titular de la marca de fébrica o de comercio.
Los Estados Unidos sostienen que e que procede al registro de una marca de fébrica o de comercio
tendria plenas oportunidades de invocar una presuncion de titularidad de la marca con arreglo a la
legidacion general sobre marcas de fébrica o de comercio para fundamentar su reivindicacion de la
titularidad, oponerse a cuaquier aegacién en contra -incluida cualquier aegacion basada en €
articulo 211(a)(2)- y presentar pruebas pertinentes. Segin los Estados Unidos, s, tras oir
completamente las pruebas pertinentes, € tribuna determina que € que procedié a registro no es €
titular legitimo de la marca de fébrica o de comercio de conformidad con € derecho estadounidense,
la demanda se desestimara.  Los Estados Unidos mantienen que € resultado no esta " predeterminado
apriori por las normas legaes.” Las Comunidades Europeas sefidlan que los Estados Unidos repiten
las opiniones que ya presentaron a Grupo Especiad. Observamos que los argumentos aducidos por
los Estados Unidos son similares a los que ya formularon en su comunicacion escrita y en su
declaracion oral.® Al efectuar nuestra constatacion, examinamos cuidadosamente esos argumentos y
después llegamos a la conclusién de que € articulo 211(a)(2) es incompatible con € articulo 42
porque limita, en determinadas circunstancias, € acceso efectivo de los titulares de derechos a
procedimientos judiciaes civiles y, por lo tanto, la disponibilidad de esos procedimientos. Seguimos
considerando que nuestro andlisis y nuestra conclusion son correctos y, por consiguiente, nos
abstenemos de realizar la modificacién solicitada por los Estados Unidos.

7.4 Los Estados Unidos solicitan que demos muestra de economia procesal respecto de la

cuestion de s @ ambito de aplicacion del Acuerdo sobre los ADPIC abarca los nombres comerciaes.

Sefidan que en las Partes 11, 111 y 1V del Acuerdo sobre los ADPIC no se mencionan los nombres
comerciales pero alegan que no esta claro que esto quiera decir que las obligaciones prescritas en €
articulo 8 del Convenio de Paris (1967) no seincorporen a Acuerdo. Aducen que debe concederse su
pleno significado a las palabras del texto. Refiriéndose a la historia de la negociacion, aegan que la

expresion "en lo que respecta @' puede no tener nada que ver con la limitacion de la incorporacion de
las obligaciones prescritas por e Convenio de Paris (1967). A juicio de los Estados Unidos, la

historia de la negociacién apoya la conclusion de que la expresion utilizada en € parafo 1 de
articulo 2 tenia la finalidad de resolver € debate entre los negociadores sobre s la informacion no
divulgada y los secretos comercides se considerarian propiedad intelectua y no de limitar €
compromiso de cumplir e Convenio de Paris (1967). Los Estados Unidos aducen también que otras
partes del Acuerdo sobre los ADPIC crean dudas sobre nuestro enfoque de la cuestion del ambito de
aplicacion del Acuerdo. Concretamente, alegan que € articulo 39 contiene obligaciones relativas ala

garantia de una proteccion eficaz contra la competencia dedeal de conformidad con € articulo 10bis
dd Convenio de Paris (1967). Los Estados Unidos sefialan que la competencia dedleal, a igual que
los nombres comerciales, no se identifica especificamente como una de las siete categorias de
propiedad intelectual que figuran en la Parte 1l del Acuerdo sobre los ADPIC y que, con arreglo a
nuestro enfoque, la competencia dedeal quedaria fuera del ambito de aplicacion del Acuerdo.

Aducen que nuestro enfoque exigiria que la expresion "en lo que respecta d' tuviera significados
diferentes para distintos tipos de derechos. Por Ultimo, los Estados Unidos aegan que no esta claro
como se aplicaria nuestro enfoque del ambito de aplicacion del Acuerdo sobre los ADPIC respecto de
las disposiciones del Convenio de Berna y la Convencion de Roma que son pertinentes para ese
Acuerdo. Las Comunidades Europeas declaran que no pueden estar de acuerdo con la solicitud de los
Estados Unidos porque este pais menciona € principio de economia procesal por primeravez en estas
actuaciones y sefidan que solicitaron gque se constatara la incompatibilidad con € Acuerdo sobre los
ADPIC delos articulos 211(a)(2) y 211(b) en relacién con los nombre comerciales.

8 viéanse |la Primera comunicacion escrita de los Estados Unidos, parrafo 88, y la primera declaracion
oral delos Estados Unidos, parrafo 40.
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7.5 Conocemos la jurisprudencia de la OMC en materia de economia procesal. No obstante,
sefidamos que la Comunidades Europeas, como parte reclamante, alegaron concretamente en su
solicitud de establecimiento de un grupo especid que los articulos 211(8)(2) y 211(b) son
incompatibles con e parafo 1 del articulo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC en conexion con €
articulo 8 del Convenio de Paris (1967).*° Las Comunidades Europeas pidieron concretamente al
Grupo Especia que congtatara que los articulos 211(a)(2) y 211(b) son incompatibles con € parrafo 1
del articulo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC en conexion con € articulo 8 del Convenio de
Paris (1967).! Sefidlamos que nuestra funcion, tal como se establece en @ articulo 11 del ESD,
consiste en hacer una evaluacion objetiva del asunto que se nos ha sometido y "formular [...]
conclusiones que ayuden a OSD a hacer las recomendaciones o dictar las resoluciones previstas en
los acuerdos abarcados”” Ademas, sefidamos que € objetivo del mecanismo de solucion de
diferencias, establecido en € parrafo 7 del articulo 3 del ESD es "hdlar una solucién positiva a las
diferencias’ y que las recomendaciones o resoluciones que formule el OSD deberan tener "por objeto
lograr una solucién satisfactoria de la cuestion”, tal como se dispone en € parrafo 4 del articulo 3 del
ESD. A nuestro juicio, determinar s los articulos 211(a)(2) y 211(b) son compatibles con € parrafo 1
del articulo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC en conexion con € articulo 8 del Convenio de
Paris (1967) implica que se examine s € ambito de aplicacion del Acuerdo sobre los ADPIC abarca
los nombres comerciales.” Por lo tanto, nos abstenemos de realizar la modificacion solicitada por los
Estados Unidos.

7.6 Los Estados Unidos sefidaron un pequefio nimero de errores tipograficos, que tuvimos en
cuenta, realizando en consecuencia ciertas modificaciones en determinados epigrafes de la
seccion 1V.C.2 'y en los parrafos 8.86, 8.124, 8.126 y 8.133.

VIII. CONSTATACIONES

A. MEDIDASEN LITIGIO

8.1 La medida en litigio, @ articulo 211 de la Ley Omnibus de Asignaciones de 1998, aprobada
por e Congreso de los Estados Unidos € 21 de octubre de 1998, y las disposiciones a que se hace
referenciaen é se reproducen en esta parte del informe:

Articulo 211. (&)(1) Sin perjuicio de cuaquier otra disposicion lega, no se
autorizara ni aprobara ninguna transaccion ni pago con arreglo a articulo 515.527 del
titulo 31, Codigo de Reglamentos Federales (C.F.R.), en vigor a patir de 9 de
septiembre de 1998, con respecto a una marca de fabrica o de comercio, un nombre
comercid 0 una denominacion comercia que sea idéntico 0 sustanciamente
semgante a una marca de féorica o de comercio, un nombre comercid o una
denominacion comercial que se haya utilizado en relacion con una entidad comercia
0 activos que hayan sido confiscados, a menos que d titular original de la marca de
fébrica 0 de comercio, e nombre comercial o la denominacién comercia, o su
sucesor en interés de buena fe, haya consentido en ello expresamente.

2 Ningun tribuna de los Estados Unidos reconocerd, hara respetar o hara vaer
de otra forma cuaquier reivindicacion de derechos formulada por un nacional

% \éase WT/DS176/2. Por consiguiente, la cuestion relativa a los nombres comerciales de
conformidad con lo dispuesto en el parrafo 1 del articulo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC en conexion con el
articulo 8 del Convenio de Paris (1967) queda claramente incluida en nuestro mandato.

1 Véanse los parrafos 3.1y 3.3, supra.

92 véase el parrafo 8.41.
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designado sobre la base de derechos de common law o del registro obtenido con
arreglo a dicho articulo 515.527 de la marca de fébrica o de comercio, € nombre
comercia o ladenominacion comercia confiscados de que se trate.

(b) Ningun tribuna de los Estados Unidos reconocera, hara respetar o hera valer
de otra forma cuaquier reivindicacion de derechos derivados de un tratado formulada
por un naciona designado o su sucesor en interés a amparo del articulo 44(b) o (e)
de laLey de Marcas de Fabrica o de Comercio de 1946 (15 U.S.C. 1126 (b) o (€)) en
relacion con una marca de fébrica 0 de comercio, un nombre comerciad 0 una
denominacion comercia que sea idéntico o sustancial mente semeante a una marca de
fébrica o de comercio, un nombre comercial 0 una denominacion comercia que se
haya utilizado en relacion con una entidad comercial o activos que hayan sido
confiscados, a menos que € titular origina de la marca de fébrica o de comercio, €
nombre comercial o la denominacién comercial, 0 su sucesor en interés de buena fe,
haya consentido expresamente en ello.

(c) El Secretario del Tesoro promulgard las normas y reglamentos que sean
necesarios para aplicar las disposiciones del presente articulo.

(d) En & presente articul o:

@ El término "nacional designado" tiene e significado que se le
atribuye en € articulo 515.305 dd titulo 31 C.F.R., en vigor a partir del 9 de
septiembre de 1998, y comprende |os nacionales de cualquier pais extranjero
que sean sucesores en interés de un nacional designado.

2 El término "confiscado” tiene & significado que se le atribuye en €
articulo 515.336 dd titulo 31 C.F.R., en vigor a partir del 9 de septiembre
de 1998.

8.2 El articulo 515.305 dd titulo 31 C.F.R., que define € término "naciona designado”, et
redactado en |os siguientes términos:

A los efectos de esta parte, se entendera por nacional designado Cubay cuaquier
naciona de ese pais, incluida cualquier persona gque sea un nacional especialmente
designado.

8.3 El articulo 515.306 del titulo 31 C.F.R., que define € término "naciona especiadmente
designado”, esta redactado en los siguiente términos.

@ Por nacional especia mente designado se entender&

(@] cualquier persona respecto de la cua € Secretario del Tesoro
determine que es un nacional especia mente designado,

)] cualquier persona que, en la fecha de efectividad o después de ésta,
haya actuado en nombre o0 en representacion del gobierno o las
autoridades que gercen € control sobre un pais extranjero designado,
0

3 cualquier asociacion, sociedad u otra organizacion que, en la fecha de
efectividad 0 después de ésta, haya sido propiedad o haya estado
sometida a control directo o indirecto del gobierno o las autoridades



WT/DS176/R
Pagina 91

que gercen € control sobre un pais extranjero designado o de un
nacional especia mente designado.

8.4 El articulo 515.336 dd titulo 31 C.F.R. define € término "confiscado" y su texto es €
siguiente:

Ta como seusaen € articulo 515.208, € té&rmino confiscado serefiere a:

@ la nacionalizacion, expropiacion o cualquier otro acto de incautacion por
Gobierno de Cuba de la propiedad o e control de bienes € 1° de enero
de 1959 o después de esa fecha

@ sin que los bienes hayan sido devueltos o se haya otorgado una
indemnizacién suficiente y efectiva; o

2 sn que se haya resudto la reivindicacion de los bienes de
conformidad con un acuerdo internaciona de liquidacion de
reclamaciones u otro procedimiento de solucion mutuamente

aceptado; y

(b) El hecho de que & Gobierno de Cuba se haya negado a pagar, haya
incumplido su obligacion de pagar o no haya pagado € 1° de enero de 1959 o
después de esa fecha

@ una deuda de cuaquier empresa que haya sido nacionaizada o
expropiada por € Gobierno de Cuba o de la que éste se haya hecho
cargo de cuaquier otraforma;

2 una deuda que grave bienes nacionaizados o expropiados por €l
Gobierno de Cuba o de los que éste se haya hecho cargo de cualquier
otrasforma; o

3 una deuda en que haya incurrido €l Gobierno de Cuba para satisfacer
o liquidar una reclamacion sobre bienes confiscados.

8.5 El articulo 211(a)(1) fue aplicado mediante € Reglamento de Control de Activos Cubanos,
cuyo articulo 515.527(a), titulo 31 C.F.R. dispone lo siguiente:

(@ 1) Seautorizan las transacciones relacionadas con € registro y la renovacion en
la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos o en la Oficina de
Derechos de Autor de los Estados Unidos de patentes, marcas de fébrica o de
comercio y derechos de autor en los cuales tengan un interés el Gobierno de
Cuba o0 un naciona cubano.

2 No se autorizara ni aprobara ninguna transaccion o pago de conformidad con
el apartado (a)(1) de este articulo con respecto a una marca de fébrica o de
comercio, un nombre comercia 0 una denominacién comercial que sea
idéntico o sustancialmente semgjante a una marca de fébrica o de comercio,
un nombre comercial 0 una denominacién comercial que se haya utilizado en
relacién con una entidad comercia o activos que hayan sido confiscados, en
el sentido en que se define ese término en € articulo 515.336, a menos que €
titular origind de la marca de fébrica o de comercio, € nombre comercid o la
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denominacion comercia de que se trate, 0 su sucesor en interés de buena fe,
haya consentido expresamente en €llo.

B. CONSTATACIONES Y RECOMENDACIONES SOLICITADAS POR LAS PARTES

8.6 Las constataciones y recomendaciones solicitadas por las partes se reproducen en esta parte
dd informe.

8.7 Las Comunidades Europesas aegan que:

a) el articulo 211(a)(1) delaLey Omnibus de Asignaciones es incompatible con
el parafo 1 del articulo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC en conexion con €
parrafo A 1) del articulo 6 quinquies del Convenio de Paris (1967) y €
parrafo 1 dd articulo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC;

b) el articulo 211(8)(2) delaLey Omnibus de Asignaciones es incompatible con
el parrafo 1 dd articulo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC en conexion con €
parafo 1) del articulo 2, e parrafo 1) del articulo tis y € articulo 8 de
Convenio de Paris (1967) y con € parafo 1 del articulo 3, € articulo 4, €
parrafo 1 dd articulo 16 y € articulo 42 del Acuerdo sobrelos ADPIC; y

C) e articulo 211(b) de laLey Omnibus de Asignaciones es incompatible con €
parrafo 1 del articulo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC en conexion con €
parrafo 1) del articulo 2, @ parrafo 1) del articulo tis y € articulo 8 de
Convenio de Paris (1967) y con € parrafo 1 de articulo 3, € articulo 4,
parafo 1 del articulo 16y € articulo 42 del Acuerdo sobrelos ADPIC.

8.8 A juicio de las Comunidades Europess, estas medidas causan un perjuicio a los derechos
legitimos de los titulares de marcas de fébrica o de comercio y nombres/denominaciones comerciales,
anulando y menoscabando asi |os derechos de las Comunidades Europeas.

8.9 Las Comunidades Europeas piden a Grupo Especia que constate que los Estados Unidos han
infringido las obligaciones que les imponen e parrafo 1 del articulo 3, € articulo 4, e parrafo 1 del
articulo 15, € péarrafo 1 dd articulo 16 y € articulo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC, asi como €
parrafo 1 del articulo 2 de ese Acuerdo en conexién con € parrafo 1) dd articulo 2, € parrafo 1) del
articulo &ois, d parafo A 1) dd articulo 6 quinquies y € articulo 8 del Convenio de Paris (1967) y
recomiendan que los Estados Unidos pongan su legidacion interna en conformidad con sus
obligaciones derivadas del Acuerdo sobre los ADPIC.

810 Los Estados Unidos piden ad Grupo Especia que constate que € articulo 211 de la Ley
Omnibus de Asignaciones no es incompatible con & parrafo 1 del articulo 3, € articulo 4, e parrafo 1
dd articulo 15, € parafo 1 dd articulo 16 o € articulo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC o con €
parrafo 1 del articulo 2 de ese Acuerdo en conexion con € parrafo 1) del articulo 2, € parrafo 1) del
articulo &ois, d parafo A 1) dd articulo 6 quinquies y € articulo 8 del Convenio de Paris (1967) y
rechace |as alegaciones de las Comunidades Europeas en su totaidad.

C. CUESTIONES PRELIMINARES
1. Informacién factica proporcionada por la Oficina Internacional dela OMPI

811 Como se ha indicado anteriormente, en la primera reunién sustantiva comunicamos a las
partes nuestra intencion de recabar informacion de la Oficina Internacional de la Organizacién
Mundial de la Propiedad Intelectual ("OMPI"), conforme a articulo 13 del ESD. La Oficina
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Internacional de la OMPI et encargada de la administracion del Convenio de Paris para la
Proteccion de la Propiedad Industrial, de 1967.

812 El parrafo 1 de articulo 13 del ESD dispone que todo grupo especia "tendra e derecho de
recabar informacion y asesoramiento técnico de cudquier persona 0 entidad que estime
conveniente”.® El parrafo2 dd aticulo 13 dispone ademés que los grupos especiales podréan
"recabar informacion de cualquier fuente pertinente y consultar a expertos para obtener su opinion

sobre determinados aspectos de la cuestion™.

8.13 En gercicio de esa facultad conferida a los grupos especiales por € articulo 13, pedimos a la
Oficina Internacional de la OMPI, por carta de fecha 1° de febrero de 2001, que nos proporcionase
informacion féctica, en particular la historia de las negociaciones y los acontecimientos posteriores,
sobre las disposiciones del Convenio de Paris (1967) relativas a la diferencia, en especid € parrafo 1)
del articulo 2y los articulos 6, fois, 6 quinquies 'y 8 del Convenio de Paris (1967). Con respecto a
articulo 6 quinquies, solicitamos cualquier informacion factica sobre el acance que se pretendia que
tuviera. También pedimos a la Oficina Internacional de la OMPI que proporcionase cuaquier
informacion féctica sobre s |as disposiciones del Convenio de Paris (1967) regulan laformaen que se
ha de determinar € titular de una marca de fébrica o de comercio con arreglo a la legidacion naciona
de los miembros de la Unidn de Paris. La Oficina Internaciona de la OMPI respondioé a nuestra
peticiéon € 2 de marzo de 2001.

2. Reglas de inter pretacion

8.14  Junto con los acuerdos sobre € comercio de mercancias y sobre € comercio de servicios, la
proteccion de los derechos de propiedad intelectua establecida en € Acuerdo sobre los ADPIC forma
parte integrante del Acuerdo de Marrakech por € que se establece la Organizacion Mundia del
Comercio (el "Acuerdo sobre la OMC"). Como ta, e Acuerdo sobre los ADPIC es uno de los
"acuerdos abarcados’, por lo que se le aplicae ESD.** El pérrafo 2 d articulo 3 del ESD dispone
gue los grupos especiales han de aclarar las disposiciones de los "acuerdos abarcados”' de conformidad
con las normas usuales de interpretacion del derecho internaciona publico.

815 En d asunto Estados Unidos — Pautas para la gasolina reformulada y convencional, el
Organo de Apdacion declard que la norma fundamental de interpretacion de los tratados establecida
en los articulos 31 'y 32 de la Convencion de Viena sobre el Derecho de los Tratados (la " Convencién
de Viend")® "se ha elevado a la condicion de norma del derecho internaciona consuetudinario o

93 |aprimera vez que un grupo especial pidi6 ala Oficina Internacional dela OMPI que proporcionase
informacion sobre un acuerdo administrado por la Oficina Internacional de la OMPI fue cuando el Grupo
Especial que se ocupd del asunto Estados Unidos - Articulo 110(5) de la Ley de Derecho de Autor de los
Estados Unidos (" Estados Unidos - Articulo 110(5)"), WT/DS160/R, cuyo informe fue adoptado el 27 de julio
de 2000, solicit6 informacion sobre |as disposiciones del Acta de Paris de 1971 del Convenio de Berna (1971).
En el asunto India - Restricciones cuantitativas a la importacion de productos agricolas, textiles e industriales
("India - Restricciones cuantitativas'), WT/DS90/R, cuyo informe se adopt6 el 22 de septiembre de 1999, el
Grupo Especia declard, en el parrafo 5.12, que "el parrafo 1 del articulo 13 del ESD faculta al Grupo Especial
para consultar con el FMI a fin de obtener cualquier informacién pertinente sobre la situacion de las reservas
monetariasy de la balanza de pagos de landia que pueda ayudarnos a evaluar |as reclamaciones que se nos han
presentado”.

% Informe del Organo de Apelacién sobre el asunto India - Proteccién mediante patente de los
productos farmacéuticos y los productos quimicos para la agricultura ("India - Patentes'), WT/DS50/AB/R,
adoptado el 16 de enero de 1998, parrafo 29.

% Convencién de Viena sobre el Derecho de los Tratados, hecha en Viena, 23 de mayo
de 1969,1155 U.N.T.S. 331; (1969) 8 International Legal Materials 679.
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genera".*® Con arreglo a parafo 1 del articulo 31 de la Convencion de Viena, € intérprete de un
tratado ha de determinar € sentido de los términos conforme a sentido corriente que haya de
atribuirse a éstos en su contexto y teniendo en cuenta e objeto y € fin del tratado.

816 S, después de aplicar las reglas de interpretacion establecidas en e parrafo 1 de articulo 31,
el sentido de un término del tratado continla siendo ambiguo u obscuro o conduce a un resultado
manifiestamente absurdo o irrazonable, € articulo 32 faculta al intérprete del tratado para recurrir a
"medios de interpretacion complementarios, en particular a los trabajos preparatorios del tratado y a
las circunstancias de su celebracion".®”  Aplicaremos los principios enunciados por @ Organo de
Apdacion en @ asunto Estados Unidos - Gasolina para interpretar las disposiciones pertinentes del
Acuerdo sobre los ADPIC en todo € informe, incluyendo las disposiciones del Convenio de

Paris (1967) incorporadas en € Acuerdo.

3. Carga dela prueba

817  Enlo que se refiere a la carga de la prueba, la jurisprudencia de la OMC esta solidamente
establecida. El Organo de Apelacion declard en € asunto Estados Unidos - Medida que afecta a las
importaciones de camisas y blusas de tejidos de lana procedentes de la India que:

[...] lacargade lapruebaincumbe ala parte, sea el demandante o € demandado, que
afirma una determinada reclamacién o defensa. S esa parte presenta pruebas
suficientes para fundar la presuncion de que su reclamacion es legitima, la cargade la
prueba se desplaza a la otra parte, que debera aportar pruebas suficientes para refutar
la presuncion.®®

818 Una vez que € Grupo Especid comprueba que la parte que afirma una determinada
reclamacion o defensa ha conseguido fundar la presuncion de que lo que aega es cierto, incumbe a
Grupo Especid examinar en cuanto al fondo todos los argumentos aducidos por las partes, asi como la
admisibilidad, pertinencia 'y peso de todas las pruebas facticas presentadas, con miras a determinar s
la parte que impugna una reclamacion dada ha logrado refutar la presuncion. En € caso de que los
argumentos aducidos y las pruebas facticas presentadas por las partes tengan un peso equivaente, €
Grupo Especia esta obligado a resolver en contra de la parte sobre la que pesa la carga de la prueba.

8.19 Asi pues, incumbe a las Comunidades Europeas, como parte reclamante, aducir argumentos y
presentar pruebas suficientes para establecer la presuncién de que las medidas adoptadas por los
Estados Unidos son incompatibles con las obligaciones que les impone & Acuerdo sobre los ADPIC.

% Informe del Organo de Apelacién sobre el asunto Estados Unidos - Pautas para la gasolina
reformulada y convencional ("Estados Unidos - Gasolina'), WT/DS2/AB/R, adoptado el 20 de mayo de 1996,
péaginas 19y 20. Véanse también el informe del Organo de Apelacion sobre el asunto Japén - Impuestos sobre
las bebidas alcohdlicas ("Jap6n - Bebidas alcohdlicas'), WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R,
adoptado el 1° de noviembre de 1996, paginas 13 y 14; €l informe del Organo de Apelacion sobre el asunto
India - Patentes, pérrafo 46; el informe del Organo de Apelacion sobre el asunto Comunidades Europeas -
Clasificacion aduanera de determinado equipo informatico ("CE - Equipo informatica"'), WT/DS62/AB/R,
WT/DS67/AB/R, WT/DS68/AB/R, adoptado el 22 de junio de 1998, parrafo 84, y el informe del Organo de
Apelacion sobre el asunto Estados Unidos - Prohibicion de las importaciones de determinados camarones y
productos del camarén ("Estados Unidos - Camarones'), WT/DS58/AB/R, adoptado €l 6 de noviembre
de 1998, parrafo 114.

9" Informe del Organo de Apelacién sobre el asunto CE - Equipo informatico, parrafo 86.
% |nforme del Organo de Apelacién sobre el asunto Estados Unidos - Medida que afecta a las

importaciones de camisas y blusas de tejidos de lana procedentes de la India ("Estados Unidos - Camisas y
blusas'), WT/DS33/AB/R, adoptado el 23 de marzo de 1997, paginas 16 y 17.
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Si las Comunidades Europeas consiguen fundar tal presuncion, € Grupo Especia habra de ponderar
los argumentos y las pruebas sometidos a su consideracion para determinar s, teniendo todo en
cuenta, estd convencido de que las medidas tomadas por |os Estados Unidos son incompatibles con las
disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC. Al examinar la compatibilidad del articulo 211
aplicaremos los principios enunciados por € Organo de Apelacion en € asunto Estados Unidos —
Camisas y blusas. Sefidamos que esta diferencia se refiere ad examen de un texto reglamentario
desde € punto de vista ddl Acuerdo sobre los ADPIC y no guarda relacién con ningun litigio privado.

4. Ambito de aplicacion del Acuerdo sobrelos ADPIC

820 En eda diferencia, las Comunidades Europeas piden a Grupo Especid que evale la
compatibilidad del articulo 211 con diversas disposiciones dd Acuerdo sobre los ADPIC.
Observamos que en € articulo 211 se hace referencia a "una marca de fébrica o de comercio, un
nombre comercial 0 una denominacion comercia que sea idéntico o sustancialmente semejante a una
marca de fabrica o de comercio, un nombre comercial o una denominacion comercia que se haya
utilizado en relacion con una entidad comercid o activos que hayan sido confiscados'.
Por consiguiente, a examinar s € articulo 211 es compatible con las disposiciones del Acuerdo sobre
los ADPIC invocadas por las Comunidades Europeas, estamos obligados en primer lugar a estudiar la
medida en que esas disposiciones se gplican a las marcas de fébrica 0 de comercio, a los hombres
comerciaesy alas denominaciones comerciales a que se hace referenciaen € articulo 211.

821 El nombre comercial se define en la Ley Lanham como ‘any name used by a person to
identify his or her business or vocation" (todo nombre utilizado por una persona para identificar su
actividad comercial 0 su ocupacion). Los Estados Unidos sefidaron que, conforme ala Ley Lanham,
el nombre comercid y la denominacion comercial son sindnimos. Por consiguiente, toda referencia
gue se haga en este informe alos nombres comerciales incluira las denominaciones comerciaes.

822  Observamos que las Comunidades Europeas invocaron expresamente, en sus alegaciones, €
parrafo 1 dd articulo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC junto con € articulo 8 del Convenio de Paris
(1967) a pedir que se constatase que los articulos 211(a)(2) y 211(b) son incompatibles con €
articulo 8, que dispone que los signatarios del Convenio de Paris (1967) han de prateger los nombres
comerciales. En consecuencia, consideramos necesario determinar i 1os nombres comerciaes estén
incluidos en & ambito de aplicacién del Acuerdo sobre los ADPIC. S determinasemos que los
nombres comerciales no estan incluidos en e ambito de aplicacion del Acuerdo sobre los ADPIC,
nuestro andisis de la medida en relacion con la base juridica citada por las Comunidades Europeas se
limitariaalas marcas de fébrica o de comercio exclusivamente.

a) Cuestion de s & ambito de aplicacion del Acuerdo sobre los ADPIC incluye los nombres
comerciaes

823 En esta seccion se estudia s 1os nombres comerciales estdn comprendidos en e ambito de
aplicacion del Acuerdo sobre los ADPIC. El andlisis se centrara en primer lugar en € examen de la
expresion "propiedad intelectual”, que se define como sigue en € parrafo 2 dd articulo 1 del Acuerdo
sobre los ADPIC:

A los efectos del presente Acuerdo, la expresion "propiedad intelectua" abarca todas
las categorias de propiedad intelectual que son objeto de las secciones 1 a 7 de la
partell. (Sncursivasen € origina.)

824 Las secciones 1 a 7 de la parte 11 del Acuerdo sobre los ADPIC tratan de las siguientes
categorias de propiedad intelectua: derecho de autor y derechos conexos, marcas de fébrica o de
comercio; indicaciones geogréficas, dibujosy modelos industriales; patentes; esquemas de trazado
(topografias) de los circuitos integrados, y proteccién de la informacion no divulgada. Las categorias
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de derechos conexos de que trata @ articulo 14 son la proteccion de los artistas intérpretes o
gecutantes, de los productores de fonogramas (grabaciones de sonido) y de los organismos de
radiodifusion.

825 Las categorias de materias objeto de proteccion de las que no tratan las secciones 1 a 7 de la
parte |1 del Acuerdo sobre los ADPIC no estan incluidas en la definicion de "propiedad intelectual”
que figura en e parrafo 2 dd artticulo 1. En otras paabras, las secciones 1 a 7 de la parte Il no
contienen ninguna referencia a los nombres comerciaes como categoria comprendida en la definicidn
de la expresiéon "propiedad intelectua".

826 Interpretamos las expresiones "propiedad intelectua" y "derechos de propiedad intelectual”
teniendo presente la definicion de "propiedad intelectua" que figura en € parrafo2 dd articulo 1 del
Acuerdo sobre los ADPIC. Lainterpretacion textual del parrafo 2 del articulo 1 es que en é se dauna
definicion exhaustiva, como lo confirma la inclusion de las palabras "todas las categorias’; e término
"todas’ indica que se trata de una lista exhaustiva. Asi, por giemplo, las obligaciones concernientes al
trato naciona y a trato de la nacion mas favorecida establecidas en los articulos 3 'y 4 del Acuerdo
sobre los ADPIC que se refieren a la "proteccion de la propiedad intelectua” se interpretarian en €
sentido de que significan las categorias comprendidas en € parrafo 2 del articulo 1 del Acuerdo sobre
los ADPIC. Consideramos que la interpretacidn correcta es que esos articulos no imponen ninguna
obligacion en relacion con las categorias de propiedad intelectual no incluidas en @ parrafo 2 del
articulo 1, por gemplo los nombres comerciaes, en consonancia con € articulo 31 de la Convencién
de Viena

8.27  Por estas razones, podemos concluir provisionalmente que los nombres comerciales no estén
comprendidos en & Acuerdo sobre los ADPIC.

828 Sin embargo, para determinar s los nombres comerciales estan incluidos en € ambito de
aplicacion del Acuerdo sobre los ADPIC, hay que sefidar que € parrafo 1 dd articulo 2 del Acuerdo
sobre los ADPIC incorpora € articulo 8 del Convenio de Paris (1967) en & Acuerdo sobre los
ADPIC. El articulo 8 del Convenio de Paris (1967) trata de la proteccion de los nombres comerciales
y dispone lo siguiente:

El nombre comercial sera protegido en todos los paises de la Unién sin obligacion de
depbsito o de registro, forme o no parte de una marca de fabrica o de comercio.

829 El parrafo 1 dd articulo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC dispone o siguiente:

En lo que respecta alas partes Il, 1l y IV del presente Acuerdo, los Miembros
cumpliran los articulos 1 a 12 y € articulo 19 del Convenio de Paris (1967). (Sin
cursivasen € original.)

830 La segunda parte del parafol de aticulo 2 obliga a los Miembros a cumplir las
disposiciones del Convenio de Paris (1967) que se indican en ella® Ahora bien, la segunda parte esta
condicionada por la primera:  los Miembros cumpliran las obligaciones "En lo que respecta a las
Partes II, Il y IV del presente Acuerdo”. Como & sentido corriente de la expresion 'In respect of"
(en lo que respecta a) es en "relation [to], connection [with], reference [to]"*® (en relacion con, con
referencia @), y como la expresion se refiere explicitamente a las Partes 11, 111 y 1V, consideramos que

9 El parrafo 1 del articulo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC se refiere a las disposiciones sustantivas del
Convenio de Paris (1967).

100 The New Shorter Oxford English Dictionary (Clarendon Press, 1993), pagina 2.565.
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los Miembros tienen que cumplir los articulos 1 a12 y € articulo 19 del Convenio de Paris (1967) "en
lo que respecta &' las materias reguladas por las partes del Acuerdo sobre los ADPIC que se indican
ali, a saber, & derecho de autor y los derechos conexos, las marcas de fébrica o de comercio, las
indicaciones geogréficas, los dibujos y modelos industrides, las patentes, los esquemas de trazado
(topografias) de los circuitos integrados y la proteccion de lainformacion no divulgada.

831 Conformead articulo 32 de la Convencién de Viena, € intérprete de un tratado puede acudir a
medios de interpretacion complementarios, en particular la historia de la negociacién, para confirmar
la interpretacion resultante de la aplicacion dd articulo 31 de la Convencién de Viena. A este
respecto, también consideramos la historia de la negociacion del parrafo 2 dd articulo 1 y del
parrafo 1 del articulo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC. Como se vera mas abgjo, los antecedentes
histéricos confirman nuestra interpretacion del ambito de aplicacion del Acuerdo sobre los ADPIC.

8.32 La etapa de las negociaciones efectivas acerca del Acuerdo sobre los ADPIC se inici6 en la
primavera de 1990 a presentar las Comunidades Europess, |os Estados Unidos, € Japon, 15 paises en
desarrollo y Suiza cinco proyectos de textos juridicos al Grupo de Negociacion sobre los ADPIC de la
Ronda Uruguay. Las propuestas hechas por las Comunidades Europeas en € documento
MTN.GNG/NG1L/WI/68, de 29 de marzo de 1990, y por los Estados Unidos en € documento
MTN.GNG/NG11/W/70, de 11 de mayo de 1990, limitan € acance de la "propiedad intelectud" alas
materias indicadas en la parte Il del Acuerdo sobre los ADPIC. Al presentar su propuesta en €l
documento MTN.GNG/NG11/W/74, la delegacion del Japon explicd que esa propuesta "preveia la
proteccion de siete tipos de derechos”. La propuesta formulada por un grupo de 15 paises en
desarrollo en e documento MTN.GNG/NG1L/WI/71 contenia propuestas especificas sobre las
patentes, las marcas, las indicaciones geogréficas, € derecho de autor y los derechos conexos y los
esquemeas de trazado de los circuitos integrados. Suiza distribuyd un "Proyecto de modificacion del
Acuerdo Genera sobre Aranceles Aduanerosy Comercio” en e documento MTN.GNG/NG11/W/73,
de 14 de mayo de 1990. Esa propuesta diferia de las deméas en que su ambito de aplicacion no estaba
limitado. Su articulo 100, relativo a "Ambito y cobertura’, disponialo siguiente:

La presente parte del Acuerdo General se aplica atodas las partes contratantes que la
acepten o0 se adhieran a la misma (denominadas en adelante las PARTES) y a todas
las esferas de la legislacion en materia de propiedad intelectual, con inclusion de los
derechos de autor y derechos conexos, marcas de fabrica o de comercio, indicaciones
geogréficas, incluidas las denominaciones de origen, los dibujos o modelos
industridles, las patentes, los esquemas de trazado (topografias) de los circuitos
integrados, y lainformacion de dominio privado. (Sin cursivasen € original.)

833 Este &mbito de aplicacion mas amplio fue criticado por otras delegaciones cuando Suiza
presentd su propuesta. En € acta de la reunion celebrada por € Grupo de Negociacion los dias 14
a 16 de mayo de 1990 quedo constancia del siguiente debate:

Algunos participantes dijeron que la expresidn "todas las esferas de la legidacion en
materia de propiedad intelectual" podria tener significados distintos en distintas
jurisdicciones. Se preguntaron s todos los participantes entenderian de igual manera
los limites del &mbito del acuerdo considerado. El representante de Suiza, como
réplica, dijo que la expresion tenia en cuenta que la propiedad intelectua era un
contexto en plena evolucion. Su delegacion creia que las disposiciones generales de
trato nacional y NMF deberian aplicarse a futuros DPI. Un participante manifesto su
apoyo a enfoque adoptado en las disposiciones sobre trato nacional y NMF, que solo
permitia exenciones en casos absolutamente necesarios y bien justificados.'®*

101 yiéase el documento MTN.GNG/NG11/21, parrafo 38, 22 de junio de 1990.



WT/DS176/R
Pagina 98

8.34  Un anexo del informe del Presidente a Grupo de Negociaciones sobre Mercancias acerca de
la situacion de los trabgjos en € Grupo de Negociacion sobre los ADPIC de 23 de julio de 1990
(MTN.GNG/NG11/W/76) contenia € primer texto de un proyecto de acuerdo preparado por €
Presidente. En esencia, la estructura de ese texto corresponde a la del texto final del Acuerdo sobre
losADPIC. Eneseinforme, €l Presidente explicabalo siguiente:

Los dos enfoques fundamentales de las negociaciones sobre los aspectos de los
ADPIC relacionados con e comercio se identifican en € texto con las letras A y B.
Estos enfoques difieren no solo en cuanto a fondo sino también en su estructura. En
términos generales, & enfoque A prevé un acuerdo Unico sobre los aspectos de los
DPI relacionados con € comercio, que abarque todas las esferas de la negociacion y
trate de las siete categorias de propiedad intelectual sobre las que se han hecho
propuestas, este acuerdo se aplicaria como parte integrante del Acuerdo General.
El enfoque B comprende dos partes, una sobre e comercio de mercancias falsificadas
y mercancias pirata (que se recoge en la parte X del texto adjunto) y otra sobre las
normas y principios relativos a la existencia, acance y gercicio de los derechos de
propiedad intelectua (recogida en las partes | a VIII). Segin este enfoque, la
segunda parte abarcaria las mismas categorias de propiedad intelectual
consideradas en e enfoque A, con excepcion de la proteccién de los secretos
comerciales, que sus proponentes no admiten como categoria de propiedad
intelectual; esta parte se aplicaria en la organizacion internacional competente,
teniendo en cuenta los aspectos multidisciplinarios y globaes de las cuestiones
planteadas. (Sin cursivasen € original.)

835 El parrafo 1 delaparte Il conteniala siguiente disposicion sobre € "Alcance y cobertura:

A los efectos del presente acuerdo, la expresion "propiedad intelectua” abarca todas
las categorias de propiedad intelectua que son objeto de las secciones ... a ... dela
parte I11. Esta definicidn se entiende sin perjuicio de que la proteccién otorgada en la
materia adopte o no la forma de un derecho de propiedad intelectual.

836 Enlapartelll de texto se establecian normas en los siguientes sectores:. derecho de autor y
derechos conexos, marcas de fabrica 0 de comercio, indicaciones geogrdficas, incluidas las
denominaciones de origen, dibujos y modelos industrides, patentes, esgquemas de trazado
(topografias) de los circuitos integrados y proteccion de lainformacion no divulgada

8.37  Posteriormente se presentd a la Conferencia Ministerial de Bruselas un "Proyecto de Acta
Fina en que se incorporan los resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales
Multilaterales’ (el proyecto de Bruselas) (documento MTN.TNC/W/35/Rev.1, de 3 de diciembre
de 1990). El parrafo2 dd articulo 1 del proyecto de acuerdo disponia que:

A los efectos del presente Acuerdo, la expresion "propiedad intelectual" abarca todas
las categorias de propiedad intelectua que son objeto de las secciones ... a ... dela
parte 1.

838 Las definiciones de "propiedad intelectual” que figuran en e proyecto de texto de julio
de 1990 preparado por € Presidente y en € proyecto de Brusdas son esencialmente similares.
Posteriormente, €l texto continud siendo & mismo en € Proyecto de Acta Final en que se incorporan
los resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, de 20 de diciembre
de 1991 (MTN.TNC/WIFA, € denominado proyecto Dunkel), y, aparte de que se hace referencia a
los "Miembros' en vez de alas "PARTES', en € texto fina del Acuerdo sobre los ADPIC.
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839 Enlo que se refiere ala disposicion que actuamente figura en € péarrafo 1 del articulo 2 del
Acuerdo, una diferencia entre € texto del Presidente de julio de 1990 y € proyecto de Bruselas fue la
adicion de las palabras "En lo que respecta a las partes 11, I11 y IV del presente Acuerdo”. El primer
texto en que aparecio una clausula a este efecto fue un proyecto informal de 20 de noviembre de 1990.
Las actas y documentos no contienen informacion sobre la finalidad de esa adicidn, pero la redaccion
de esa disposicion, que figuraen la parte | del Acuerdo, hace pensar que los Miembros han de cumplir
las disposiciones del Convenio de Paris (1967) en la medida en que éstas se refieren a la parte |1 -es
decir, las categorias pertinentes de los derechos de propiedad intelectual regulados en & Acuerdo-, a
lapartelll (observancia) y alaparte |V (adquisicion).

8.40 Lahistoria de las negociaciones confirma la opinion de que los nombres comerciaes no estan
comprendidos en & Acuerdo sobre los ADPIC.

841 En vista de lo que antecede, concluimos que, las categorias de propiedad intelectua
comprendidas en & Acuerdo sobre los ADPIC son aguellas a las que se refiere @ parrafo 2 del
articulo 1. El articulo 8 del Convenio de Paris (1967) es aplicable como parte del Acuerdo sobre los
ADPIC en la medida en que puede afectar a la proteccion de las categorias de propiedad intelectual
comprendidas en € Acuerdo. Como los nombres comerciadles no congtituyen una categoria de
propiedad intelectual comprendida en € Acuerdo sobre los ADPIC, los Miembros no estan obligados
por e Acuerdo sobre los ADPIC a proteger los nombres comerciaes!®® En consecuencia,
limitaremos nuestras constataciones a examen de la compatibilidad de las disposiciones del
articulo 211 que se refieren a las marcas de fabrica o de comercio con la disposicion del Acuerdo
sobre los ADPIC.

D. COMPATIBILIDAD DEL ARTICULO 211(A)(1) CON EL PARRAFO 1 DEL ARTICULO 15 DEL
ACUERDO SOBRELOS ADPIC

1. Compatibilidad o incompatibilidad del articulo 211(a)(1) con € parrafo 1 del articulo 15
del Acuerdo sobrelosADPIC

842 Las Comunidades Europeas afirman que € articulo 211(a)(1) no autoriza ninguna transaccién
relativa a registro o a la renovacion, en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos, de
marcas de fébrica o de comercio en las que tengan un interés Cuba 0 un naciona de Cuba
Especificamente, las Comunidades Europeas afirman que € articulo 211(a)(1) impide que se realice
un acto (el pago de los derechos requeridos) que ha de efectuar € titular del derecho para que se
registre una marca o0 para que se renueve una marca de fébrica o de comercio que fue debidamente
registrada en los Estados Unidos. Segun las Comunidades Europess, € péarrafo 1 dd articulo 15 del
Acuerdo sobre los ADPIC impone a los Miembros la obligacidn de registrar las marcas de fébrica o
de comercio que cumplan las prescripciones de esa disposicion, sin perjuicio de las exenciones
establecidas en € parrafo B del articulo 6 quinquies del Convenio de Paris (1967). Las Comunidades
Europeas alegan que, como las marcas de fabrica o de comercio que son € objetivo de
articulo 211(a)(1) cumplen los criterios establecidos en € parrafo 1 del articulo 15 del Acuerdo sobre
los ADPIC vy, por consiguiente, congtituyen un "signo o combinacién de signos' que pueden
registrarse como marcas de fébrica o de comercio, € articulo 211(a)(1) es incompatible con €
parrafo 1 dd articulo 15.

192 E| parrafo 2 del articulo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC deja claramente sentado que los Miembros
de la OMC que son también partes en el Convenio de Paris contintian teniendo obligaciones entre si en relacion
con los nombres comerciales en virtud de ese Convenio. Ademés, el parrafo 2 del articulo 15 del Acuerdo sobre
los ADPIC dispone que, cuando un Miembro deniegue el registro de una marca de fabrica o de comercio por
motivos distintos de los indicados en el parrafo 1 del articulo 15, no debera contravenir las disposiciones del
Convenio de Paris (1967).
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843 Las Comunidades Europeas estiman que, con arreglo a parrafo 2 dd articulo 15, €l registro
s0lo puede denegarse en |os casos excepcionaes mencionados expresamente en e Acuerdo sobre los
ADPICy en € Convenio de Paris (1967). Las Comunidades Europeas sostienen que, a no haber una
excepcion especifica, facultativa u obligatoria, € parrafo 1 dd articulo 15 del Acuerdo sobre los
ADPIC obliga a atender la solicitud de registro.

844  Los Estados Unidos afirman que en € parrafo 1 dd articulo 15 simplemente se describen las
materias que son susceptibles de proteccion como marcas de fébrica o de comercio, y sostienen que la
limitacién impuesta a la capacidad de todo Miembro para denegar € registro de una marca de fébrica
0 de comercio con arreglo a parrafo 1 del articulo 15 esta relacionada solamente con la cuestion de s
tales signos permiten distinguir la mercancia o las mercancias. En consecuencia, los Estados Unidos
afirman que, como € articulo 211(a)(1) no tiene nada que ver con s ciertos signos pueden congtituir
marcas de fébrica o de comercio y solo trata de quienes pueden gercer € derecho a tales marcas, €
articulo 211(a)(1) no esincompatible con e parrafo 1 de articulo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC.

845 Los Estados Unidos argumentan ademas que, incluso s se interpretase € parrafo 1 del
articulo 15 en € sentido de que impone alos Miembros una obligacion positiva de registrar las marcas
de fébrica o de comercio que considere que "podran registrarse”, ta obligacion esta limitada por €
parrafo 2 dd articulo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC. Los Estados Unidos afirman que € péarrafo 2
dd aticulo 15 no exige que los motivos de la denegacion estén expresamente previstos en €
Convenio de Paris (1967); basta con que la denegacion misma sea compatible con € Convenio de
Paris (1967), es decir, que no sea incompatible con las obligaciones que impone a los Miembros ese
Convenio. Por consiguiente, los Estados Unidos sostienen que € hecho de denegar € registro de una
marca de fabrica o de comercio basdndose en que la persona que solicita el registro no es €l verdadero
titular de la marca no es incompatible con € péarafo 1 dd articulo 15 ni contraviene ninguna
disposicion del Convenio de Paris (1967) en € contexto del parrafo 2 ddl articulo 15 del Acuerdo
sobre los ADPIC.

846 Las Comunidades Europeas no estan de acuerdo con la posicion de los Estados Unidos de que
el parrafo 2 dd articulo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC permite a todo Miembro denegar € registro
de una marca de fébrica o de comercio siempre que e motivo de la denegacién no sea incompatible
con las disposiciones del Convenio de Paris (1967).

8.47 El parrafo 1 dd articulo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC dispone lo siguiente:
[Seccion 2: Marcas de fébrica o de comercio]
[Materia objeto de proteccion]

Podréa constituir una marca de fabrica o de comercio cualquier signo o combinacién
de signos gue sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los
de otras empresas. Taes signos podran registrarse como marcas de fabrica o de
comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de personas, las letras, los
nimeros, los eementos figurativos y las combinaciones de colores, asi como
cualquier combinacion de estos signos.  Cuando los signos no sean intrinsecamente
capaces de digtinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrén
supeditar la posibilidad de registro de los mismos a carécter distintivo que hayan
adquirido mediante su uso. Los Miembros podran exigir como condicién para €
registro que los signos sean perceptibles visua mente.

848 El parrafo 2 dd articulo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC dice lo siguiente:
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Lo dispuesto en & parafo 1 no € entendera en @ sentido de que impide a un
Miembro denegar e registro de una marca de fébrica o de comercio por otros
motivos, siempre que éstos no contravengan las disposiciones del Convenio de Paris
(1967).

849 End parrafo 1 dd articulo 15 se indica qué signos o combinaciones de signos -incluyendo en
particular los nombres de personas, las letras, los nimeros, los elementos figurativos y las
combinaciones de colores- podrén registrarse como marcas de fébrica o de comercio.'® El titulo del
articulo 15 es 'Protectable Subject Matter" (Materia objeto de proteccion), y del parafo 1 de
articulo se desprende que la "subject matter" (materia), expresion cuyo sentido corriente es "the topic
dealt with or the subject represented in a debate, exposition, or work of art"*** (la cuestion tratada o el
objeto representado en un debate, exposicion u obra de arte), consiste en signos 0 en cuaquier
combinacion de signos. Partiendo del sentido corriente de la expresion "subject matter” (materia)
y habida cuenta de la ggunda frase del parafo, que dice "Tales signos podran registrarse como
marcas de fabrica 0 de comercio”, la "materia’, en relacion con las marcas de fabrica o de comercio,
consiste en signos. Esos signos, s son " capaces de distinguir 1os bienes o servicios de una empresa de
los de otras empresas’, pueden registrarse como marcas de fébrica o de comercio, sempre que no se
deniegue d registro por "otros motivos', como se dispone en € parrafo 2 del articulo 15 del Acuerdo
sobre los ADPIC. Una obligacién de hacer que ciertos signos tengan derecho a proteccion sin
entender que tales signos han de ser objeto de proteccidn careceria de sentido y seriaincompatible con
los objetivos del Acuerdo sobre los ADPIC, expuestos en € preambulo y en € articulo 7 del Acuerdo.
En e contexto de esa disposicion, corroborata interpretacion el parrafo 2 del articulo 15 del Acuerdo
sobre los ADPIC, que dispone que "L o dispuesto en € parrafo 1 no se entenderd en € sentido de que
impide a un Miembro denegar € registro [...] por otros motivos.”

850 El parafo 1 del articulo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC indica la forma que pueden tener
los signos que pueden registrarse como marcas de fabrica o de comercio, y € parrafo 2 del articulo 15
no impide que los Miembros denieguen € registro de marca de fébrica 0 de comercio por "otros
motivos'. Consideramos que € parrafo 2 del articulo 15, dada la referencia explicita que en é se hace
al parrafo 1, ha de interpretarse junto con e parrafo 1 del articulo 15 para determinar su sentido.

851 El parrafo 2 dd articulo 15 dice que no se impide que los Miembros denieguen € registro de
una marca de fébrica o de comercio por "otros motivos', siempre que tales motivos no "contravengan”
las disposiciones del Convenio de Paris (1967). Asi pues, S una medida esta comprendida en €
ambito de aplicacion de esos "otros motivos', todo Miembro puede denegar € registro como marca de
fébrica o de comercio a signos que cumplan las prescripciones del parrafo 1 ddl articulo 15. Este es el
contexto en e que examinamos la compatibilidad del articulo 211(a)(1) con e pérafol de
articulo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC.

852 Al interpretar € parrafo 2 dd aticulo 15, nos guiamos por las reglas consuetudinarias de
interpretacion del derecho internacional publico establecidas en € péarrafo 1 dd articulo 31 de la
Convencion de Viena, que dispone que € intérprete de un tratado ha de determinar € sentido de un
término de buena fe conforme a sentido corriente que haya de atribuirse a ese término en su contexto
y teniendo en cuenta e objeto y € fin dd tratado. Sefidamos también que € articulo 32 de la

103 E articulo 15 figura en la Parte 11 del Acuerdo sobre los ADPIC, titulada "Normas relativas a la
existencia, alcancey gercicio de los derechos de propiedad intelectual”, que contiene siete secciones en las que
se describen las categorias de materias objeto de proteccidn, se establecen los requisitos que han de cumplirse
para que se confiera a la materia en cuestién la proteccién consistente en un derecho de propiedad intelectual
particular y después seindican esos derechosy su duracién.

104 The New Oxford Dictionary of English (Oxford University Press, 1998), pagina 1.849.
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Convencién de Viena faculta d intérprete de un tratado para acudir a medios de interpretacion
complementarios, incluyendo la historia de la negociacion de las disposiciones del Acuerdo sobre los
ADPIC objeto de controversia, para confirmar € sentido resultante de la aplicacién del articulo 31 de
la Convencion de Viena

853  Anaizaremos en primer lugar la expresion “other grounds” (otros motivos) y, para determinar
su sentido corriente, sefidlamos que € término "other" (otro) se define como 'different or distinct
from that already mentioned"% (diferente o distinto de lo ya mencionado) y que e término "ground"
(motivo) se define como "a foundation or basis; points relied on".*® (fundamento o base; puntos en
gue se hasa uno). Basandonos en € sentido corriente, estimamos que la expresién "otros motivos'
puede significar motivos "diferentes o distintos de los ya mencionados' en € parrafo 1 dd articulo 15
del Acuerdo sobre los ADPIC. La expresion "otros motivos' va seguida por la segunda parte de la
frase del parrafo 2 del articulo 15, que dice "siempre que éstos no contravengan las disposiciones del
Convenio de Paris (1967)". Como la palabra "éstos’ se refiere a "otros motivos', consideramos que
los Miembros pueden denegar € registro de marcas de fabrica o de comercio por "otros motivos',
siempre que no "derogate"” (contravengan), término cuyo sentido corriente es "take away (something
froma thing) so asto lessen or impair it...To detract from'**” (quitar (algo de una cosa) para reducirla
0 menoscabarla ... Detragr), las disposiciones del Convenio de Paris (1967). Sobre la base del
sentido corriente del término "contravenir”, e parrafo 2 del articulo 15 no impide que un Miembro
deniegue € registro de una marca de fébrica 0 de comercio, sempre que los motivos de tal
denegacién no sean incompatibles con las obligaciones que impone a ese Miembro e Convenio de
Paris (1967).

854 Las Comunidades Europeas sostuvieron que, conforme a parafo2 dd articulo 15 del
Acuerdo sobre los ADPIC, € registro de marcas de fabrica 0 de comercio solo puede denegarse
conforme a disposiciones especificas del Acuerdo sobre los ADPIC y del Convenio de Paris (1967), y
gue tales disposiciones son € parrafo 3 del aticulo 22, el parrafo 2 dd articulo 23 y € parrafo 5 del
articulo 24 del Acuerdo sobrelos ADPIC y € péarrafo 2) del articulo 6y € articulo 6ter y el parrafo B
dd articulo 6 quinquies dd Convenio de Paris (1967). No estamos de acuerdo en que los "otros
motivos' de la negacion del registro se limiten a los indicados en € parafo 3 dd articulo 22, el
parrafo 2 dd articulo 23 y €l parrafo 5 dd articulo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC y en e parrafo 2)
del articulo 6y € articulo 6 ter y € parrafo B del articulo 6 quinquies del Convenio de Paris (1967).
Como estamos examinando "otros motivos' que no "contravengan las disposiciones del Convenio de
Peris (1967)", es improcedente la referencia hecha por las Comunidades Europeas a las disposiciones
del Acuerdo sobre los ADPIC. Las disposiciones citadas por las Comunidades Europeas son, por una
parte, disposiciones en las que se exponen las razones para denegar € registro de marcas de fabrica o
de comercio y, por otra parte, disposiciones en las que se exponen las razones que los Miembros no
pueden invocar para denegar € registro de marcas de fébrica o de comercio, en cuyo caso, por
consiguiente, hay que conceder € registro. Como nos estamos centrando en los "otros motivos' que
no "contravienen" 0 menoscaban las disposiciones del Convenio de Paris (1967), sdlo hay que tomar
en consideracion la Ultima categoria de razones. Las Comunidades Europeas, a afirmar que solo las
disposiciones para denegar € registro de marcas de fébrica o de comercio a las que han hecho
referencia abarcan la totalidad de los "otros motivos’, nos piden que interpretemos las palabras finales
del parrafo 2 dd articulo 15 como s dijeran "siempre gque éstos no contravengan las disposiciones del
Convenio de Paris (1967) relativas a la denegacion del registro®. Ta lectura nos obligaria a

105 Black's Law Dictionary (West Publishing Co., Quinta edicién), pagina 992.
10814, pagina 633.

197 The New Shorter Oxford English Dictionary, supra, pagina 652.
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interpretar € parrafo 2 del articulo 15 afladiendo a ese texto palabras que no figuran en é, cosa que
los grupos especiales tienen prohibido hacer.

855  Habiendo determinado que los "otros motivos' para denegar € registro de marcas de fébrica o
de comercio pueden ser motivos que no estén expresamente indicados en € Acuerdo sobre los
ADPIC, incluyendo las disposiciones del Convenio de Paris (1967) que estan incorporadas en €,
tenemos que estudiar si la denegacion del registro de una marca de fébrica 0 de comercio sobre la
base de que, conforme ala legidacién de los Estados Unidos, € solicitante no es € legitimo titular de
"una marca [...] que sea idénticla] o sustancidmente semgante a una marca [...] que se haya
utilizado en relacion con una entidad comercia o activos que hayan sido confiscados''®® (en adelante,
"marcas utilizadas en relacion con activos confiscados') estd comprendida en € ambito de aplicacion
de la expresion "otros motivos' que figura en € pérrafo 2 dd articulo 15 del Acuerdo sobre los
ADPIC. Los Estados Unidos no niegan que los signos comprendidos en € articulo 211(a)(1) pueden
cumplir los requisitos establecidos para € registro en e parrafo 1 del articulo 15 del Acuerdo sobre
los ADPIC, pero afirman que e parrafo 1 dd articulo 15 no impide que se deniegue € registro de una
marca de fébrica o de comercio a un signo que cumpla los requisitos establecidos, basdndose en que €
solicitante no es d titular de la marca de fébrica 0 de comercio utilizada en relacion con activos
confiscados.

856 Al examinar esta cuestiéon, consideramos que € parrafo 1) dd aticulo 6 del Convenio de
Paris (1967) constituye un til contexto. El péarrafo 1) de articulo 6 dd Convenio de Paris (1967)
dispone que "Las condiciones de depdsito y de registro de las marcas de fabrica o de comercio serén
determinadas en cada pais de la Unidn por su legidacion naciond". La redaccion del parrafo 1) del
articulo 6 del Convenio de Paris (1967) lleva a aceptar la opinion de que los Miembros tienen
derecho, sin perjuicio del trato nacional, del trato de la nacion mas favorecida y de las demas
sdvaguardias establecidas en & Acuerdo sobre los ADPIC, a exigir, como condicion para la
presentacion de la solicitud y para € registro, que e solicitante sea € titular de la marca de fébrica o
de comercio, a menos que en & Convenio de Paris (1967) haya disposiciones especificas que
constituyan una excepcion a parrafo 1) dd articulo 6 y que regulen € registro de marcas de fébrica o
de comercio de forma tan extensa que coarten la capacidad de un Miembro para denegar € registro de
una marca de fébrica o de comercio por razones relacionadas con su titularidad. En otras palabras, sin
perjuicio de lo dispuesto en la frase anterior, e Acuerdo sobre los ADPIC y las disposiciones del
Convenio de Paris (1967) incorporadas en € Acuerdo sobre los ADPIC no prohiben que los
Miembros denieguen € registro de una marca de fébrica 0 de comercio basandose en que €
solicitante no es, conforme a ordenamiento juridico naciona respectivo, € titular de la marca de
fébrica o de comercio. Asi pues, consideramos que los "otros motivos' para denegar € registro de
una marca de fébrica o de comercio con arreglo a parrafo 2 dd articulo 15 pueden comprender una
medida por la que se deniegue € registro de una marca de fébrica o de comercio sobre la base de que
el solicitante no es € titular de la marca.

857  Tenemos plena conciencia de los abusos a que puede dar lugar cualquier legidacion naciona
que trate de regular arbitrariamente latitularidad de la propiedad intelectual. Sin embargo, e Acuerdo

108 | os Estados Unidos afirmaron que en el derecho internacional consuetudinario relativo a las
expropiaciones esta claro que un Estado no puede expropiar activos privados de nacional es de otros Estados en
su territorio, a menos que la expropiacion 1) sea de utilidad pablica, 2) se haga sin discriminacion y con arreglo
alas normas procesales legales y 3) dé lugar a unaindemnizacion pronta, suficientey efectiva. Sefialamos que,
en derecho internacional publico, la cuestion de cuando es legitima la incautacion de bienes privados por un
Estado no esta totalmente resuelta sino que se sigue discutiendo. No obstante, reconocemos que hay tratados
bilaterales en los que se dispone, en derecho internacional privado, cuando una incautacion es legitima. A los
efectos de esta diferencia, no tenemos que determinar cudndo una incautacion es legitima ni si una entidad
comercial 0 unos activos, incluyendo las marcas de fabrica o de comercio comprendidas en el articulo 211,
fueron expropiados legalmente por Cuba.
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sobre los ADPIC no carece de salvaguardias contra posibles abusos. El parrafo 1 del articulo 1 del
Acuerdo sobre los ADPIC dispone que "Los Miembros aplicaran las disposiciones del presente
Acuerdo.” Interpretamos esta frase en € sentido de que significa que los Miembros han de dar efecto
alos derechos y obligaciones establecidos en & Acuerdo sobre los ADPIC y que los Miembros no han
de promulgar medidas que invaliden tales derechos y obligaciones. Ademés, los articulos 3y 4 del
Acuerdo exigen que los Miembros concedan € trato nacional y € trato de la nacion més favorecida a
los nacionales de otros Miembros. Por otra parte, € articulo 7 del Acuerdo sobre los ADPIC dispone,
en relacion con los objetivos, que "La proteccion y la observancia de los derechos de propiedad
intelectual deberan contribuir a[...] € equilibrio de derechos y obligaciones." Consideramos que esa
expresion es una forma del principio de la buenafe. En d asunto Estados Unidos - Camarones, €l
Organo de Apelacion declard que ese principio "regula @ gercicio de los derechos por los Estados.
Una aplicacién de este principio general, aplicacion que se conoce corrientemente como la doctrina
del abuso de derecho, prohibe € gercicio abusivo de los derechos de un Estado y requiere que
sempre que la afirmacion de un derecho interfiera con la esfera abarcada por una obligacion
dimanante de un tratado, ese derecho debe ser gercido de buena fe, es decir, en forma razonable. El
gercicio abusivo por parte de un Miembro del derecho que le corresponde en virtud de un tratado da
lugar a una violacion de los derechos que corresponden a los otros Miembros en virtud de ese tratado
y, aamismo, constituye una violacién de la obligacion que le corresponde a ese Miembro en virtud
dd tratado".’® En consecuencia, los Miembros han de cumplir las disposiciones del Acuerdo sobre
los ADPIC de manera compatible del principio de la buena fe consagrado en el articulo 7 del Acuerdo
sobre los ADPIC.

858  Sobre la base de las razones mencionadas, € articulo 211(a)(1), S constituye una norma
legidativa interna que deniega € registro de una marca de fabrica o de comercio cuando € solicitante
no es @ legitimo titular con arreglo a la legidacion de los Estados Unidos, queda comprendido en €
ambito de los "otros motivos' a los que se refiere @ parrafo 2 dd articulo 15 y, por consiguiente, es
compatible con e parrafo 1 dd articulo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC.

859 Las Comunidades Europeas afirmaron que € articulo 211 coarta la utilizacion de un activo
por su propietario lega y que cuaquier transaccion tal como un smple acuerdo de concesion de
licencias a una operacion conjunta entre un naciona designado y un agente econémico de las CE
puede verse amenazada por las limitaciones dimanantes del articulo 211. S bien es cierto que €
articulo 211(a)(1) tiene en la préctica € efecto de denegar € registro de marcas de fébrica o de
comercio o la renovacion de marcas de fébrica o de comercio,"™ @ examen de la redaccion del
articulo 211(a)(1) indica que es una medida que trata de la titularidad de marcas de fébrica o de
comercio utilizadas en relacion con activos confiscados. El articulo 211(a)(1) dispone lo siguiente:

199 nforme del Organo de Apelacién sobre el asunto Estados Unidos - Camarones, pérrafo 158.

110 seffalamos que e articulo 211(a)(1) no dispone explicitamente que se haya de denegar el registro o
la renovacion de las marcas de que se trate. El articulo 211(a)(1) prohibe toda "transaccién" o "pago”
relacionados con el registro y la renovacion de las marcas y nombres de que se trate, a menos que convenga en
ello el titular original de la marca. El término "transaccion" se define en el articulo 515.309 del titulo 31,
Cadigo de Reglamentos Federales (C.F.R.), como "cualquier pago o transferenciaatal pais extranjero designado
o aun nacional de ese pais", y "transferencia" se define, asu vez, en el articulo 515.310 del titulo 31, Coédigo de
Reglamentos Federales (C.F.R.), como "cualquier acto o transaccion reales o pretendidos [...] que tengan por
finalidad o efecto crear, [...] transferir o alterar [..] cualquier derecho, recurso, facultad, privilegio o interés con
respecto a cualquier propiedad”. El término "propiedad” se define en el articulo 515.311 del titulo 31, Codigo
de Reglamentos Federales (C.F.R.), en el sentido de que incluye las marcas de f4brica o de comercio. Asi pues,
la denegacion del registro o de la renovacion es resultado de no haberse autorizado o aprobado alguna
"transaccion o pago"”, lo que impide que un nacional designado pague |os derechos necesarios para €l registro o
larenovacion de una marca de fabrica o de comercio en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos.
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Sin perjuicio de cuaquier otra disposicion legal, no se autorizara ni aprobard ninguna
transaccion ni pago con arreglo a articulo 515.527 del titulo 31, Cddigo de
Reglamentos Federales (C.F.R.), en vigor a partir del 9 de septiembre de 1998, con
respecto a una marca de fébrica o de comercio, un nombre comercial 0 una
denominacion comercia que sea idéntico o sustancia mente semeante a una marca de
fébrica o de comercio, un nombre comercial 0 una denominacion comercia que se
haya utilizado en relacién con una entidad comercid o activos que hayan sido
confiscados, a menos que € titular original de la marca de fébrica o de comercio, €
nombre comercial o la denominacién comercial, 0 su sucesor en interés de buena fe,
haya consentido en ello expresamente.

8.60 El articulo 211(a)(1) trata de los derechos de toda persona que registre una marca de fabrica o
de comercio a hacer valer su titularidad sobre la marca de que se trate. El articulo 211(a)(1), junto
con las reglamentaciones de la Oficina de Fiscalizacion de Bienes Extranjeros, establece un nuevo
tramite procesal para €l registro de una marca de fabrica o de comercio o larenovacion del registro de
una marca de fabrica o de comercio en los Estados Unidos, tramite consistente en que €l solicitante ha
de obtener una licencia -general 0 especifica para poder pagar los derechos de registro o de
renovacion. S no obtiene tal licencia, € solicitante no puede pagar |os derechos requeridos, 1o que
hace que se rechace la solicitud. Dentro de ese procedimiento, las autoridades estadounidenses
examinan, en € caso de que la marca de fabrica o0 de comercio en cuestion fuese una marca que se
utilizd en relacién con activos confiscados, s € solicitante es e legitimo titular de esa marca de
conformidad con la legidacion de los Estados Unidos o s tiene € consentimiento del propietario
origind o del sucesor en interés de este Ultimo. Si la marca de fébrica 0 de comercio se utilizo en
relacion con activos confiscados, € hecho de no obtener el consentimiento requerido o de no cumplir
la condicion de ser € legitimo propietario, tal como se define éste en la legidacion de los Estados
Unidos, hace en la préctica que se deniegue € registro de lamarca. Si, en cambio, € solicitante es e
titular origina con arreglo a la legidacion de los Estados Unidos o ha obtenido € consentimiento del
titular original o de su sucesor en interés de buena fe, se concedera lalicenciay, por consiguiente, se
registrard la marca de fébrica o de comercio o se renovara € registro. Por estas razones,
consideramos que € articulo 211(a)(1) es legidacion naciona, a los efectos del parrafo 1) del
articulo 6 del Convenio de Paris (1967), que exige, como requisito para la presentacion de la solicitud
y para € registro, que € solicitante sea € titular de la marca de fébrica 0 de comercio o tenga su
consentimiento 0 Sea Un SUCESOr en interés y que, por consiguiente, estéa comprendida en e ambito de
los "otros motivos' alos que se refiere @ parrafo 2 dd articulo 15. Por consiguiente, concluimos que
e articulo 211(a)(1) es compatible con € parrafo 1 dd articulo 15, a reserva del examen que se hace
mas debgo de los demas argumentos aducidos por las Comunidades Europeas con respecto a
parrafo 1 dd articulo 15.

2. Examen de otros argumentos de las Comunidades Eur opeas

a) Argumento de las Comunidades Europeas de que € articulo 211(a)(1) deniega el registro a
signos de marcas de fébrica o de comercio que cumplen las prescripciones del parrafo 1 del
articulo 15

8.61 Las Comunidades Europeas afirman que e ambito de aplicacion del articulo 211 incluye las
marcas de fébrica 0 de comercio que no exigtian en los Estados Unidos en e momento de la
confiscacion y que fueron adquiridas posteriormente en los Estados Unidos. Las Comunidades
Europeas sostienen que € articulo 211 se aplica a marcas de fabrica o de comercio estadounidenses
gue no tienen una relacion factica ni una relacion juridica con las entidades comerciales o los activos
cubanos confiscados. Las Comunidades Europesas afirman que € articulo 211 es incompatible con €
parrafo 1 dd articulo 15 porgue los signos que constituyen marcas de fébrica o de comercio utilizadas
en relacién con activos confiscados que cumplen los criterios establecidos en € péarrafo 1 del
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articulo 15 pueden quedar comprendidos en e campo de aplicacion dd articulo 211(a)(1), por lo que
se les puede denegar € registro como marcas de fébrica o de comercio.™**

862 Paraandizar e argumento de las CE, estamos obligados a examinar en primer lugar la forma
en que los Estados Unidos determinan la titularidad de las marcas de fébrica o de comercio con
areglo a su legidacion. Después estudiaremos s € articulo 211(a)(1) es compatible con €
parrafo 1 dd articulo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC. Tal estudio plantea también la cuestion de
hasta qué punto esta regulada latitularidad en e Acuerdo sobre los ADPIC.

8.63  Segun los Estados Unidos, la titularidad de una marca de fébrica o de comercio se establece
generdmente mediante e uso de ésta, y, por consiguiente, € titular de una marca de fabrica o de
comercio es generadmente la parte que controla la naturaleza y la calidad de las mercancias vendidas o
de los servicios prestados con esa marca? Los Estados Unidos indicaron que € titular origina de
conformidad con € articulo 211 se determinaria con arreglo a la legidacion pertinente de los Estados
Unidos, y que a este respecto se podia tener en cuenta la utilizacion incluso fuera de los Estados
Unidos*® Los Estados Unidos sostuvieron que & Acuerdo sobre los ADPIC, incluyendo las
disposiciones del Convenio de Paris (1967) incorporadas en € Acuerdo sobre los ADPIC, no
establece normas sustantivas para determinar la titularidad de una marca de fébrica 0 de comercio.
Las Comunidades Europess, aun afirmando que en e Acuerdo sobre los ADPIC no se define
expresamente @ titular de una marca de fébrica o de comercio,"** sostuvieron que e Acuerdo sobre
los ADPIC da claras orientaciones para determinar la titularidad de las marcas de fébrica o de
comercio y que e parrafo 1 dd articulo 15, a establecer un vinculo entre la marca de fébrica o de

11 véase la Primera comunicacion de las CE, parrafo 42, y la segunda declaracion oral de las CE,
parafo 38.

12 | parrafo 1201.01 del Manual de Procedimientos de Examen de Marcas de Fébrica o de Comercio
dicelo siguiente:

El parafo a) del articulo 1 de la Ley de Marcas de Fébrica o de Comercio, 15 U.S.C,
articulo 1051(a), dice que "El titular de una marca de fabrica o de comercio utilizada en €l
comercio puede solicitar que se registre su marca de fébrica o de comercio con arreglo ala
presente Ley [...]." La solicitud de registro de una marca de fébrica o de comercio de
conformidad con €l articulo 1(A) o con €l articulo 44 de la Ley ha de incluir "una declaracion
en el sentido de que la persona que hace la verificacion cree que ella o la empresa, sociedad o
asociacion en cuyo nombre hace la verificacion es el titular de la marca que se pide que se
registre [...]" 15 U.S.C., articulo 1051(a)(1)(A). Analogamente, la solicitud presentada con
arreglo d articulo 1(b) ha de incluir una declaracion en el sentido de que la persona que hace
la verificacion cree que el solicitante tiene derecho a utilizar la marca en el
comercio. 15 U.S.C, articulo 1051(b)(a)(A). El titular de una marca es la parte que controla
lanaturalezay la calidad de las mercancias vendidas o de |os servicios prestados con la marca.
Asi pues, los hechos especificos concernientes a la utilizacién de la marca determinan la
titularidad.

113 | os Estados Unidos afirmaron que "el articulo 211(a)(1) se centra en las marcas de fabrica y de
comercio que tienen un 'titular original' y que se hayan 'utilizado' en relacion con entidades comerciales o
activos confiscados. Tal utilizacién -incluso fuera de los Estados Unidos- puede crear derechos de titularidad
(es decir, 'proteccion’) en los Estados Unidos". Véase larespuestade los Estados Unidos, 67(b).

114 \éase |a respuesta de las CE, 50. En la nota de la OMPI se afiade que, "Aun cuando algunas
disposiciones del Convenio de Paris serefieren a concepto de titularidad de las marcas de fébrica o de comercio
(pérrafo C 2) del articulo 5, ‘propietario’; péarrafo C 3) del articulo 5, 'copropietarios’; articulo 6septies, 'titular,
articulo 6ter 1) c), 'titulares, y parrafo 1) del articulo 6bis), 'slendo ya marca de una persona que pueda
beneficiarse del presente Convenio'), ninguna disposicion trata de la forma de determinar quién es el titular de
una marca de fabrica o de comercio con arreglo alalegislacién nacional de los Estados partes en el Convenio de
Paris."
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comercio y los bienes 0 servicios de una empresa, hace pensar que solo una empresa puede ser titular
de una marca de fabrica o de comercio que distinga sus bienes o0 servicios.

8.64  Sefidamos que, con arreglo alalegidacion de los Estados Unidos, latitularidad de las marcas
de fébrica 0 de comercio se determina generamente por su utilizacion. Seguin los Estados Unidos, la
utilizacion de marcas de fébrica o de comercio fuera de los Estados Unidos puede establecer la
titularidad en los Estados Unidos.  Sefialamos también que, conforme d articulo 211, las autoridades
competentes de los Estados Unidos examinaran s € solicitante tiene € consentimiento del titular
original de la marca de fébrica o de comercio en € caso de que la marca en cuestion se haya utilizado
en relacion con activos confiscados. Consideramos que € procedimiento, recién introducido por €
articulo 211, en virtud del cud las autoridades de los Estados Unidos determinan s € solicitante es e
titular origina de la marca de fabrica o de comercio o tiene e consentimiento del titular origina con
respecto a marcas de fébrica o de comercio utilizadas en relacién con activos confiscados es
compatible con € enfoque adoptado por los Estados Unidos con arreglo a cud la titularidad se
determina sobre la base de la utilizacion, porque la parte que utiliz6 una marca de fébrica o de
comercio en Cuba puede adquirir la titularidad en los Estados Unidos sobre la base de esa
utilizacion.™*® El parrafo 1 dd articulo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, en cuya parte pertinente se
dispone que "L os derechos antes mencionados [...] no afectardn a la posibilidad de los Miembros de
reconocer derechos basados en € uso”, apoya la opinidn de que todo Miembro puede determinar €
titular de una marca de fébrica o de comercio basandose en € uso."*® En consecuencia, como la
utilizacion de una marca de fébrica o de comercio dentro o fuera de los Estados Unidos puede
establecer su titularidad, no consideramos que € campo de aplicacion del articulo 211 sea
excesivamente amplio, ni desde €l punto de vista temporal ni desde e punto de vista geografico.

8.65  Con respecto a argumento de las CE de que los signos que constituyen marcas de fébrica o de
comercio utilizadas en relacion con activos confiscados que cumplan los criterios establecidos en €
parrafo 1 dd articulo 15 pueden quedar dentro del @mbito de aplicacion del articulo 211(a)(1), y, por
consiguiente, denegarse su registro como marcas de fabrica o de comercio, sefidamos que €
articulo 211(a)(1) no deniega € registro como marcas de fabrica o de comercio a los signos que
constituyen marcas de fabrica o de comercio como tales, sino que deniega € registro de marcas de
fébrica 0 de comercio a quienes se considera que no son su legitimo titular de conformidad con la

115 yiéase |a nota 113 de pie de pagina supra.

118 as Comunidades Europeas afirmaron que antes del registro no existe ninguna marca de fabrica o de
comercio y que €l titular del registro de una marca de fabrica o de comercio es, por definicion, el titular de esa
marca. Los Estados Unidos, en cambio, sostuvieron que el Acuerdo sobre los ADPIC se redacté de forma que
se tuvieran en cuenta tanto los sistemas de "registro” de los ordenamientos juridicos de tradicién romanista
como los sistemas de "uso” del common law, y que el Acuerdo sobre los ADPIC no impone un sistema de
marcas de fabrica o de comercio en el que el propio registro cree tanto los derechos inherentes a las marcas de
fabrica o de comercio como los derechos de titularidad. Los Estados Unidos manifestaron que, conforme a la
legislacién estadounidense, el registro no determina latitularidad de una marca de fébrica o de comercio y que,
en el common law, las marcas de fabrica o de comercio existen independientemente de que se hayan registrado
en el plano federal. Los Estados Unidos sostuvieron que el registro de una marca de fabrica o de comercio de
conformidad con laLey de Marcas de Fabrica o de Comercio establece una presuncion prima facie de que quien
ha hecho €l registro es titular de la marca de fabrica o de comercio registrada y tiene un derecho exclusivo a
utilizar esa marca en el comercio. Consideramos que el Acuerdo sobre los ADPIC no contiene ninguna
disposicién que obligue alos Miembros a equiparar a titular del registro de una marca de fabrica o de comercio
con €l titular de esa marca. Sefialamos que el articulo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC dispone que los
derechos conferidos por ese articulo no afectarén a la posibilidad de que los Miembros reconozcan derechos
basados en el uso. Enlamedida en que los derechos se confieran y latitularidad se determine sobre la base del
uso, una marca de fébrica o de comercio puede existir antes de ser registrada. La proteccion de los intereses del
titular de una marca de fabrica o de comercio adquirida mediante el uso contra quien posteriormente solicite €l
registro de unamarca de fébrica o de comercio no esincompatible con el Acuerdo sobrelos ADPIC.
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legidacion de los Estados Unidos. Asi pues, € efecto del articulo 211(a)(1) es que € titular original,
el sucesor en interés o la persona que tenga e consentimiento del titular original o del sucesor en
interés puede hacer que se registren signos que constituyan marcas de fabrica o de comercio utilizadas
en relacion con activos confiscados que cumplan las prescripciones del parrafo 1 dd articulo 15,
porque se considera que esas personas son su legitimo titular con arreglo a articulo 211(a)(1). Estaes
también la razén por la que no compartimos la opinion de las CE de que los articulos 16 a 21 del
Acuerdo sobre los ADPIC serian indtiles, € titular original, € sucesor en interés o la persona que
tenga @ consentimiento del titular original o del sucesor en interés tendrian los derechos y beneficios
dimanantes de esas disposiciones. En consecuencia, € articulo 211(a)(1) no es incompatible con €
parrafo 1del articulo 15 por larazon de que € articulo 211(a)(1) deniegue € registro como marcas de
fébrica o de comercio a signos que congtituyan marcas de fébrica 0 de comercio que se utilizaron en
relacién con activos confiscados que cumplan las prescripciones del parrafo 1 del articulo 15.

b) Argumento de las CE de que d articulo 211(a)(1) se aplica a otras clases de productos,
extiende su ambito de aplicacion alas marcas de fébrica 0 de comercio similaresy se aplicaa
las marcas de fabrica o de comercio abandonadas

866 Las Comunidades Europeas adujeron tres argumentos en relacion con € acance de
articulo 211.**"  Primero, las Comunidades Europeas afirmaron que & articulo 211 se aplica a clases
de productos distintas de las comprendidas en las marcas de fébrica o de comercio que se utilizaron en
rlacion con activos confiscados. Segundo, las Comunidades Europeas sostuvieron que €
articulo 211 extiende su campo de aplicacion a marcas de fébrica 0 de comercio sustanciamente
similares que, segun las Comunidades Europeas, por definicion no han sido confiscadas. Tercero, las
Comunidades Europeas afirmaron que € articulo 211 abarca a las marcas de fébrica o de comercio
utilizadas en relacidn con activos confiscados adquiridos por una persona distinta del titular origina o
de su sucesor en interés después de que € titular original 0 su sucesor en interés abandonaran la marca
de fébrica o de comercio en los Estados Unidos. A este respecto, las Comunidades Europeas
afirmaron que, s se ha abandonado una marca de fébrica o de comercio, cuaquiera puede solicitar su
registro y adquirir su titularidad.

8.67 Enrdacion con @ argumento de las CE de que € articulo 211(a)(1) se aplicaria a clases de
productos distintas de las comprendidas en las marcas de fabrica o de comercio que se utilizaron en
relacion con activos confiscados, no vemos que haya ninguna base para interpretar €
articulo 211(a)(1) de forma que se aplique a clases de productos distintas de las comprendidas en "una
marca que se haya utilizado en relacion con una entidad comercial o activos que hayan sido
confiscados’. La redaccion dd articulo 211(a)(1) vincula una marca de fébrica o de comercio a
activos confiscados y no se refiere a tipos de productos ni a activos digtintos de los activos
confiscados. Sefialamos que las marcas de fébrica 0 de comercio confieren derechos con respecto a
productos idénticos o similares y, teniendo en cuenta este principio, estimamos que €
articulo 211(a)(1) no se interpretaria de forma que se aplicase a clases de productos no relacionadas
con las comprendidas en las marcas de fébrica 0 de comercio utilizadas en relacion con activos
confiscados. En consecuencia, por |as razones expuestas mas arriba, rechazamos e argumento de las
CE de que d articulo 211(a)(1) se aplicaria a clases de productos distintas de las comprendidas en las
marcas de fébrica o de comercio que se utilizaron en relacion con activos confiscados.

868 Pasando a argumento de las CE de que d articulo 211(a)(1) se aplica a marcas de fébrica o
de comercio similares, sefidamos que € articulo 211(a)(1) dispone que no se autorizara ninguna
transaccion 0 pago con respecto a una marca de fébrica o de comercio que sea "sustanciamente
semgante' a una marca de fabrica o de comercio que se haya utilizado en relacion con activos

17 |_as Comunidades Europeas declararon que el articulo 211 abarca "bastante méas que los activos
confiscados". Véase laprimeradeclaracion oral de las CE, parrafos 48 a 52.
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confiscados. Aunque no hay que equiparar € régimen de titularidad con € régimen de proteccién (lo
que tiene importantes repercusiones en este asunto)™®, se recuerda que la funcion primordial de una
marca de fébrica 0 de comercio es distinguir entre los bienes y servicios de una empresa
comprendidos en la marca y los bienes 0 servicios de otras entidades a fin de ayudar a los
consumidores a identificar un producto. S € titular de una marca de fébrica o de comercio que
produce ciertos bienes no pudiera gjercer derechos exclusivos para protegerse contra los competidores
infractores que podrian aprovechar la reputacién de la marca vendiendo con ella en € mercado
productos idénticos 0 similares, la marca no podria desempefiar su funcion. La proteccion concedida
a titular ha de incluir no solo las marcas de fébrica o de comercio idénticas sino también las marcas
de fébrica o de comercio similares. De lo contrario, podria haber terceros que aprovechasen la
reputacion de una marca de fébrica o de comercio utilizando un signo similar para inducir a confusion
a los consumidores en € mercado, socavando asi la funcién de las marcas. Reconociendo la
importante funcion de las marcas de fébrica o de comercio, e parrafo 1 del articulo 16 del Acuerdo
sobre los ADPIC dispone que "El titular de una marca de fébrica o de comercio registrada gozara del
derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros [...] utilicen [...] signos[...] similares para
bienes o servicios que sean [...] smilares a aquéllos para los que se ha registrado la marca, cuando
ese uso dé lugar a probabilidad de confusion”. Dada la funcion de las marcas de fébrica o de
comercio, y teniendo en cuenta que la proteccién concedida a titular de una marca incluye la
prohibicion de que los terceros utilicen marcas de fabrica o de comercio "similares', rechazamos €
argumento de las CE de que los Estados Unidos infringen las obligaciones que les impone e Acuerdo
sobre los ADPIC porque € ambito de aplicacion del articulo 211(a)(1) es excesivamente amplio a
incluir las marcas de fébrica o de comercio similares.

8.69 Con respecto a argumento relativo a las marcas de fébrica o de comercio abandonadas,
entendemos que las Comunidades Europeas afirman que los signos de marcas de fébrica o de
comercio abandonadas utilizados en relacion con activos confiscados cumplen las prescripciones del
parrafo 1 de articulo 15 y, por consiguiente, pueden registrarse como marcas de fabrica o de
comercio, sempre que no se les deniegue d registro por "otros motivos' de conformidad con €
parrafo 2 dd articulo 15. En respuesta a una pregunta que hicimos, los Estados Unidos sostuvieron
que, en circunstancias particulares en que se ha abandonado legalmente una marca de fébrica o de
comercio, no hay ningun titular original cuyo consentimiento se requiera con arreglo a articulo 211.
Sefidamos que @ abandono de una marca de fabrica 0 de comercio esta determinado por la
legidacion naciona de cada Miembro. En caso de abandono, € titular renuncia a la titularidad de la
marca de fébrica o de comercio de que se trate. Partiendo de ese principio, s € titular original
abandona una marca de fébrica o de comercio, es decir, renuncia a la titularidad de esa marca, ta
titular origina dga de tener derechos que hayan de protegerse. A la vista de la respuesta de los
Estados Unidos, entendemos que d articulo 211(a)(1) no seria aplicable en tales circunstancias.
Sobre esta base, rechazamos @ argumento de las CE relativo a las marcas de fébrica o de comercio
abandonadas.

3. Conclusién general con respecto al parrafo 1 del articulo 15

8.70 Basandonos en nuestro andisis de las cuestiones planteadas mas arriba, confirmamos la
constatacion que hemos consignado en € péarrafo 8.60 y rechazamos |los demas argumentos aducidos
por las Comunidades Europeas. Constatamos que € articulo 211(a)(1) no es incompatible con €
parrafo 1 dd articulo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC porgue la expresion "otros motivos' utilizada
en e parrafo 2 dd articulo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC puede incluir una medida que deniegue €
registro de una marca de fébrica o de comercio sobre la base de que € solicitante no es € titular con
arreglo alalegidacion naciona, en este caso de los Estados Unidos, y porque € articulo 211(a)(1) es

118 \iéase un andlisis del régimen de titularidad en el parrafo 8.108, infra.
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una medida que trata de la titularidad de las marcas de fébrica 0 de comercio utilizadas en relacién
con activos confiscados.

E. COMPATIBILIDAD DEL ARTICULO 211(A)(1) CON EL PARRAFO 1 DEL ARTICULO 2 DEL
ACUERDO SOBRE LOS ADPIC JUNTO CON EL PARRAFO A 1) DEL ARTICULO 6QUINQUIES DEL
CONVENIO DE PARIS (1967)

1. Compatibilidad o incompatibilidad del articulo 211(a)(1) con € parrafo 1 dd articulo 2
del Acuerdo sobre los ADPIC junto con € parrafo A 1) dd articulo 6quinquies del

Convenio de Paris (1967)

871 Las Comunidades Europeas afirman que € articulo 211(a)(1) es incompatible con €
parrafo A 1) dd articulo 6quinquies del Convenio de Paris (1967), incorporado en € Acuerdo sobre
los ADPIC, porque impide que € titular de una marca de fébrica o de comercio registrada en otro
Miembro de la OMC adquiera o mantenga € registro de una marca de fabrica o de comercio en los
Estados Unidos, a excluir la posibilidad de pagar los derechos necesarios para € registro o la
renovacion. Las Comunidades Europeas afirman que todas las marcas de fébrica o de comercio
regularmente registradas en e pais de origen estan comprendidas en € parafoA 1) del
articulo 6quinquies. A juicio de las Comunidades Europess, € dcance del parafoA 1) de
articulo 6quinquies no se limita a la forma de una marca de fabrica o de comercio. En consecuencia,
sostienen que € Miembro en @ que se trate de obtener € registro no tiene derecho a poner en tela de
juicio la existencia de una marca de fébrica 0 de comercio en manos de un titular definido por la
legidacion del pais de origen. Ademés, las Comunidades Europeas afirman que, en todo caso, €
ambito de aplicacién del parrafo A 1) ddl articulo 6quinquies carece de importancia para la resolucién
de ladiferencia, porque € articulo 211(a)(1) deniega @ registro a las marcas de fébrica o de comercio
gue cumplen las condiciones particulares de la legislacion de los Estados Unidos relativas alaforma.

8.72  Los Estados Unidos sostienen que en € parrafo A 1) del articulo 6quinquies del Convenio de
Paris (1967) no hay nada que obligue a aceptar € registro o la renovacion de una marca de fébrica o
de comercio s la persona que solicita € registro o la renovacion no es @ verdadero titular de la marca
de conformidad con la legidacion de los Estados Unidos. Los Estados Unidos mantienen que €
parrafo A 1) dd articulo 6quinquies del Convenio de Paris (1967) no les obliga a reconocer ni a hacer
respetar las marcas de fébrica o de comercio utilizadas en relacién con activos que han sido
confiscados -es decir, expropiados sin indemnizacion- a sus legitimos propietarios. Los Estados
Unidos sostienen que & Convenio de Paris (1967) y & Acuerdo sobre los ADPIC no contienen
ninguna disposicion que especifique como se ha de determinar latitularidad de las marcas de fabricao
de comercio, sino que degjatal determinacion a la legidacion naciona de cada Miembro, sin perjuicio
de las prescripciones relativas a trato naciona y al trato de la nacion mas favorecida

8.73  Segun los Estados Unidos, € parrafo A 1) de articulo 6quinquies se dirige a la forma de la
marca de fabrica o de comercio: en los casos en que una marca de fébrica o de comercio no tenga
normalmente derecho a ser registrada porgue no cumpla los requisitos necesarios para su registro a
causa de su forma -por gemplo, porque contenga términos extranjeros 0 nombres propios-, los
Miembros tienen que aceptar y proteger tales marcas "tal cual”" o "en su forma origind" s estén
debidamente registradas en su pais de origen. Los Estados Unidos afirman que esa disposicion era
necesaria a causa de las diferencias existentes entre las legidaciones nacionaes en lo que se refiere a
la forma de la marca de fabrica o de comercio. Los Estados Unidos estiman que € parrafo A 1) del
articulo 6quinquies no impide que los Miembros puedan decidir que, por cuestiones distintas de las
cuestiones de forma, no se va a registrar 0 a proteger una marca de fébrica o de comercio. Los
Estados Unidos sostienen que € parrafo A 1) del articulo 6quinquies no impide que un Miembro
deniegue € registro de una marca de fabrica o de comercio regularmente registrada en € extranjero
cuando € solicitante no sea € verdadero titular de la marca, por lo que d articulo 211(a)(1) no es
incompatible con € parrafo A 1) del articulo 6quinquies
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8.74  Examinamos ante todo la afirmacion de las CE de que € articulo 211(a)(1) es incompatible
con el parrafo A 1) dd articulo 6quinquies del Convenio de Paris (1967) porque € parrafo A 1) del
articulo 6quinquies dispone que toda marca de fébrica o de comercio regularmente registrada en €
pais de origen sera admitida para su depdsito y protegida "ta cud” en los demés Miembros.
Sefidamos que, como resultado de su incorporacion, las normas sustantivas del Convenio de Paris
(1967), incluidas las disposiciones dd articulo 6quinquies, han pasado a ser parte del Acuerdo sobre
los ADPIC y, como disposiciones de ese Acuerdo, tienen que entenderse en € sentido de que se
aplican a todos los Miembros. El parrafo A 1) dd articulo 6quinquies del Convenio de Paris (1967)
dispone lo siguiente:

Toda marca de fabrica 0 de comercio regularmente registrada en € pais de origen
sera admitida para su deposito y protegida tal cua en los demas paises de la Union,
salvo las condiciones indicadas en € presente articulo. Estos paises podran, antes de
proceder d registro definitivo, exigir la presentacion de un certificado de registro en
el pais de origen, expedido por la autoridad competente. No se exigira legdizacion
aguna para este certificado. **°

8.75 Hay esenciamente dos condiciones que han de cumplirse antes de que "toda marca de fébrica
0 de comercio” sea admitida para su depdsito y sea protegida "tal cua™ por los demas Miembros. La
primera condicion es que la marca de fébrica 0 de comercio esté "regularmente registrada’, y la
segunda es que la marca de fabrica o de comercio esté regularmente registrada "en € pais de origen”.
Asi pues, sdlo se puede invocar € parrafo A 1) dd articulo 6 quinquies s se ha procedido a un
registro en € pais de origen. Refuerza esta prescripcion € parrafo D del articulo 6 quinquies, que
dispone que "Nadie podra beneficiarse de las disposiciones del presente articulo s la marca para la
gue se reivindica la proteccion no ha sido registrada en € pais de origen.” Una vez que se cumplen
estas condiciones, "toda marca de fabrica o de comercio” serd admitida para su deposito y protegida
"asis' ("telle quelle” en francésy "ta cual” en espafiol) por los demas Miembros, sin perjuicio de las
normas que para denegar € registro como marcas de fabrica o de comercio se indican en € parrafo B
dd articulo 6quinquies

8.76  El sentido corriente de la expresion ‘as is" (tal cual) es 'in the existing state, things being
what they are™*° (en el estado actual; con las cosas como estén). Laexpresion francesa "telle quelle”
se define como 'a I'éat naturel, sans arrangement; sans modification. Comme il est, avec ses
inconvénients et ses avantages, ses qualités et ses défauts™** (en estado natural, sin arreglos, sin
modificaciones). Como est, con sus inconvenientesy sus ventgas, sus cualidades y sus defectos).

M9 E| parrafo A 1) del articulo 6quinquies dice en francés lo siguiente:

Toute marque de fabrique ou de commerce réguliérement enregistrée dans le pays d'origine
sera admise au dépét et protégée telle quelle dans les autres pays de I'Union, sous les réserves
indiquées au présent article. Ces pays pourront, avant de procéder a l'enregistrement définitif,
exiger la production d'un certificat d'enregistrement au pays d'origine, délivré par |'autorité
compétente. Aucune | égalisation ne serarequise pour ce certificat.

Sefialamos que, conforme al péarrafo 1) c) del articulo 29 del Convenio de Paris (1967), en caso de
controversia sobre la interpretacion de los diversos textos hara fe el texto francés. En cuanto al
Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organizacion Mundial del Comercio, incluyendo el
Acuerdo sobre los ADPIC anexo a él, |os textos en espafiol, francés e inglés son igual mente auténticos.
120 The New Shorter Oxford Dictionary, supra, pagina 123.

121) e Robert Dictionnaire de la Langue Francaise (Dictionnaires Le Robert, 1985), pagina 199.
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8.77  Sefidamos que la expresion ‘as is' (tal cua) se refiere d término "trademark” (marca de
fébrica 0 de comercio) y que esto es evidente en € texto francés, que, segin € parrafo 1) c) del
articulo 29 del Convenio de Paris (1967), es € texto que hace fe en caso de controversia sobre la
interpretacion de los diversos textos. En e texto francés, la expresion 'telle quelle”, en femenino, se
refiere a la 'marque de fabrique ou de commerce”, que también es de género femenino. Este
elemento dd texto ya indica que la forma de una marca de fébrica o de comercio debe ser admitida
"tal cud" por las autoridades de "los demés paises de la Unidn", especialmente porque la expresion
"telle quelle” en francés se refiere primordiadmente a la forma de un objeto. S se considera €
contexto de esa disposicion, se confirma nuevamente que la interpretacion correcta abarca solamente
la forma de la marca de fabrica o de comercio que ha de ser admitida en € pais en & que se deposite
para que sea registrada y protegida. Estimamos, que a este respecto, hay que analizar en particular €
parrafo C 2) del articulo 6quinquies, los parrafos 1) y 3) ddl articulo 6 y € articulo 2.

8.78 El parrafo C 2) dd articulo 6quinquies dispone que no podran ser rehusadas en los demas
paises de la Unién las marcas de fébrica o de comercio por € solo motivo de que difieran de las
marcas protegidas en € pais de origen sblo por elementos que "no ateren € carécter digtintivo y no
afecten alaidentidad de las marcas en la forma en que las mismas han sido registradas en € [...] pais
de origen" (sin cursivas en € origina). Hay un vinculo claro y directo entre € parrafo C 2) y €
parrafo A 1) dd articulo 6quinquies. Ambos se refieren ala misma situacién, a saber, la presentacion,
para su registro y proteccién en un pais de la Unién, de una marca de fébrica o de comercio registrada
en otro pais de la Union. Evidentemente, lo que es importante, conforme a los parrafos C 2) y A 1)
del articulo 6quinquies, eslaformaen que se haregistrado la marca de fabrica o de comercio.

879 Enlos parafos 1) y 3) dd articulo 6 se enuncian los dos principios siguientes: 1) que las
condiciones de depbsito y de registro de las marcas de fébrica o de comercio serén determinadas en
cada pais de la Union por su legidacion naciond, y 2) que € depdsito, registro o renovacion de la

marca de fébrica o de comercio en e pais de origen no es necesario para su aceptacion en otros paises,

en otras palabras, la "independencia’ o "limitacion territoria” de las marcas de fébrica o de comercio

seguin su pais de registro. La eficacia de estos principios enunciados en € articulo 6 del Convenio de

Paris (1967) se veria reducida mas ala de lo razonable s € parrafo A 1) de articulo 6quinquies se
interpretase en € sentido de que significa de que toda marca de fébrica o de comercio registrada en un

pais de la Unién tendria que ser aceptada "tal cua", en todos sus aspectos y en su totalidad, en cada
uno de los demés paises de la Union. En ta caso, poco quedaria de la libertad de cada pais para
establecer las normas aplicables a depdsito y € registro, porque cas todas las marcas de fébrica o de

comercio extranjeras tendrian que ser aceptadas para su registro en todos sus aspectos. Iguamente, la

"territorialidad” o "independencia’ de las marcas de fébrica o de comercio quedaria gravemente

coartada s todas las marcas de fabrica 0 de comercio registradas en un pais tuvieran que ser aceptadas
en otros en todos sus aspectos. El articulo 6quinquies congtituye claramente una excepcion al

articulo 6 o una limitacion del articulo 6. Siempre que la excepcion o la limitacion se restrinja a los

problemas resultantes de la forma de la marca de fébrica 0 de comercio registrada en un pais y
depositada para su registro en otro pais (registro que, de otro modo, podria denegarse en é por

razones de pura forma), pueden tener efectividad ambas disposiciones.**

122 E| principio de lainterpretacion eficaz o del "effet utile", en latin ut res magis valeat quam pereat,
reflegja la regla general de interpretacion que exige que el tratado se interprete de forma que se dé sentido y
efecto a todos los términos del tratado. Por gjemplo, no se debe dar a una disposicién una interpretacion que
lleve a anular €l efecto de otra disposicion del mismo tratado. Se puede ver un andlisis de este principio en €l
Anuario de la Comisién de Derecho Internacional, 1966, Vol. 1I, A/CN.4/SER.A/1966/Add.1, paginas 240 y
siguientes. Véase también, por eemplo, Corfu Channel Case (1949), |.C.J. Reports, pagina 24 (Corte
Internacional de Justicia); Territorial Dispute Case (Libyan Arab Jamahiriya v. Chad) (1994), |.C.J. Reports,
pagina 23 (Corte Internacional de Justicia), y Oppenheim's International Law (9* edicion, Jennings y Watts
coord., 1992), Vol. 1, 1280-1281. Véanse los informes del Organo de Apelacion sobre el asunto Estados Unidos
- Gasolina, pagina 27 ("El intérprete no tiene libertad para adoptar una lectura que haga indtiles o redundantes
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880 End aticulo 2 del Convenio de Paris (1967) se establece e principio del trato nacional. Este
es uno de los cimientos del Convenio. El articulo 6quinquies va maés dla del trato nacional, por
cuanto prescribe que las autoridades acepten para su depdsito y su proteccion marcas de fébrica o de
comercio que, segun las normas aplicables en su propio pais, tendrian derecho a rechazar. A ese
respecto, € articulo 6quinquies ha sido caificado, correctamente a nuestro juicio, como una
disposicion sobre € "trato nacional aumentado”. Si se interpretase esa disposicion en € sentido de
gue comprende todas las marcas de fébrica o de comercio en todos sus aspectos, la disposicién sobre
el trato nacional aumentado cobraria tal importancia que privaria practicamente de sentido a la norma
fundamental del articulo 2. Esta no puede haber sido la intencion de los redactores. Por otra parte,
cada una de esas dos disposiciones solo puede desplegar su plena utilidad s se acepta que d trato
nacional continla siendo uno de los principios més importantes del Convenio, dd que sblo se
prescinde en un limitado ndmero de casos, a saber, cuando la forma de la marca de fébrica o de
comercio de que se trate entorpece innecesariamente e logro de cierta uniformidad de las marcas del
mismo titular de derechos en diferentes paises de la Unidn.

881 Basandonos en los argumentos relativos a texto y a contexto analizados mas arriba, |legamos
ala conclusion de que hay que rechazar la amplia interpretacion dada por las Comunidades Europeas.
Como se vera més abgjo, |os antecedentes histéricos confirman nuestra interpretacion, més estricta.

882 Delos documentos relativos ala Conferencia de Lisboa de 1958 proporcionados por la OMPI
en respuesta a nuestra peticion se desprende inequivocamente que, desde € principio mismo de la
historia del Convenio de Paris, las disposiciones que precedieron al articulo 6quinquies fueron
redactadas en gran parte de la misma forma, pero con posterioridad se consideraron un tanto opacas.
De hecho, para llegar a la adopcion final de tales disposiciones predecesoras, fue necesario adoptar
una interpretacion convenida de esa disposicion, interpretacion plasmada en € parrafo 4 dd Protocolo
fina de 1883."*° Esta interpretacion convenida es muy clara a afirmar que la disposicion precursora
de articulo 6quinquies es una excepcion a la norma de que la legidacion de los Miembros de la
Unién contindia siendo aplicable y se limita solamente a la forma de la marca de féorica o de
comercio. Posteriormente, esa interpretacion convenida fue rechazada en la Conferencia de
Washington de 1911, lo que puede haber reducido su vaor como posible medio de interpretacién con
arreglo a pérrafo 3 &) del articulo 31 de la Convencidn de Viena'** No obstante, contintia formando
parte de los antecedentes histéricos y, ademas, se ve confirmada por |o que ocurrié en la Conferencia
de Lisboa de 1958, en la que se ultimo € texto actud del articulo 6quinquies En la Conferencia de

clausulas o parrafos enteros de un tratado"), y sobre el asunto Japén - Bebidas alcohdlicas, pagina 15, y €l
informe del Grupo Especial que se ocup6 del asunto Corea - Medida de salvaguardia definitiva impuesta a las
importaciones de determinados productos lacteos (" Corea - Productos lacteos'), WT/DS98/R, parrafo 7.37.

123 E| texto del péarrafo 4 adoptado en la Conferencia de Paris de 1883 dice lo siguiente: 4. Le
paragraphe ler de l'article 6 doit étre entendu en ce sens qu'aucune margue de fabrique ou de commerce ne
pourra étre exclue de la protection dans I'un des Etats de I'Union par le fait seul qu'elle ne satisferait pas, au
point de vue des signes que la composent, aux conditions de la |égislation de cet Etat, pourvu qu'elle satisfasse,
sur ce point, alalégislation du pays d'origine et qu'elle ait été, dans ce dernier pays, I'objet d'un dépbt régulier.
Sauf cette exception, qui ne concerne que la forme de la marque, et sous réserve des dispositions des autres
articles de la Convention, la législation intérieure de chacun des Etats recevra son application. [...]" (sin
cursivasen el original). Véase el anexo Il alacartadela OMPI, paginas 24 a27y 32.

124 segtin el Paris Centenary 1983, "generalmente se cree que tal omision no alter el sentido que se
pretendia dar alaexpresion 'telle quelle', sentido que se indico explicitamente en 1883". Paris Centenary 1983,
publicacion de la OMPI N° 875. Anexo X ala carta de la OMPI. Bodenhausen expresd una opinién similar:
"de este andlisis no es posible concluir que se Ilegd a un acuerdo sobre un campo de aplicacién diferente de la
disposicion". Véase Bodenhausen, Paris Convention for the Protection of Industrial Property, (Oficinas
I nternacionales Reunidas para la Proteccion de la Propiedad Intelectual, 1968), pagina 110.
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Lisboa se discutié la cuestion de la interpretacion del parrafo A 1) dd articulo 6quinquies de la
manera més clara imaginable, en respuesta a una propuesta del Reino Unido y de la entonces
Federacion de Rhodesia y Niasalandia que tenia por objeto reducir esa disposicién a una mera
disposicion sobre € trato nacional. En aquella ocasion, @ Presidente describio como los dos autores
de la propuesta querian que se eliminase lo que cdifico de "le principe de la marque 'telle quelle™.
El Presidente describié como con arreglo a ese principio se preveia que cuaquier marca regularmente
registrada en un pais tuviera que ser admitida para su registro en otro pais "sans adjonction”, y afiedio
"toutefois, ce principe concerne uniquement la forme de la marque et non son contenu".'”
En ninguna parte de las actas y documentos de la Conferencia de Lisboa aparece absolutamente
ninguna indicacién de gque alguna delegacion se opusiera a esa interpretacion de la disposicion
controvertida. En consecuencia, las delegaciones, cuando mas adelante votaron a favor de que se
mantuviera e principio de la "marque telle quelle”, lo hicieron conociendo perfectamente la
interpretacion dada por e Presidente de la Conferencia™® Por consiguiente, concluimos que los
antecedentes histéricos corroboran nuestra interpretacion, basada en elementos del texto y del
contexto.

8.83 El sentido corriente de la expresién ‘as is' (ta cud), interpretada en su contexto, sentido
confirmado por la historia de la negociacién, indica que € parrafo A 1) dd articulo 6 quinquies trata
de la forma de la marca de fabrica o de comercio: las marcas de fébrica o de comercio regularmente
registradas en un pais, aun cuando no cumplan las disposiciones de la legidacion naciona de un
Miembro sobre la forma admisible de las marcas, tienen que ser aceptadas para su depdsito y su
proteccion en otro pais. En consecuencia, no estamos de acuerdo con la afirmacion de las CE*' de
que € Miembro en € que se solicita € registro no tiene ninguin derecho a poner en tela de juicio la
existencia de una marca de fébrica o de comercio en manos de un titular definido por la legislacion
del pais de origen. Sin embargo, como sefidlamos més arriba en nuestro andisis del articulo 211(a)(1)
en relacion con e parrafo 1 del articulo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC, € articulo 211(a)(1) es una
medida que regula latitularidad y no trata de la forma de los signos que componen la marca de fébrica
0 de comercio. Por estas razones, € articulo 211(a)(1) no es incompatible con € parrafo A 1) del
articulo 6 quinguies de Convenio de Paris (1967).

2. Examen de otros argumentos de las Comunidades Eur opeas

a) Argumento de las CE de que € articulo 211(a)(1) deniega € registro "tal cud" a los signos de
marcas de fabrica o de comercio que cumplen las condiciones establecidas en € parrafo A 1)
del articulo 6quinquies en cuanto alaforma

884  Las Comunidades Europess afirmaron que el ambito de aplicacion del articulo 211 incluye las
marcas de fébrica 0 de comercio que no exigtian en los Estados Unidos en e momento de la
confiscacion pero que fueron adquiridas posteriormente en los Estados Unidos. Las Comunidades
Europeas también sostuvieron que d articulo 211(a)(1) es incompatible con e parafo A 1) del
articulo 6 quinquies porque, incluso s € parrafo A 1) dd articulo 6 quinquies se limitase a la forma
del signo, € articulo 211(a) (1) no permite que se admitan para su depdsito y su proteccion "tal cual”

125 Anexo V11 alacartade la OMPI, pagina 600.
126 Anexo V11 alacartadela OMPI, pagina 751.

127 \/éase la Segunda declaracion oral de las CE, parrafo 41. Sefialamos que esta posicion parece ser
incompatible con la afirmacion de las CE de que el Acuerdo sobre los ADPIC no exige que un Miembro de la
OMC reconozca una confiscacion de propiedad intelectual en otro pais en lo que se refiere al efecto juridico de
esa confiscacion sobre la titularidad de la propiedad intelectual protegida en el pais en e que tuvo lugar la
confiscacion. Véaselarespuesta43 delas CE.
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las marcas de fabrica o de comercio que no cumplan las disposiciones de la legidacion naciona de un
Miembro con respecto alaformaadmisible.

885 Al andizar d argumento de las CE de que € ambito de aplicacion del articulo 211 incluye las
marcas de fébrica 0 de comercio que no existian en los Estados Unidos en e momento de la
confiscacion por Cuba, declaramos anteriormente que la titularidad de las marcas de fébrica o de
comercio se determina en general sobre la base de su uso con arreglo a la legidacion de los Estados
Unidos y que las autoridades competentes de los Estados Unidos examinaran s € solicitante es €
legitimo titular de la marca de fébrica o de comercio en € caso de que esa marca hubiese sido
utilizada en relacion con activos confiscados. Llegamos a la conclusion de que la determinacion del
titular de una marca de fébrica o de comercio sobre la base de su utilizacién no es incompatible con €l
Acuerdo sobre los ADPIC y de que @ campo de aplicaciéon del articulo 211 no es excesivamente
amplio ni desde & punto de vistatemporal ni desde el punto de vista geogréfico.

886  Con respecto a argumento de las CE de que € articulo 211(a)(1) deniega la aceptacion para
su deposito y su proteccion “tal cuad” incluso a las marcas de fébrica o de comercio que cumplen las
condiciones particulares de la legidacion de los Estados Unidos en cuanto a la forma, hemos
determinado anteriormente que € articulo 211(a)(1) no deniega la proteccion de las marcas de fébrica
0 de comercio como talesy que € efecto del articulo 211(a)(1) es que € titular original, e sucesor en
interés 0 una persona que tenga & consentimiento del titular origina pueden registrar las marcas de
fédbrica o de comercio que se utilizaron en relacion con activos confiscados. El efecto del
articulo 211(a)(1) es que, conforme al parrafo A 1) dd articulo 6quinquies, no se puede impedir que €
titular original, € sucesor en interés o una persona que tenga € consentimiento del titular original o
del sucesor en interés hagan que se admitan sus marcas de fabrica o de comercio, "tal cua”, para su
deposito y su proteccion. Sefidamos que € articulo 211(a)(1) deniega la admision "tal cuad” para €
depdsito y la proteccion a quienes no son d titular original ni tienen su consentimiento o e
consentimiento del sucesor en interés, pero no deniegan la admision, para su depdsito y su proteccion,
de las marcas de fébrica o de comercio que cumplen las condiciones particulares establecidas en la
legidacion de los Estados Unidos en cuanto a laforma. Por consiguiente, € articulo 211(a)(1) no es
incompatible con € parrafo A 1) dd articulo 6quinquies porque deniegue la admisién de marcas de
fébrica 0 de comercio "tal cud", para su depdsito y su proteccion, a las marcas de fébrica o de
comercio que cumplan las condiciones particulares establecidas en la legidacion de los Estados
Unidos en cuanto alaforma.

b) Argumento de las CE de que d articulo 211(a)(1) se aplica a otras clases de productos,
extiende su ambito de aplicacion alas marcas de fébrica 0 de comercio similaresy se aplicaa
las marcas de fabrica o de comercio abandonadas

887 Las Comunidades Europeas afirmaron que € articulo 211(a)(1) se aplica a clases de
productos distintas de las comprendidas en las marcas de fébrica o de comercio que se utilizaron en
relacion con activos confiscados, extiende su campo de aplicacion a marcas de fébrica o de comercio
sustancidmente similares y se aplica a marcas de fébrica o de comercio abandonadas por € titular
origina o por su sucesor en interés.

888 Estos argumentos aducidos por las Comunidades Europeas son los mismos que se
esgrimieron en relacion con e péarrafo 1 dd articulo 15 y, por consiguiente, plantean las mismas
cuestiones. En consecuencia, nos remitimos a las razones expuestas en los parrafos 8.67, 8.68 y 8.69
y confirmamos que las conclusiones enunciadas en ellos se aplican iguamente en relacion con el
parrafo A 1) del articulo 6quinquies

128 \/6ase nuestro andlisis en los parrafos 8.59 y 8.60, supra.
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3. Conclusién general con respecto al parrafo A 1) ded articulo 6quinquies

889 Concluimos que e péarrafo A 1) del articulo 6quinquies trata de la forma de la marca de
fébricay de comercio y, por consiguiente, constatamos que € articulo 211(a)(1) no es incompatible
con el parrafo A 1) dd articulo 6quinquies del Convenio de Paris (1967), incorporado en € Acuerdo
sobre los ADPIC en virtud de lareferencia que se hace en e parrafo 1 de su articulo 2.

F. COMPATIBILIDAD DEL ARTICULO 211(A)(2) CON EL ARTICULO 42 Y EL PARRAFO1l DEL
ARTICULO 16 DEL ACUERDO SOBRELOS ADPIC

1. Observacionesgenerales

890 Las Comunidades Europeas afirman que € articulo 211(a)(2) impide que d titular de una
marca de fébrica o de comercio registrada en los Estados Unidos recurra a un tribunal de los Estados
Unidos para hacer valer sus derechos y que la medida deniega a ciertos titulares de derechos
estadounidenses la legitimacién para iniciar 0 mantener, en un tribuna estadounidense, actuaciones
encaminadas a hacer que se respeten los derechos conferidos a esas partes por la Ley Lanham. Las
Comunidades Europeas sostienen concretamente en relacion con e articulo 42 del Acuerdo sobre los
ADPIC que € articulo 211(a)(2), d denegar expresamente la posibilidad de recurrir a los tribunales
estadounidenses para hacer valer los derechos a los que se refieren sus disposiciones, incumple las
obligaciones que impone a los Estados Unidos la primera frase del articulo 42 del Acuerdo sobre los
ADPIC. Enlo que serefiere d articulo 16 del Acuerdo, argumentan que, dado que en los Estados
Unidos, como en la mayoria de los Miembros de la OMC, las marcas de fébrica y de comercio, a
igual que todos los demas derechos de propiedad intelectual, se hacen valer primordialmente en €
sistema judicial civil, la denegacion de acceso alos tribunales de los Estados Unidos alos titulares de
ciertas marcas de fabrica o de comercio equivae a privar totalmente de sus derechos exclusivos a los
titulares de derechos.

891  Sefidamos que los argumentos de las CE relativos a parrafo 1 del articulo 16 y a articulo 42
del Acuerdo sobre los ADPIC estan estrechamente relacionados entre si. Dado que, en ambos casos,
las afirmaciones se basan en la pretendida denegacion de posibilidades de hacer valer los derechos
-las Comunidades Europeas afirman en relacion con € articulo 16 que la denegacion de acceso a los
procedimientos civiles equivae a privar a los titulares de derechos de los derechos que tendrian en
virtud de ese articulo-, consideramos procedente examinar ante todo la pretendida infraccion de las
disposiciones del articulo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC concernientes a la observancia. Después
pasaremos a los argumentos de las CE referentes ad parrafo 1 dd aticulo 16. Al proceder asi,
tenemos presente, no obstante, que ambos articul os tienen un significado distinto; en @ articulo 42 se
definen los derechos procesales que tienen los titulares de derechos, y en € articulo 16 se definen los
derechos exclusivos dimanantes de la titularidad.

2. Compatibilidad o incompatibilidad del articulo 211(a)(2) con € articulo 42 del Acuerdo
sobrelosADPIC

892 Las Comunidades Europeas degan que € articulo 211(a)(2) es incompatible con €
articulo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC. Afirman que la medida, al denegar expresamente la
posibilidad de recurrir a los tribunales estadounidenses para hacer valer los derechos a los que se
refiere @ articulo 211(a)(1), incumple las obligaciones que impone a los Estados Unidos la primera
frase del articulo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC. Las Comunidades Europeas sostienen que €l
articulo 42, junto con los articulos 44 a 46 y 50 del Acuerdo, exige que los Miembros de la OMC
permitan interponer 10s recursos que alli se establecen expresamente.

893 Los Estados Unidos afirman que € articulo 42 se aplica solamente a los derechos de
propiedad intelectua "a que se refiere €l presente Acuerdo” y gue no exige a los Miembros pongan a
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alcance de los titulares de derechos procedimientos para hacer que se respeten derechos que no
existen. Segun los Estados Unidos, s un pretendido derecho de propiedad intelectual no es uno de los
derechos "a que se refiere @ presente Acuerdo”, los Miembros no tienen ninguna obligacion de hacer
gue se respete ese derecho por medio de su sistema judicia civil. Los Estados Unidos mantienen que
e articulo 211(a)(2) contiene normas sustantivas que regulan latitularidad de los derechos conferidos
por las marcas de fabrica o de comercio y no afecta a la posibilidad de que toda parte que trate de
hacer valer un derecho a una marca de fabrica o de comercio recurra a los procedimientos judiciales.
Los Estados Unidos sostienen que nada de lo dispuesto en € articulo 211(a)(2) impide que la persona
gue trate de hacer valer su titularidad sobre una marca de fébrica 0 de comercio tenga plena
oportunidad de demostrar su titularidad y de presentar todas las pruebas pertinentes.
129,

894  El articulo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC dispone lo siguiente™:
Procedimientosjustosy equitativos

Los Miembros pondran a acance de los titulares de derechos (nota 11 de pie de
pagina) procedimientos judiciales civiles para lograr la observancia de todos los
derechos de propiedad intelectual a que se refiere e Acuerdo. Los demandados
tendrdn derecho a recibir aviso por escrito en tiempo oportuno y con detalles
suficientes, con inclusion del fundamento de la reclamacion.  Se autorizard a las
partes a estar representadas por un abogado independiente y los procedimientos no
impondran exigencias excesivamente gravosas en cuanto a las comparecencias
personaes obligatorias.  Todas las partes en estos procedimientos estarén
debidamente facultadas para sustanciar sus aegaciones y presentar todas las pruebas
pertinentes. El procedimiento debera prever medios para identificar y proteger la
informacion confidencial, savo que €lo sea contrario a prescripciones
constitucional es existentes.

Nota 11 de pie de pagina: A los efectos de la presente Parte, la expresion "titular de
los derechos’ incluye las federaciones y asociaciones que tengan capacidad legal para
gjercer tales derechos.

895 Al examinar las aegaciones de las CE, nuestro punto de partida es € sentido corriente que ha
de atribuirse alos términos del tratado en € contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y su fin.
Laprimerafrase del articulo 42 prescribe que los Miembros pongan al alcance ("make available™) de
los titulares de derechos procedimientos judiciales civiles. El sentido corriente del término
"available" es "having sufficient force or efficacy; effectual; valid™* (que tiene fuerza o eficacia
suficientes; efectivo; valido). De sentido corriente del término ‘available" se desprende que los
titulares de derechos pueden, conforme al articulo 42, tener acceso a procedimientos judiciales que

129 F| articulo 42 figura en la seccién 2 de la parte |11 del Acuerdo sobre los ADPIC. Esa seccién se
titula "Procedimientos y recursos civiles y administrativos'. El articulo 49 de esa seccion, relativo a los
"Procedimientos administrativos’, dispone que "En la medida en que puedan ordenarse remedios civiles a
resultas de procedimientos administrativos referentes al fondo de un caso, esos procedimientos se atendréan a
principios sustancial mente equivalentes alos enunciados en esta seccion.”

130 Black's Law Dictionary, supra, pagina 123.
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sean eficaces para hacer que se respeten aquéllos de sus derechos a que se refiere e Acuerdo, cuando
ello esté justificado. ™!

896 Las Comunidades Europeas, aunque han centrado sus argumentos en la primera frase del
articulo 42, alegan que € articulo 211(a)(2) es incompatible con todo € articulo 42. Sefidamos que,
con arreglo a la cuarta frase del articulo 42, "Todas las partes en estos procedimientos estaran
debidamente facultadas para sustanciar sus aegaciones y presentar todas las pruebas pertinentes’.
El sentido corriente del término "substantiate” (sustanciar) es "demonstrate or verify by evidence™**
(demostrar o verificar mediante pruebas). Esta cuarta frase desarrolla uno de los aspectos de la
eficacia de los procedimientos judiciales, a saber, € hecho de que las partes han de tener una
oportunidad efectiva de exponer plenamente sus argumentos antes de que € tribuna formule sus
conclusiones.

897 Al interpretar d articulo 42, examinamos a continuacion su contexto. El articulo aparece en
laseccion 2 de la Parte 111 del Acuerdo sobre los ADPIC, que trata de la observancia de los derechos
de propiedad intelectual. La inclusén de esa Parte sobre la observancia en € Acuerdo sobre los
ADPIC fue una de las principales realizaciones de las negociaciones de la Ronda Uruguay, ya que
amplio € &mbito de la observancia de los derechos de propiedad intelectual. Antes del Acuerdo sobre
los ADPIC, las disposiciones relativas a la observancia se limitaban a obligaciones generales de
proporcionar recursos legales y confiscar las mercancias infractoras. En € articulo 41 de la seccion 1
de la Parte 111 se establecen las obligaciones generales aplicables a todas las medidas coercitivas. En
é se dispone, entre otras cosas, que "Los Miembros se asegurarén de que en su legidacion nacional se
establezcan procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual conforme a lo
previsto en la presente Parte que permitan la adopcion de medidas eficaces contra cualquier accion
infractora de los derechos de propiedad intelectua a que se refiere e presente Acuerdo” (parrafo 1) y
gue "Los procedimientos relativos a la observancia de los derechos de propiedad intelectua seran
justos y equitativos' (parrafo 2). El articulo 42, junto con las demés disposiciones de la seccion 2 de
la Parte 111, desarrolla las obligaciones generales establecidas en la seccidn 1 de la misma Parte con
respecto a los procedimientos y recursos civiles y adminidtrativos. En lo que se refiere a requisito de
la eficacia, el objeto y € fin de las disposiciones de la Parte |11 sobre la observancia se expresa en €
Preambulo del Acuerdo, en € que se reconoce la necesidad de "la provision de medios eficaces y
apropiados para hacer respetar 1os derechos de propiedad intelectual relacionados con € comercio”.

898 Enlo que concierne ala expresion "titulares de derechos’, que figura en la primera frase del
articulo 42, en lanota 11 de pie de pagina que la acompafia se declara que "la expresion ‘titular de los
derechos incluye las federaciones y asociaciones que tengan capacidad legal para gercer taes
derechos'. La nota se refiere a la legitimacion legal de los titulares de derechos para gercer tales
derechos. Denota que la expresion "titulares de derechos' que se utilizaen € articulo 42 (a diferencia
de la expresion "titular de una marca de fébrica 0 de comercio registrada' que se emplea en €
parrafo 1 dd articulo 16) se refiere no solo al titular de un derecho de propiedad intelectual sino
también a otras personas que puedan tener capacidad legal en la jurisdiccion de que se trate para
gercer derechos, tal como d titular de un registro que pueda considerarse presunto titular de una
marca de fébrica o de comercio registrada.

131 Aunque en este asunto no es aplicable la norma del agotamiento de los recursos locales, ya que o
que esta principalmente en juego es la interpretacion y la aplicacion de un tratado entre Estados y no la
inobservancia de derechos de personas, vale la pena sefialar que, en 10s casos en que estaba en juego esa norma,
se ha reconocido universalmente que los recursos disponibles con arreglo a la legislacion nacional han de ser
"eficaces" por su naturaleza, es decir, tienen que dar al demandante (privado) la posibilidad de interponer un
verdadero recurso. Véase Jenningsy Watts, coord., Oppenheim's International Law, 92 edicion, Vol. |, péginas
522 a 566, y lan Brownlie, Principles of Public International Law, 52 edicion, paginas 500 y 501.

132 The New Shorter Oxford English Dictionary, supra, pagina3.124.
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899 Como ya hemos sefialado, en los Estados Unidos € registro de una marca de fébrica o de
comercio establece una presuncién primafacie de que la entidad que ha obtenido € registro es titular
de la marca de fébrica o de comercio registrada. Esto significa que, en los Estados Unidos, se
considera que € titular de un registro es d titular de la marca, a menos de que se demuestre 1o
contrario. Toda persona que, conforme a la legidacion de los Estado Unidos, goce de la presuncion
de ser d titular de una marca de fabrica o de comercio ha de tener derecho a un nivel de proteccion de
sus derechos que cumpla las obligaciones impuestas a los Estados Unidos por € Acuerdo sobre los
ADPIC, incluyendo su articulo 42. En consecuencia, conforme a nuestra interpretacion, ese titular
presunto ha de tener acceso a procedimientos judiciaes civiles que sean eficaces para hacer que se
respeten sus derechos hasta € momento en que, en su caso, € tribuna determine que d titular
presunto no es € titular de la marca de fébrica o de comercio que ha registrado o que existe aguna
otrarazén que le prive de sus derechos que sea compatible con las obligaciones internacionales.

8.100 Tomamos nota del argumento de los Estados Unidos de que € articulo 211(a)(2) no afecta a
la posibilidad de que cuaquier parte pueda recurrir a los procedimientos judiciales para hacer vaer
sus derechos a una marca de fébrica o de comercio. Sin embargo, dada la clara redaccion del
articulo 211(a)(2), que dispone que "Ningun tribunal de los Estados Unidos reconocera, hara respetar
o hara vaer de otra forma cualquier reivindicacion de derechos' en ciertas circunstancias, no vemos
como un titular de derechos puede hacer que se respeten efectivamente sus derechos en esas
circunstancias.'®*® Aunque d articulo 211(8)(2) no parece impedir que € titular de derechos inicie
procedimientos judiciales civiles, su redaccion indica que € titular de derechos no puede entablar
unos procedimientos eficaces, ya que € tribuna no estd autorizado ab initio a reconocer la
reivindicacion de derechos s se cumplen las condiciones establecidas en € articulo 211(a)(2).
En otras palabras, € titular del derecho se ve de hecho en laimposibilidad de sustanciar su pretension,
a lo que claramente tiene derecho con arreglo a articulo 42, porque unos procedimientos judiciaes
civiles eficaces significan agunos procedimientos que encierren la posibilidad de obtener un resultado
gue no resulte imposible a priori por lalegidacion.

8.101 Sefidlamos que la cuestion seria distinta si un tribunal decidiese, después de haberse puesto al
alcance dd titular del registro de una marca de fabrica o de comercio unos procedimientos judiciales
civiles eficaces, que la persona o entidad que ha hecho € registro no es e verdadero titular de la
marca de fabrica 0 comercio en cuestion. En tal situacion, tal vez ya no haya derechos que hacer
observar conforme ala Parte 11 del Acuerdo, incluido su articulo 42.

8.102 Sin embargo, dado que € articulo 211(a)(2) limita, en ciertas circunstancias, € acceso
efectivo de los titulares de los derechos a unos procedimientos judiciaes civiles y, por consiguiente, la
posibilidad de recurrir a tales procedimientos, constatamos que € articulo 211(a)(2) es incompatible
con € articulo 42 del Acuerdo sobrelos ADPIC.

3. Compatibilidad o incompatibilidad del articulo 211(a)(2) con € parrafo 1 del articulo 16
del Acuerdo sobrelosADPIC

8.103 Las Comunidades Europeas aducen que negar a determinados titulares de marcas de fébrica o
de comercio €l acceso alos tribunales estadounidenses equivale a privarles de |os derechos exclusivos
que les reconoce € parrafo 1 del articulo 16. Afladen que la denegacion de los recursos judiciaes a
determinados titulares de marcas de fébrica 0 de comercio entrafia una grave reduccion de sus
derechos exclusivos. Seguin las Comunidades Europeas, la Unica via juridica o practica que existe en

133 Aplicando el articulo 211(b) a unadiferenciarelativa a un nombre comercial, un tribunal de distrito
resolvié que "el articulo 211 impide que HCI [el demandante] haga valer sus pretensiones relativas a la
infraccién de un nombre comercial”. Véase Havana Club Holdings, SA. v. Galleon SA., 62F., Supp.2d 1085
(S.D.N.Y.1999).
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los Estados Unidos para impedir que los terceros, sin € consentimiento del titular, utilicen signos
idénticos o similares es € recurso alos tribunales.

8.104 Los Estados Unidos aducen que, a tenor del parrafo 1 del articulo 16, € "titular de la marca
de fébrica o de comercio no es necesariamente quien la registra.  Afirman que aungue € registro
federal de la marca en los Estados Unidos lleva apargjada las presunciones juridicas de titularidad,
validez y prioridad, todas esas presunciones pueden ser impugnadas. Si una persona distinta de quien
registra la marca puede acreditar un mejor derecho ala marca de fabrica o de comercio, sobre la base,
por ejemplo, de su uso anterior, puede declararse que esa persona es € verdadero "titular” de la marca.
Los Estados Unidos sostienen que € parrafo 1 del articulo 16 prevé expresamente la posibilidad de
gue € titular de una marca de fébrica o de comercio, -la persona que puede reivindicar derechos
exclusivos en @ ordenamiento juridico interno- sea una persona ditinta de la que registra la marca.
Los Estados Unidos sefialan, en apoyo de su posicion, que en la Ultima frase del parafo 1 del
articulo 16 se declara que los derechos garantizados por ese parrafo "no afectardn a la posibilidad de
los Miembros de reconocer derechos basados en € uso” y, de forma més genera, que los derechos
gue reconoce € parrafo 1 dd articulo 16 "se entenderdn sin perjuicio de ninguno de los derechos
existentes con anterioridad”. Los Estados Unidos aducen que la determinacion de derechos existentes
con anterioridad, al igual que la determinacién de la adquisicion de las marcas mediante € uso,
corresponde a derecho interno y no esta regulada en e Acuerdo sobre los ADPIC. Los Estados
Unidos afirman que, en cumplimiento de la obligacion establecida en € parrafo 1 ddl articulo 16, no
niegan derechos exclusivos a titular de la marca de fébrica o de comercio registrada. En
consecuencia, los Estados Unidos concluyen que € articulo 211(a)(2) no es incompatible con €
parrafo 1 ddl articulo 16 del Acuerdo sobrelos ADPIC.

8.105 Los Estados Unidos sostienen que, alin en caso de que se considerara que es incompatible con
el parafo 1 dd articulo 16, € articulo 211(a)(2) seguiria siendo compatible con € Acuerdo sobre los
ADPIC, ya que sdlo se aplica a una categoria muy limitada y especificada de posibles titulares de
derechos, en concreto a aguéllos cuyas marcas de fabrica o de comercio sean idénticas o
sustancia mente semejantes a marcas de fabrica o de comercio que se hayan utilizado en relacion con
entidades comerciales o activos que hayan sido confiscados. En consecuencia, segin los Estados
Unidos, se trata de una disposicion "limitada' que se gjustaria a los requisitos del articulo 17. Las
Comunidades Europeas niegan que € articulo 211(a)(2) esté comprendido en € ambito de la
excepcion "limitada” del articulo 17, ya que se priva completamente d titular de la marca de fébrica o
de comercio registrada de los derechos exclusivos que le reconoce € parrafo 1 del articulo 16, y no es
posible considerar que esa privacion constituya una excepcion "limitada’ amparada por € articulo 17.

8.106 El texto dd parrafo 1 del articulo 16 es €l siguiente:
Derechos conferidos

El titular de una marca de fébrica o de comercio registrada gozara del derecho
exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en e
curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios
que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca,
cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusion. En e caso de que se use un
signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumira que existe probabilidad
de confusion. Los derechos antes mencionados se entenderdn sin perjuicio de
ninguno de los derechos existentes con anterioridad y no afectaran a la posibilidad de
los Miembros de reconocer derechos basados en € uso.

8.107 Laprimerafrase del parrafo 1) del articulo 6 obliga a los Miembros a reconocer a "titular de
una marca de fébrica o de comercio registrada" € derecho exclusivo de impedir a los terceros que
utilicen en e comercio de bienes o servicios signos idénticos o similares cuando ese uso dé lugar a
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una probabilidad de confusién. En la Ultima frase de ese parrafo se indica que esos derechos se
entenderan sin perjuicio de ninguno de los derechos existentes con anterioridad y que no impediran a
los Miembros reconocer derechos basados en € uso. Se pone en manifiesto que la Ultima frase, entre
otras cosas, da cabida a aquellos ordenamientos juridicos en los que es posible la adquisicion de
marcas de fébrica o de comercio por € uso, como es € caso por g emplo de las marcas de fébrica o de
comercio de common law en los Estados Unidos. Asi pues, € parrafo 1 del articulo 16 establece la
posibilidad de reconocer derechos exclusivos a titular de una marca de fébrica o de comercio que
haya establecido su titularidad bien mediante su registro o bien por € uso.

8.108 En este momento nos ocupamos, no obstante, de los derechos exclusivos de que goza € titular

de una marca de fébrica o de comercio registrada en virtud del péarrafo 1 de articulo 16.** Ni el
parrafo 1 del articulo 16 ni cualquier otra disposicion del Acuerdo sobre los ADPIC definen la forma
de determinar quién es € titular de una marca de fébrica o de comercio.”® El pérafo 1 del articulo 16
no hace referencia a "titular registrado de una marca de fébrica o de comercio” ni a "titular del
registro”, sino al "titular de una marca de fébrica o de comercio registrada’, de lo cua deducimos que
el texto del parrafo 1 del articulo 16 preve la existencia de distintas formas de adquirir latitularidad en
la legidacion de los diversos Miembros. Las Comunidades Europeas, aunque adujeron que €
Acuerdo sobre los ADPIC facilita algunas orientaciones acerca de quién debe ser considerado titular,
reconocieron que en ese Acuerdo, incluidas las disposiciones dd Convenio de Paris (1967)

incorporado a mismo, no hay una definicion del titular de una marca de fébrica o de comercio.'*® El

sentido corriente del término "owner" (“titular") es "[t]he person who is vested the ownership,
dominion, or title of property, proprietor. He who has dominion of athing, real or personal, corporeal
or incorporeal, which has a right to enjoy and do with as he pleases’ ("la persona que tiene la

titularidad, dominio o titulo de propiedad, € propietario. Quien tiene € dominio de algo, read o
personal, corporal o incorporal, de lo que tiene derecho a gozar y a disponer como le plazca').”*”  El

sentido corriente no nos aclaralaforma en que ha de determinarse quién es € titular de una marca de
fébrica 0 de comercio. Para determinar quién es € titular de una marca de fébrica o de comercio

registrada, es necesario recurrir a la legidacién nacional de los Miembros.  Concluimos que €
parrafo 1 del articulo 16 establece determinados derechos exclusivos derivados de la titularidad de
una marca de fabrica o de comercio registrada que todos los Miembros han de respetar y han de
reconocer a "titular" de dicha marca, pero € Acuerdo sobre los ADPIC no establece un régimen de
titularidad de las marcas de fébrica o de comercio vaido para todos los Miembros y aplicable a todos
ellos.

134 No nos ocupamos aqui de la"reivindicacién de derechos formulada por un nacional designado sobre
labase de derechos de common law" a que se hace referenciaen €l articulo 211(a)(2), ya que laprimerafrase del
articulo 16 no se refiere a esos derechos, sino que nos centramos en el hecho de que no se reconozca, haga
respetar o haga valer cualquier reivindicacion de derechos, incluidos los derechos exclusivos enumerados en el
parrafo 1 del articulo 16, formulada por nacional es designados que hayan conseguido, al amparo de unalicencia
general de la OFAC, el registro de marcas de fabrica o de comercio que se hayan utilizado en relacién con
activos confiscados.

135 \/éase nuestro andlisis a este respecto en los parrafos 8.56 y 8.57.
136 yiéase la respuesta 50 de las Comunidades Europesas.

137 Black's Law Dictionary, supra, pagina 996. Sefiadlamos, a efectos de comparacion, que el texto
francés del parrafo 1 del articulo 16 del Acuerdo usa la expresion "le titulaire d'une marque de fabrique ou de
commerce enregistrée” y que en el texto espafiol se emplealaexpresion " el titular de unamarca de fabrica o de
comercio registrada". El significado que da el diccionario al término "le titulaire" (el titular) es "qui posséde
juridiquement” (quien posee juridicamente) (Le Petit Robert, Dictionnaire de la langue francaise (2000),
p.2529). El significado que daen espafiol el diccionario del término "el titular" es"quien goza legitimamente de
un derecho declarado o reconocido a su favor" (Diccionario de Ciencias Juridicas, Politicas y Sociales
(1984), pagina 749).
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8.109 Hemos sefidado ya que en los Estados Unidos la titularidad de una marca de fébrica o de
comercio se estable generdmente en funcion del uso y hemos concluido que e Acuerdo sobre los
ADPIC no impide a un Miembro determinar sobre la base del uso e derecho a la titularidad de una
marca. En los Estados Unidos, € registro de una marca de fébrica o de comercio genera una
presuncion prima facie de que quien la ha registrado es titular de la marca 'y tiene e derecho
exclusivo de utilizarlaen e comercio; pero esas presunciones pueden ser impugnadas y anuladas, por
gemplo en caso de que una persona digtinta de quien haya registrado la marca acredite un mejor
derecho.

8.110 Nos corresponde comprobar s € articulo 211(a)(2) niega a titular de una marca de fabrica o
de comercio registrada los derechos exclusivos establecidos en € péarrafo 1 del articulo 16. En los
Estados Unidos se presume que € titular del registro federa de una marca de fabrica o de comercio es
el titular de la marca de fébrica o de comercio registrada. De las disposiciones del articulo 16 se
desprende que ese titular presunto debe gozar de los derechos exclusivos a que se hace referencia en
ese parafo. No obstante, |a titularidad presunta es susceptible de impugnacion en un procedimiento
sustanciado ante la Junta de Primera Instancia y Apelacién en materia de Marcas de Fabrica o de
Comercio o ante un tribunal federal. Hasta e momento en que la presuncion relativa alavaidez del
registro haya sido impugnada con éxito por via judiciad o administrativa, debe reconocerse a titular
presunto € derecho a la proteccidn previstaen € articulo 16.

8.111 Sefidamos que la aegacion de las CE en relacion con e parrafo 1 dd articulo 16 se centraen
la supuesta denegacion del acceso a los tribunal es estadounidenses, que, ajuicio de las CE, equivale a
privar a los titulares de derechos de los derechos que establece € parrafo 1 del articulo 16. Hemos
concluido antes que € articulo 42 exige que los Estados Unidos pongan a acance dd titular del
registro de una marca de fabrica o de comercio procedimientos judiciales civiles eficaces, es decir, en
los que sea posible un resultado no predeterminado a priori por las normas legales, para reivindicar
sus derechos a la marca de fébrica 0 de comercio registrada. En las circunstancias excepcionaes a
gue se refiere @ articulo 211(a)(2) puede haber una impugnacion con éxito de los derechos de
titularidad prima facie con respecto a registro, obtenido por un nacional designado a amparo de una
licencia generd de la OFAC sin d consentimiento del titular original, de una marca de fabrica o de
comercio que se haya utilizado en relacion con activos confiscados.  En los supuestos en que la
titularidad presunta podria ser impugnada con éxito en el marco de procedimientos judiciaes civiles
efectivos, las disposiciones del articulo 211(a)(2) no serian un obstéculo para que la persona a la que
el tribunal considerara titular real de la marca de fabrica o de comercio conforme a la legislacion
estadounidense reivindicara sus derechos. En este sentido, € articulo 211(a)(2) permite que se
otorguen derechos exclusivos a la persona a la que € tribunal considere titular real de la marca de
fébrica o de comercio registrada de conformidad con la legidacion estadounidense. Las Comunidades
Europeas no han aportado ninguna prueba que nos permita llegar a la conclusién de que los tribunales
estadounidenses interpretarian € articulo 211(a)(2) de una forma que privara de sus derechos
exclusivos a una persona respecto de la cua d tribuna hubiera determinado que era € titular de una
marca de fébrica o de comercio registrada.

8.112 Por las razones expuestas, constatamos que las Comunidades Europeas no han demostrado
que € articulo 211(a)(2) sea incompatible con € péarafo 1 del articulo 16 del Acuerdo sobre
los ADPIC.
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G COMPATIBILIDAD DEL ARTICULO 211(A)(2) CON EL PARRAFO 1 DEL ARTICULO 2 DEL
ACUERDO SOBRE LOS ADPIC EN CONEXION CON EL PARRAFO 1) DEL ARTICULO 6BIS DEL
CONVENIO DE PARIS (1967)

1. Compatibilidad e incompatibilidad del articulo 211(a)(2) con € parrafo 1 del articulo 2
del Acuerdo sobre los ADPIC en conexion con e parrafo 1) del articulo 6bis del

Convenio de Paris (1967)

8.113 Las Comunidades Europeas degan que d articulo 211(a)(2) niega la proteccion a
determinadas marcas de fabrica 0 de comercio con independencia de que se trate 0 no de marcas
notoriamente conocidas, por o que es incompatible con € parrafo 1) del articulo 6bis del Convenio de
Paris (1967) incorporado a Acuerdo sobre los ADPIC en virtud del parrafo 1 del articulo 2 de dicho
Acuerdo. En particular, aducen que Cuba, un naciona de ese pais 0 Su sucesor extranjero en interés
no podran solicitar que se rehuse o invaide @ registro solicitado ni estaran en condiciones de tratar de
gue se prohiba la utilizacion de la marca de fabrica o de comercio en cuestion. Afiaden que, dados los
términos amplios en que esta redactado, € parrafo 211(a)(2) es aplicable a todos los tipos de marcas
comerciales o de fabrica, registradas, de common-law o notoriamente conocidas.

8114 Los Estados Unidos sogtienen que € articulo 211(a)(2) no es incompatible con
el parrafo 1) del articulo 6bis del Convenio de Paris (1967), porque en virtud de éste los Miembros se
comprometen a rehusar o invaidar € registro o a prohibir € uso de una marca de fébrica o de
comercio cuando la autoridad competente del Miembro de que se trate estime que la marca de fébrica
0 de comercio es notoriamente conocida en € territorio de ese Miembro "como siendo yamarca' de la
persona que reivindica proteccion a amparo de ese articulo. Segin los Estados Unidos, el
articulo 211(a)(2) solo entraria en juego cuando los tribunales estadounidenses determinaran que la
marca de fabrica o de comercio en los Estados Unidos no es "lamarca de' la entidad que llevo a cabo
la confiscacion o de sus sucesores en interés. Los Estados Unidos aducen que € articulo @ois reserva
expresamente a "la autoridad competente” del Miembro la determinacion de s una marca de fébrica o
de comercio es notoriamente conocida como siendo ya la marca de una determinada persona. Los
Estados Unidos argumentan que si, conforme a la legidacion estadounidense, la entidad que redlizé la
confiscacion no tiene derechos de titularidad sobre la marca de fabrica o de comercio, juridicamente
la marca de fabrica 0 de comercio no puede ser "notoriamente conocida como siendo ya la marca de'
la entidad confiscadora.

8.115 El texto del parrafo 1) del articulo 6bis del Convenio de Paris (1967), incorporado a Acuerdo
sobrelos ADPIC, es el siguiente:

Los paises de la Union se comprometen, bien de oficio, s la legidacion dd pais lo
permite, bien ainstancia del interesado, a rehusar o invaidar € registro y a prohibir €l
uso de una marca de fébrica o de comercio que congtituya la reproduccion, imitacion
o traduccion, susceptibles de crear confusién, de una marca que la autoridad
competente del pais del registro o del uso estimare ser ali notoriamente conocida
como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio
y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrird lo mismo cuando la parte
esencia de la marca constituya la reproduccion de tal marca notoriamente conocida o
una imitacion susceptible de crear confusion con ésta

8.116 Observamos que € articulo @is del Convenio de Paris (1967) obliga a los Miembros a
rehusar o invalidar € registro en determinadas situaciones. En cambio, € articulo 211(a)(2) no se
refiere a la denegacion o anulacion del registro. Las Comunidades Europeas no aclaran s €
articulo 211(a)(2) coincide en parte 0 estd en conflicto con € articulo @is a este respecto, y en caso
afirmativo, en qué medida. En consecuencia, no consideramos que las Comunidades Europeas hayan
aportado pruebas y expuesto argumentos juridicos suficientes para demostrar que € articulo 211(a)(2)
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es incompatible con las obligaciones que impone a los Estados Unidos € articulo 6bis del Convenio
de Paris (1967). En consecuencia, € Grupo Especia no puede llegar a la concluson de que €
articulo 211(a)(2) seaincompatible con € articulo 6bis a este respecto.

8.117 El articulo 6bis obliga asmismo a los Miembros a prohibir e uso de una marca de fébrica o
de comercio notoriamente conocida en determinadas Situaciones. En respuesta a una pregunta, las
Comunidades Europess citaron € siguiente giemplo de una situacion en la que € articulo 211(a)(2)
podria violar las obligaciones que impone a los Estados Unidos € péarrafo 1) del articulo &ois: g la
marca de fébrica o de comercio "Havana Club" no estuviera registrada en los Estados Unidos, pero los
Estados Unidos hubieran de reconocerla como una marca notoriamente conocida en € sentido del
articulo @is, la aplicacion dd articulo 211(a)(2) no permitiria a la persona que tiene derecho a la
proteccion de esta marca de fabrica o de comercio notoriamente conocida impedir que otra la utilizara
en los Estados Unidos.

8.118 Observamos que las Comunidades Europeas adujeron que € Acuerdo sobre los ADPIC no
obligaa un Miembro de la OMC areconocer una confiscacion de propiedad intelectual en otro pais en
lo que respecta a los efectos juridicos de esa confiscacion incluso en € pais en que tuvo lugar."*® En
consonancia con su opinion, las Comunidades afiadieron que, de conformidad con € articulo 6 del
Convenio de Paris (1967), incorporado a Acuerdo sobre los ADPIC, un Miembro de la OMC debe
reconocer como titular de la marca de fébrica o de comercio notoriamente conocida en su territorio a
titular original o d titular de una marca de fébrica 0 de comercio confiscada después de la
expropiacion.’®®  Las Comunidades Europeas parecen coincidir con los Estados Unidos a este
respecto.

8.119 Observamos también que las Comunidades Europeas no han aportado pruebas que nos
permitan comparar los "derechos de common law o del registro obtenido con areglo a dicho
articulo 515.527" a que se hace referenciaen d articulo 211(a)(2) con las obligaciones establecidas en
el articulo is. Por gemplo, las Comunidades Europeas no han facilitado ninguna informacién
acerca de la forma en que los tribunales estadounidenses aplicarian los derechos de common law a
este respecto. En ausencia de ese tipo de datos, no podemos presumir que los tribunaes
estadounidenses aplicarian los derechos de common law de forma incompatible con las obligaciones
gue impone a los Estados Unidos e Acuerdo sobre los ADPIC. No obstante, en la medida en que €
articulo 211(a)(2) pueda afectar a la existencia de los derechos que deben reconocerse a titular de un
derecho de conformidad con e articulo tis, las Comunidades Europeas no han alegado que €
articulo 211(a)(2) impida a los tribunales estadounidenses reconocer tales derechos en poder del
titular original de la marca de fébrica o de comercio que se haya utilizado en relacion con activos
confiscados, de sus sucesores de interés, o de una persona que tenga € consentimiento del titular
original o de su sucesor en interés. En e gemplo citado antes por las Comunidades Europess, €
articulo 211(a)(2) no impediriaa titular original de una marca de fébrica o de comercio notoriamente
conocida, su sucesor en interés o una persona que tuviera e consentimiento del titular origina o del
sucesor en interés gjercitar sus derechos en las circunstancias descritas en ese giemplo.

8.120 Coincidimos con las partes en que un Miembro de la OMC no esta obligado a otorgar los
beneficios del articulo fbis a la entidad que llevd a cabo la confiscacion 0 a su sucesor en interés,
cabe la posibilidad de que la autoridad competente de un Miembro de la OMC considere que la marca
de fébrica o de comercio notoriamente conocida es la marca de la persona que era titular de la marca
antes de la confiscacion. Hay que sefiadar que € articulo 211(a)(2) se refiere a una situacion en laque
la entidad confiscadora o su sucesor en interés reivindican derechos sin @ consentimiento del titular
original y no a una situacion en la que € propio titular original, su sucesor en interés u otra persona

138 \/gase la respuesta 43 de las CE.

139 yiéase la respuesta 57 de las CE.
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que tenga € consentimiento del titular origina o de su sucesor en interés reivindique esos derechos.
En consecuencia, en lamedida en que la aplicacion del articulo 211(a)(2) pueda hacerse extensivaala
proteccion que deberia otorgarse en conformidad con € articulo eis, no hay en d articulo 211(a)(2)
ninguna disposicion que impida a los tribunales estadounidenses proporcionar esa proteccion a la
persona que con arreglo a lalegidacion estadounidense se considera que es € verdadero titular de una
marca de fébrica o de comercio notoriamente conocida que ha sido confiscada: € titular original, su
sucesor en interés o la persona que tenga e consentimiento del titular origina 0 de su sucesor en
interés.

8121 En consecuencia, sobre la base de las razones expuestas, constatamos que €
articulo 211(a)(2) no es incompatible con € articulo 6bis del Convenio de Paris (1967) incorporado al
Acuerdo sobre los ADPIC.

H. COMPATIBILIDAD DEL ARTICULO 211(A)(2) CON EL PARRAFO 1 DEL ARTICULO 2 DEL
ACUERDO SOBRE LOS ADPIC EN CONEXION CON EL ARTICULO 8 DEL CONVENIO DE
PARIS (1967)

1. Compatibilidad o incompatibilidad del articulo 211(a)(2) con € parrafo 1 del articulo 2
del Acuerdo sobrelos ADPIC en conexién con € articulo 8 del Convenio de Paris (1967)

8.122 Sobre la base de la constatacidn que hemos formulado en € parrafo 8.41 de que las categorias
de propiedad intelectual abarcadas por € Acuerdo sobre los ADPIC son aquellas a las que se hace
referencia en € parrafo 2 del articulo 1 de dicho Acuerdo y de que los Miembros no estan obligados
en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC a conceder proteccion a los nombres comerciales,
constatamos que € articulo 211(a)(2) no es incompatible con € parrafo 1 del articulo 2 del Acuerdo
sobre los ADPIC en conexion con € articulo 8 del Convenio de Peris (1967).

l. COMPATIBILIDAD DEL ARTICULO 211(A)(2) CON EL PARRAFO 1 DEL ARTICULO 3 DEL
ACUERDO SOBRE LOS ADPIC Y EL PARRAFO 1 DEL ARTICULO 2 DE DICHO ACUERDO EN
CONEXION CON EL PARRAFO 1) DEL ARTICULO 2 DEL CONVENIO DE PARIS (1967)

1. Compatibilidad o incompatibilidad del articulo 211(a)(2) con € parrafo 1 del articulo 3
del Acuerdo sobrelos ADPIC y e parrafo 1 del articulo 2 de dicho Acuerdo en conexion
con € parrafo 1) del articulo 2 del Convenio de Paris (1967)

8.123 Las Comunidades Europeas aducen que e articulo 211(a)(2) es incompatible, a un doble
nivel, con e parafo 1 dd articulo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC.  Segln las Comunidades
Europess, d articulo 211(a)(2) es incompatible con € parrafo 1 del articulo 3 porque la disposicion se
aplica con relacion alos "nacionales designados’ expresion que abarca fundamentalmente Cubay los
nacionales de ese pais. Las Comunidades Europeas afiaden que, a nivel de los sucesores en interés, €
texto de lanormalega se refiere Unicamente a los nacionales de un pais extranjero y no hace ninguna
referencia alos nacionales de los Estados Unidos.

8.124 Los Estados Unidos aducen que, en virtud de lo dispuesto en @ articulo 211(a)(2), los
tribunales estadounidenses no reconoceran, haran respetar o harén valer cualquier reivindicacion de
derechos en relacion con una marca de fébrica o de comercio confiscada formulada por un nacional
designado o un nacional de cuaquier pais extranjero que sea sucesor en interés del naciona
designado. Los Estados Unidos sefidan que aunque € texto lega no incluye a los nacionales de los
Estados Unidos a describir alos sucesores en interés, 1os nacionales de los Estados Unidos no pueden
convertirse en sucesores en interés de un naciona designado sin obtener previamente una licencia
especifica de la OFAC y sefidan que la OFAC nunca ha concedido una licencia especifica de esa
indole. Los Estados Unidos aducen que cuaquier transaccion mediante la cual un nacional de los
Estados Unidos pueda convertirse en sucesor en interés de una entidad confiscadora cubana esta
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prohibida en virtud de 31 CFR 515.201. Los Estados Unidos afladen que una medida solo es
incompatible en sus propios términos s impone la realizacion de actos incompatibles con la OMC.

8.125 El principio dd trato nacional ha constituido histéricamente un elemento importante de los
acuerdos internacionales sobre derechos de propiedad intelectual. El principio del trato naciona ha
congtituido un requisito desde los comienzos de los Convenios de Paris y Berna a finales del
siglo XIX y esté recogido en € parafo 1 del articulo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC. El texto de la
parte pertinente de ese parrafo es e siguiente:

Cada Miembro concederd a los nacionales de los demés Miembros un trato no menos
favorable que @ que otorgue a sus propios nacionales con respecto a la proteccién
(nota 3 de pie de pagind) de la propiedad intelectud |...]

Nota 3 de pie de pagina: A los €efectos de los articulos 3 y 4, la proteccion
comprenderd los aspectos relativos a la existencia, adquisicion, acance,
mantenimiento y observancia de los derechos de propiedad intelectual asi como los
aspectos relativos a gercicio de los derechos de propiedad intelectua de que trata
especificamente este Acuerdo.

8.126 Ladisposicion relativad trato nacional recogida en € parrafo 1) del articulo 2 del Convenio
de Paris (1967) contiene una declaracion similar a la del parrafo 1 del articulo 3 del Acuerdo sobre
los ADPIC*:

Los nacionales de cada uno de los paises de la Unién gozarén en todos los demés
paises de la Unidn, en lo que se refiere a la proteccion de la propiedad industrial, de
las ventajas que las leyes respectivas concedan actualmente o en e futuro a sus
nacionales, todo ello sin perjuicio de los derechos especiamente previstos por €
presente Convenio. En consecuencia, aquellos tendrén la misma proteccion que estos
y € mismo recurso lega contra cualquier ataque a sus derechos, siempre y cuando
cumplan las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales.

8.127 Se produce una infraccion del parrafo 1 del articulo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC cuando,
seglin demuestra una parte demandante, 1) existe en un Miembro una medida que afecta a la
"existencia, adquisicion, acance, mantenimiento y observancia de los derechos de propiedad
intelectual asi como los aspectos relativos a gercicio de los derechos de propiedad intelectua de que
trata especificamente” e Acuerdo sobre los ADPIC y 2) esa medida otorga a los nacionales de otros
Miembros un trato menos favorable con respecto a la proteccion de los derechos de propiedad
intelectual.

8.128 La primera cuestion que hay que examinar es s € articulo 211(a)(2) afecta a la "existencia,
adquisicion, acance, mantenimiento y observancia de los derechos de propiedad intelectual asi como
los aspectos relativos a gercicio de los derechos de propiedad intelectua que trata especificamente”
e Acuerdo sobre los ADPIC. Observamos que no hay discrepancia entre ambas partes acerca del

140 Tanto el parrafo 1 del articulo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC como el pérrafo 1) del articulo 2 del
Convenio de Paris (1967) se refieren a la "proteccion” de la propiedad intelectual. El péarrafo 1 del articulo 3
hace referencia a "un trato no menos favorable" y el parrafo 1 del articulo 2 a "la misma proteccion [...] y el
mismo recurso legal". No obstante, dado el objetivo comin de conceder un trato no discriminatorio a los
nacionales de otros paises en lo que respecta a la proteccion de la propiedad intelectual, una constatacion de
incompatibilidad con el parrafo 1 del articulo 3 podria también llevar a idéntica constatacién con respecto al
parrafo 1 del articulo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC en conexién con el parrafo 1) del articulo 2 del Convenio
de Paris (1967)



WT/DS176/R
Pégina 127

hecho de que @ articulo 211(a)(2) afecta a la proteccidn de los derechos de propiedad intelectud, en
el sentido en que se definen en la nota 3 de pie de pagina del Acuerdo sobre los ADPIC. En
consecuencia, procedemos a anadlizar s € articulo 211(a)(2) otorga a los nacionales de otros
Miembros una proteccion de los derechos de propiedad intelectual menos favorable que la que
concede alos nacionales de |os Estados Unidos.

8.129 El texto del parrafo 1 del articulo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC esta redactado en términos
smilares alos del pérrafo 4 del articulo I11 del GATT de 1994.***  Una importante diferencia entre el
principio de trato nacional que se recoge en € parrafo 1 del articulo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC y
el que consagra € parrafo 4 dd articulo 111 del GATT de 1994 consiste en que en € parrafo 1 del
articulo 3 € trato naciona se refiere al titular del derecho de propiedad intelectua y en e parrafo 4
del articulo Il a los productos. Al interpretar € parrafo 1 del articulo 3 del Acuerdo sobre los
ADPIC, € parrafo 4 ddl articulo |11 puede ser un elemento contextual Util.

8130 El Grupo Especid que examind € asunto Estados Unidos — Articulo 337 de la Ley
Arancelaria de 1930 interpretd expresamente que € término "trato no menos favorable" obliga a los
Miembros a ofrecer a los productos importados una igualdad de condiciones de competencia con los
productos nacionales. El Grupo Especial declard lo siguiente:

La prescripcion ddl parrafo 4 dd articulo 111 de que € trato no sea "menos favorable”
no va acompafiada de reserva ni precision alguna. El mismo concepto se encuentra
en otras partes dd Acuerdo General y en acuerdos negociados posteriormente en €
marco del GATT, en tanto que expresion del principio fundamental de la igualdad de
trato entre los productos importados y otros productos extranjeros (en virtud del
principio de la nacion més favorecida) o entre aquellos y os productos nacionales (en
virtud del trato naciona prescrito por € articulo I11). Lafrase "no deberan recibir un
trato menos favorable” del parrafo 4 exige una igualdad efectiva de oportunidades
para los productos importados en lo relativo a la aplicacion de cuaquier ley,
reglamento o prescripcion que afecte a la venta, la oferta para la venta, la compra, €
transporte, la distribucién o € uso de productos en el mercado interior. Ello establece
claramente € criterio minimo admisible™*

8.131 De forma andoga, € Grupo Especid que examind € asunto Canada - Importacion,
distribucion y venta de determinadas bebidas alcohdlicas por organismos provinciales de
comercializacion examinO una medida del Canada en relacion con e péarrafo 4 del articulo 111 del
GATT de 1947 y declaré que "d autorizar & acceso de la cerveza naciona a puntos de venta no
disponibles para la cerveza importada, e Canada concedia a la cerveza nacional unas posibilidades de
competir que negaba a la cerveza importada’.’ La norma pertinente de examen a efectos de

141 E| texto del parrafo 4 del articulo 111 del GATT de 1994 esel siguiente:

Los productos del territorio de toda parte contratante importados en el territorio de cualquier
otra parte contratante no deberan recibir un trato menos favorable que el concedido a los
productos similares de origen nacional, en lo concerniente a cualquier ley, reglamento o
prescripcion que afecte a la venta, la oferta para la venta, la compra, €l transporte, la
distribucién y el uso de estos productos en el mercado interior.

142 Informe del Grupo Especial, Estados Unidos - Articulo 337 de la Ley Arancelaria de 1930
("Estados Unidos - Articulo 337"), IBDD 365/402, adoptado el 7 de noviembre de 1989, parrafo 5.11.

143 Informe del Grupo Especial, Canada - Importacion, distribucién y venta de determinadas bebidas
alcohdlicas por organismos provinciales de comercializacion ("Canada — Organismos de comercializacion'),
IBDD 39S, adoptado el 18 de febrero de 1992, parrafo 5.6.
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determinar S se otorga a los nacionales de los demas Miembros un trato "menos favorable" que €
concedido a los nacionales del Miembro de que se trate en e sentido del parrafo 1 del articulo 3 del
Acuerdo sobre los ADPIC consiste en examinar S la medida ofrece una igualdad efectiva de
oportunidades a esos dos grupos de personas con respecto a la proteccion de los derechos de
propiedad intelectual.

8.132 Las Comunidades Europeas aegaron que € articulo 211(a)(2) es incompatible con €
principio del trato naciona a nivel de los nacionales designados y sus sucesores en interés. Adujeron
gue, a reducir € acance de la proteccidon de las marcas de fébrica 0 de comercio de las que son
titulares "nacionales designados’, en tanto que concede a los nacionales de los Estados Unidos €
pleno goce de sus derechos, € articulo 211(a)(2) establece una discriminacion en perjuicio de los
"nacionales designados’, con infraccion del principio del trato nacional. En lo que respecta a los
sucesores en interés, las Comunidades Europeas adujeron que € articulo 211(a)(2) niega la proteccion
a los sucesores en interés extranjeros, mientras que los sucesores en interés estadounidenses pueden
gozar de sus derechos sobre las marcas de fébrica o de comercio que se hayan utilizado en relacion
con activos confiscados.***

8.133 El articulo 211(a)(2) establece que ningun tribunal de los Estados Unidos reconocerd, hard
respetar o hard valer derechos reivindicados por un "naciona designado”, sobre la base del registro de
la marca de fébrica o de comercio obtenido a amparo de una licencia de la OFAC. Hay que sefidar
gue, segun la definiciéon del articulo 211(d)(1) la expresion "nacional designado” comprende 1) Cuba,
2) cualquier naciona de ese pais, 3) "un nacional especialmente designado” 04) "los nacionales de
cualquier pais extranjero que sean sucesores en interés de un naciona designado”. Consideramos que
€S preciso interpretar como un todo el término "naciona designado”, sin fragmentarlo en dos niveles.
Observamos que la definicion "nacional designado” comprende "los nacionales de cualquier pais
extranjero que sean sucesores en interés de un naciona designado” y no incluye a los nacionaes de
los Estados Unidos.  En consecuencia, es plausible que, en tanto que pueden no reconocerse, hacerse
respetar 0 hacerse valer los derechos del nacional de un pais extranjero que sea sucesor en interés de
un naciona designado en relacion con la marca en cuestion, los tribunales de los Estados Unidos
puedan reconocer, hacer respetar o hacer vaer derechos de un nacional de los Estados Unidos que sea
sucesor en interés de un nacional designado en relacion con la marca en cuestion registrada de
conformidad con una licencia especifica concedida por la OFAC. Cabe considerar que con esa
diferencia de trato con respecto a la proteccion del derecho de propiedad intelectua se otorga a los
nacionales de los demés Miembros un trato menos favorable, por cuanto se niega la igualdad efectiva
de oportunidades en los Estados Unidos a quienes no sean nacionales de los Estados Unidos.

8.134 Por € contrario, los Estados Unidos adujeron que € articulo 211(a)(2) no es incompatible con
el parrafo 1 dd articulo 3, por cuanto los nacionales de los Estados Unidos, aunque la medida no lo
establezca asi de forma expresa, no pueden convertirse en sucesores en interés de nacionaes
designados, ya que € articulo 515.201 de 31 CFR prohibe a los nacionaes de los Estados Unidos
convertirse en sucesores en interés sin obtener una licencia especifica de la OFAC. Los Estados
Unidos manifiestan que la OFAC no ha expedido nunca a un naciona de los Estados Unidos una
licencia especifica que le permita convertirse en sucesor en interés con respecto a marcas de fébrica o
de comercio que hayan sido utilizadas en relacion con activos confiscados. Los Estados Unidos

144 |_os Estados Unidos adujeron, por el contrario, que "no puede evaluarse la compatibilidad con los
principios del trato nacional y del trato NMF centrandose exclusivamente en una parte de laley. Es preciso
considerar laley en su conjunto. Si una disposicion de laley estadounidense establece que se da determinado
trato a 1) los productos nacionales y 2) los productos importados, careceria de sentido analizar aisladamente un
"primer nivel" (el de los productos nacionales) y llegar ala conclusion de que laley viola el principio del trato
nacional. De forma andloga, en el articulo 211 no hay "niveles' independientes; la ley, en su conjunto, no
infringe las disposiciones relativas al trato nacional o alanacion més favorecida'. Véase el escrito de réplicade
los Estados Unidos, parrafo 48.
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afirmaron que una ley slo es incompatible con la OMC en sus propios términos s impone la
realizacion de actos incompatibles con la OMC, y que s laley permite a la autoridad nacional actuar
de forma compatible con & Acuerdo sobre la OMC, los Grupos Especiales no deben presumir que un
Miembro utilizard sus facultades discrecionales en una forma que esté en contradiccion con sus
obligaciones internacionales.

8.135 Aunque, por definicion, € término "naciona designado® comprende los nacionales de
cualquier pais extranjer0 que sean sucesores en  interés, observamos que €
articulo 515.201 de 31 CFR prohibe con carécter general a los nacionales de los Estados Unidos
convertirse en sucesores en interés a no ser que la OFAC conceda una licencia especificaata fin. La
cuestion que es preciso abordar a efectos de la determinacion de la compatibilidad del
articulo 211(a)(2) con € principio del trato nacional es s la OFAC concede a los nacionaes
estadounidenses un trato mas favorable al examinar la conveniencia de otorgar licencias a nacionales
de los Estados Unidos para que se conviertan en sucesores en interés.

8136 El Organo de Apelacion sefidé en @ asunto Estados Unidos — Ley Antidumping de 1916 que
el concepto de legidacion imperativa en contraposicion a la legislacion discrecional habia sido
elaborado por varios grupos especiales del GATT como consideracion previa a la determinacion de
cuando normas legidativas como tales -y no una aplicacion especifica de esas normas legidativas-
eran incompatibles con las obligaciones de una parte contratante del GATT de 1947.'* En
Estados Unidos — Medidas que afectan a la importacion y a la venta y utilizacién en & mercado
interno de tabaco, se pidi6 ad Grupo Especid que examinara  articulo 1106 c) de la Ley de
Presupuesto de 1993.M° El Grupo Especial declard lo siguiente:

Dado que & Departamento de Agricultura de los Estados Unidos no habia modificado
ain la estructura de los derechos de inspeccion en consonancia con la modificacion
lega introducida por € articulo 1106 c), la principal cuestion que € Grupo Especia
tenia que andlizar era s este articulo de la Ley del Presupuesto de 1993 exigia
imperativamente la aplicacion de medidas incompatibles con € articulo VIII 0 s se
limitaba a dar al Gobierno de los Estados Unidos la posibilidad de adoptar medidas
incompatibles con dicho articulo. A ese respecto, € Grupo Especia recordd que los
grupos especides habian declarado sisteméicamente que, en tanto que cabia
impugnar la propia legidacion que exigia imperativamente medidas incompatibles
con € Acuerdo General, no era posible impugnar en si mismas las disposiciones
legidativas que dieran meramente a las autoridades eecutivas de una parte
contratante la posibilidad de adoptar medidas incompatibles con e Acuerdo Generd,
y que sdlo podia ser objeto de impugnacion la aplicacion efectiva de esa legidacion
incompatible con dicho Acuerdo.™*’

8.137 El Organo de Apdacion, remitiéndose a péarafo anterior declaré que "las facultades
pertinentes a los efectos de la distincion entre legislacion imperativa y discrecional son facultades que

145 | nforme del Organo de Apelacién, Estados Unidos - Ley Antidumping de 1916 ("Estados Unidos -
Ley de1916"), WT/DS136/AB/R, WT/DS162/AB/R, adoptado el 26 de septiembre de 2000, parrafo 88.

148 E| articulo 1106 c) de la Ley del Presupuesto de 1993 exigia que los derechos de inspeccion del
tabaco importado fueran "comparables a los derechos y cargas establecidos y percibidos por los servicios
prestados en conexién con el tabaco producido en los Estados Unidos". Estados Unidos - Medidas que afectan
alaimportaciény alaventay utilizacién en el mercado interno de tabaco ("Estados Unidos - Tabaco'), IBDD
41S, volumen 1, adoptado el 4 de octubre de 1994, pérrafo 114.

147 |nforme del Grupo Especial, Estados Unidos - Tabaco, parrafo 118.
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han sido conferidas a poder ejecutivo”. La OFAC forma parte del poder gecutivo, que tiene
facultades discrecionales para otorgar a nacionales de |os Estados Unidos licencias especificas que les
permitan convertirse en sucesores en interés de un "nacional designado”.

8.138 Los Estados Unidos manifestaron que la OFAC no habia concedido nunca a nacionales de los
Estados Unidos una licencia especifica para permitirles que se convirtieran en sucesores en interés de
un "nacional designado” y las Comunidades Europeas no demostraron que la OFAC hubiera actuado
de forma incompatible con € principio del trato nacional recogido en € articulo 3 del Acuerdo sobre
los ADPIC y d péarrafo 1 del articulo 2 de dicho Acuerdo en conexion con € parrafo 1) del articulo 2
ddl Convenio de Paris (1967).

8.139 En lo que respecta a los titulares originaes, € articulo 211(a)(2) no otorga a los titulares
originales extranjeros un trato menos favorable que e concedido a los titulares originales que son
nacionales de los Estados Unidos con respecto a la proteccion de los derechos de propiedad
intelectual.

8.140 Dado que los nacionaes de los Estados Unidos no pueden obtener licencias para convertirse
en sucesores en interés y la OFAC no ha concedido ninguna licencia de esa indole atal fin, y teniendo
presente nuestra conclusion de que € articulo 211(a)(2) no otorga a los titulares originales extranjeros
un trato menos favorable que e concedido a los titulares originales que son nacionaes de los Estados
Unidos, constatamos que d articulo 211(a)(2) no es incompatible con € parrafo 1 dd articulo 3 del
Acuerdo sobre los ADPIC y d parrafo 1 ddl articulo 2 de dicho Acuerdo en conexidn con € parrafo 1)
del articulo 2 del Convenio de Paris (1967).

J. COMPATIBILIDAD DEL ARTICULO 211(A)(2) CON EL ARTICULO 4 DEL ACUERDO SOBRE LOS
ADPIC

1. Compatibilidad o incompatibilidad del articulo 211(a)(2) con € articulo 4 del Acuerdo
sobrelosADPIC

8141 Las Comunidades Europeas aducen que la dicotomia creada por e articulo 211(8)(2)
establece una distincion entre Cuba y los nacionales de Cuba, de un lado, y los demés, es decir, los
nacionales de los Estados Unidos o de cualquier otro pais, de otro. Sostienen que, por tanto, esta
disposicion no sdlo establece una discriminacion entre nacionales de Cuba y nacionales de los
Estados Unidos, (lo que entrafia una violacién de la obligacién de trato nacional) sino que establece
asimismo una discriminacion de jure entre Cuba y los nacionales de Cuba, de un lado, y los demés
nacionales de cuaquier pais distinto de los Estados Unidos, de otro negando proteccion a los derechos
de propiedad intelectual de que sean titulares nacionales de Cuba y otorgando esa proteccion a los
nacionales de los demas paises. Las Comunidades Europeas aducen que, por consiguiente, €
articulo 211(a)(2) es incompatible con las obligaciones que impone a los Estados Unidos € articulo 4
del Acuerdo sobre los ADPIC.

8.142 Los Estados Unidos aducen que € acance dd articulo 211(a)(2) no se limita a Cuba y los
nacionales de ese pais, porque los tribunales estadounidenses no harén vaer ni reconoceran ninguna
reivindicacion de derechos relativos a las marcas y nombres en cuestion formulada por cualesquiera
sucesores en interés -sean 0 no cubanos- de cualesquiera entidades cubanas que tengan derechos
basados en activos confiscados. Los Estados Unidos alegan que es indiferente que los derechos
asociados a los activos confiscados hayan sido transferidos por la entidad que llevé a cabo la
confiscacion a un naciona de Cuba, de un pais europeo o de los Estados Unidos, por cuanto los
tribunales estadounidenses no reconoceran la reivindicacion de esos derechos con respecto a las

148 | nforme del Organo de Apelacion, Estados Unidos - Ley de 1916, parrafo 89.
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marcas de fébrica o de comercio en los Estados Unidos. Los Estados Unidos aducen que €
articulo 211(a)(2) no concede a los nacionales de, por eiemplo, Francia, cuaquier "ventaga, favor,
privilegio o inmunidad” que no otorgue a los nacionales de Cuba con respecto a la proteccion de los
derechos de propiedad intelectual .

8.143 En respuesta a la cuestion de s € articulo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC permite a un
Miembro aplicar una determinada politica a la confiscacion de marcas de fébrica o de comercio en un
Miembro siempre que otorgue un trato similar a todos los nacionaes de un Miembro de laOMC o s
exige que se apligue una politica similar a las confiscaciones de marcas de fébrica o de comercio en
todos los demés Miembros, las Comunidades Europeas manifiestan que € trato de la nacién més
favorecida que se deriva del articulo 4 esta vinculado a las personas y no a las situaciones. En
consecuencia, las Comunidades Europeas sostienen que € articulo 4 exige que se dé un trato similar a
todos los nacionades de los demas Miembros en relacion con un determinado hecho. En respuesta ala
misma cuestion, los Estados Unidos sostuvieron que, dado que las Comunidades Europeas aegan una
violacion del principio de la nacion més favorecida en relacion con la primera situacion descrita por €
Grupo Especial, no es necesario examinar la cuestion de s € articulo 4 es aplicable a la segunda.

8.144 El articulo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC establece lo siguiente:

Trato de la nacion mas favorecida

Con respecto a la proteccion de la propiedad intelectual, toda ventga, favor,
privilegio o inmunidad que conceda un Miembro a los nacionales de cualquier otro
pais se otorgard inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de todos los
demas Miembros.

Nota 3 de pie de pagina: A los efectos de los articulos 3 y 4, la "proteccion”
comprenderd los aspectos relativos a la existencia, adquisicion, acance,
mantenimiento y observancia de los derechos de propiedad intelectual asi como los
aspectos relativos a gercicio de los derechos de propiedad intelectua de que trata
especificamente este Acuerdo.

8.145 A efectos de determinar s € articulo 211(a)(2) es compatible con € articulo 4 del Acuerdo
sobre los ADPIC, hemos de determinar i, con respecto a la proteccion de la propiedad intelectual, no
se otorga a los nacionaes de otros Miembros cualquier "ventgja, favor, privilegio o inmunidad” que se
conceda a los nacionaes de un Miembro. Asi pues, examinaremos s € articulo 211(a)(2) concede a
determinados nacionales de paises extranjeros cuaquier ventga, favor, privilegio o inmunidad en
tanto que niega ta ventgja, favor, privilegio o inmunidad a los nacionales de Cuba. A este respecto,
nuestro andlisis se centrarden s e articulo 211(a)(2) concede a nacionaes de paises distintos de Cuba
cuaquier ventagja, favor, privilegio o inmunidad que no otorgue a los nacionales de Cuba, ya se trate
del titular antes de la confiscacion, de la entidad que realizo la confiscacion o de su sucesor en interés
después de la confiscacion. Como las partes han solicitado que formulemos una determinacién
respecto de la compatibilidad del articulo 211(a)(2) en relacion con la confiscacion realizada por
Cuba, nuestro examen y nuestra congtatacion se limitardn a esa confiscacion. En consecuencia,
nuestro andlisis debe entenderse sin perjuicio de las constataciones que habriamos formulado en caso
de que se hubiera presentado una aegacion méas amplia en relacion con € articulo 4. Sefidamos que
ninguna de las partes niega que € articulo 211(a)(2) afecte a la "proteccion” de los derechos de
propiedad intelectua en d sentido de la definicidén de la nota 3 de pie de pagina del Acuerdo sobre
los ADPIC.

8.146 Recordamos que por "naciona designado” se entiende Cuba, un nacional de Cuba, un
naciona especialmente designado 0 un naciona de cualquier otro pais extranjero que sea sucesor en
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interés de un naciona designado. En virtud de lo dispuesto en d articulo 211(a)(2), los tribunales
estadounidenses no reconocerdn, haran respetar o harén valer cuaquier reivindicacion de derechos
formulada por un nacional de Cuba o por un naciona de otro pais extranjero con respecto a marcas de
fébrica 0 de comercio que se hayan utilizado en relacion con marcas de fébrica o de comercio
confiscadas. Dicho precepto no establece ninguna discriminacion entre los nacionales de Cubay los
nacionales de otro pais extranjero en 1o que respecta a las marcas de fébrica o de comercio utilizadas
en relacion con activos confiscados que hubieran sido adquiridos por la entidad confiscadora o por su
sucesor en interés con posterioridad a la confiscacion. Si la entidad que llevo a cabo la confiscacion o
sus sucesores en interés, independientemente de que se trate de nacionales de Cuba o de otro pais
extranjero, no tienen € consentimiento dd titular origina, no pueden reivindicar derechos de
common law o del registro de las marcas de fabrica 0 de comercio que se hayan utilizado en relacidn
con activos confiscados.

8.147 En lo que respecta a los titulares originales, no hay en € texto de articulo 211(a)(2) ninguna
disposicion que limite la categoria de los titulares originales en funcion de la nacionalidad. El texto
legal es aplicable a todos los titulares originaes, con independencia de que se trate de nacionaes de
Cuba o de otro pais extranjero, cuyas marcas de fébrica o de comercio se hayan utilizado en relacién
con activos confiscados.

8.148 Basandonos en las razones expuestas, concluimos que € articulo 211(a)(2) no niega a los
nacionales de Cuba cualquier ventagja, favor, privilegio o inmunidad que conceda a nacionales de otros
paises extranjeros. En consecuencia, constatamos que € articulo 211(a)(2) no es incompatible con €
articulo 4 del Acuerdo sobrelos ADPIC.

K. COMPATIBILIDAD DEL ARTICULO 211(B) CON EL PARRAFO 1 DEL ARTICULO 16 DEL ACUERDO
SOBRELOSADPIC

1. Compatibilidad o incompatibilidad del articulo 211(b) con € parrafo 1 del articulo 16
del Acuerdo sobrelosADPIC

8.149 Las Comunidades Europeas indican que aunque € ambito de aplicacion dd articulo 211(b)
parece ser "paralelo” a de articulo 211(a)(2), su acance preciso es poco claro. Las Comunidades
Europeas sostienen que puede aventurarse la idea de que los redactores pretendieron que fuera
aplicable a los derechos derivados de tratados de aplicacion inmediata, pero también admiten la
opinion de que & Acuerdo sobre los ADPIC no es de aplicacién inmediata.  Las Comunidades
Europeas citan un asunto sustanciado ante un tribuna de distrito estadounidense que interpreté de
forma amplia @ articulo 211(b). Las Comunidades Europeas aducen, en consecuencia, que las
obligaciones derivadas del Acuerdo sobre los ADPIC estdn comprendidas en € ambito de aplicacion
dd articulo 211(b). Las Comunidades Europeas aegan que los argumentos expuestos en relacion con
e articulo 211(a)(2) son aplicables, mutatis mutandis, a articulo 211(b) y sostienen que €
articulo 211(b) esincompatible con € parrafo 1 del articulo 16.

8.150 Los Estados Unidos aducen que € articulo 211(b) coincide con € articulo 211(a)(2) en que es
aplicable a una persona que reivindique un derecho sobre una marca de fébrica o de comercio en los
Estados Unidos a amparo de su registro en otro pais. Los Estados Unidos aducen que, de
conformidad con e articulo 211(b), una entidad que haya llevado a cabo una confiscacion o su
sucesor en interés no pueden relvindicar derechos de titularidad sobre esa marca de fabrica o de
comercio en los Estados Unidos al amparo de su registro en otro pais. Los Estados Unidos utilizan los
mismos argumentos expuestos con respecto a articulo 211(a)(2) para sostener que € articulo 211(b)
no es incompatible con € parrafo 1 dd articulo 16.

8.151 El articulo 211(b) esta redactado en los siguientes términos:
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Ningun tribunal de los Estados Unidos reconocerd, hara respetar o hara vaer de otra
forma cualquier reivindicacion de derechos derivados de un tratado formulada por un
naciona designado o su sucesor en interés al amparo del articulo 44(b) o () de la
Ley de Marcas de Fabrica o de Comercio de 1946 (15 U.S.C. 1126(b) o (e)) en
relacion con una marca de fabrica 0 de comercio, un nombre comercial 0 una
denominacion comercia que sea idéntico o sustancia mente semeante a una marca de
fébrica o de comercio, un nombre comercial 0 una denominacion comercia que se
haya utilizado en relacién con una entidad comerciad o activos que hayan sido
confiscados, a menos que € titular original de la marca de fébrica o de comercio, €
nombre comercia o la denominacion comercial, 0 su sucesor en interés de buena fe
haya consentido expresamente en ello. (sin cursivasen € origina)

8.152 A tenor ddl texto dd articulo 211(b) no pueden reconocerse, hacerse respetar 0 hacerse valer
los "derechos derivados de un tratado” reivindicados "al amparo del articulo 44(b) o 44(e) de la Ley
de Marcas de Fabrica o de Comercio de 1946" por un naciona designado o su sucesor eninterés. Los
preceptos citados estan redactados en |os siguientes términos:

b) Cualquier persona cuyo pais de origen sea parte en un convenio o tratado relativo a
marcas de fébrica o de comercio, nombres comercidles o denominaciones
comerciaes, o alarepresion de la competencia dededl, en € que también sean parte
los Estados Unidos, 0 que otorgue por ley derechos en condiciones de reciprocidad a
nacionales de los Estados Unidos, tendra derecho a los beneficios del presente
articulo en las condiciones prescritas en é en la medida en que sea necesario para dar
efecto a cualquier disposicion de dicho convenio, tratado o ley aplicados en régimen
de reciprocidad, ademas de los derechos que correspondan a cualquier titular de una
marca de fébrica o de comercio de conformidad con la presente Ley.

€) Una marca debidamente registrada en € pais de origen del solicitante extranjero
podra inscribirse en € registro principa s redine las condiciones para €llo o, en otro
caso, en d registro complementario establecido en € presente texto lega. El
solicitante deberd presentar, dentro del plazo que prescriba € Director, un certificado
0 una copia certificada del registro de su pais de origen. En la solicitud debera
congtar la intencion de buena fe del solicitante de utilizar la marca en e comercio,
pero no se exigira esa utilizacion antes de que se haya efectuado € registro.

8.153 Hay que sefiadar que € argumento de las CE de que € articulo 211(b) es incompatible con €
parafo 1 del articulo 16 se formula en términos poco firmes. Las Comunidades Europess, tras
afirmar que e ambito del articulo 211(b) parece ser paradeo d dd articulo 211(a)(2) manifiestan que
en gran medida su alcance preciso es poco claro.™*®  Afiaden que cabe aventurar la idea de que los
redactores pretendian que fuera aplicable a los derechos "derivados de tratados que son de aplicacion
inmediata [sic] en € ordenamiento juridico estadounidense”. Tras remitirse a un asunto sustanciado
en un tribuna de distrito estadounidense en relacion con € articulo 211(b), las Comunidades
Europeas concluian que las obligaciones derivadas del Acuerdo sobre los ADPIC estdn comprendidas
en el &mbito del articulo 211(b), y sefidlaban que no es necesario resolver la cuestion de s e Acuerdo
sobre los ADPIC es o0 no de aplicacion inmediata, aunque € texto del articulo 102(a) de H.R.S 5110
"pareceria abonar la hipétesis contraria a su naturaleza de tratado de aplicacion inmediata [sic]”.
Aunque tomamos nota de la afirmacion de las Comunidades Europeas de que € texto del
articulo 211(b) es supuestamente poco claro, de conformidad con la jurisprudencia consagrada de
la OMC acerca de la carga de la prueba, incumbe a las Comunidades Europeas, en su caidad de parte
reclamante, la carga de exponer argumentos y aportar pruebas suficientes para establecer la

149 primera comunicacion de las CE, parrafo 67.
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presuncion de que los Estados Unidos actian de forma incompatible con las obligaciones que les
impone e parrafo 1 del articulo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC. El Organo de Apelacién declard en
Estados Unidos - Camisasy blusas:

Es una regla de prueba generalmente aceptada en los ordenamientos juridicos de
tradicion romanista, en e common law y, de hecho, en la mayor pate de la
jurisdicciones, que la carga de la prueba incumbe a la parte, sea € demandante o €l
demandado, que afirma una determinada reclamacion o defensa. Si esa parte presenta
pruebas suficientes para fundar la presuncién de que su reclamacién es legitima, la

carga de la prueba se desplaza a la otra parte, que deberd aportar pruebas suficientes
pararefutar la presuncion. **°

8154 En lo que respecta a la aplicacion del principio enunciado en Estados Unidos - Camisas y
blusas, e Organo de Apelacion declar6 lo siguiente:

De conformidad con la resolucion que hemos adoptado en € asunto Estados Unidos -
Camisas y blusas, d Grupo Especia deberia haber comenzado € andisis de cada
disposicion juridica examinando s los Estados Unidos y e Canada habian presentado
pruebas y argumentos juridicos suficientes para demostrar que las medidas de las
CE eran incompatibles con las obligaciones asumidas por las Comunidades
Europeas en virtud de cada una de las disposiciones del Acuerdo MSF examinadas
por € Grupo Especidl [...]**" (sin cursivas en d original).

8.155 Asi pues, nuestra tarea consiste en primer lugar en determinar si las Comunidades Europess,
en su cdidad de parte reclamante, aportaron pruebas y expusieron argumentos juridicos suficientes
para demostrar que @ articulo 211(b) es incompatible con las obligaciones que impone a los Estados
Unidos e Acuerdo sobre los ADPIC. Las Comunidades Europeas adujeron que, sobre la base de un
parrafo contenido en una resolucién dictada en un asunto sustanciado ante un tribunal de distrito de
los Estados Unidos™?, hay que considerar que las obligaciones derivadas de los Acuerdos sobre los
ADPIC estan abarcadas por e articulo 211(b). Las Comunidades Europeas afadian que los
argumentos expuestos en relacion con e articulo 211(a)(2) son aplicables mutatis mutandis al
articulo 211(b) y se remitian a los argumentos expuestos en € parrafo 50 de su primera comunicacion

150 Informe del Organo de Apelacion, Estados Unidos — Camisas y blusas, pagina 14.

151 | nforme del Organo de Apelacién, Comunidades Europeas - Medidas que afectan a la carney los
productos céarnicos (Hormonas) ("CE —Hormonas"), WT/DS26AB/R, parrafo 109.

152 E| tribunal de distrito que examiné el asunto Havana Club Holding, SA. - Galledn, SA, 62 F.
Supp. 2d 1085, 1092-1093, (S.D.N.Y.) declar:

El articulo 211 declara expresamente que ningun tribunal reconocerd los derechos "derivados de un
tratado" de nacionales designados. La ulterior referencia de dicho articulo al 44(b) de la Ley Lanham
no debe interpretarse en el sentido de distinguir determinados tratados de otros. Tanto €l texto del
44(b) como sus antecedentes |egislativos indican que €l fin de ese articulo era dar cumplimiento atodas
las obligaciones derivadas para los Estados Unidos de los tratados rel ativos alas marcas de fabricay de
comercio y los nombres comerciales. Véase 15 U.S.C,; § 1125 ("lafinalidad del presente capitulo es
[...] proporcionar los derechos y recursos estipulados en los tratados y convenios concernientes a las
marcas de fabrica o de comercio, los nombre comerciales y la competencia desleal, concertados entre
los Estados Unidos y otras naciones'), S. Rep. N° 1333, 79" Cong., 2d Sess.5 (1946) (en el que se
declara que el fin de la Ley Lanham "era poner en préctica, mediante normas legales, nuestros
compromisos internacionales, a fin de que los comerciantes estadounidenses en otros paises puedan
beneficiarse de la proteccion para sus marcas a que tienen derecho"). Véase la CE - Prueba
documental 18.
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escrita’®®  En @ pérrafo a que se remitian las Comunidades Europeas se cita & pérafo 1 del

articulo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC y se declaralo siguiente:

Dado que en los Estados Unidos, como en la mayoria de los Miembros de la OMC,
las marcas de fébrica o de comercio, asi como todos |os demés derechos de propiedad
intelectual, se hacen respetar fundamentamente en e ambito del ordenamiento
judicia civil, negar a determinados titulares de marcas de fébrica de comercio €
acceso a sistema judicial estadounidense equivale a privarles de todos sus derechos
exclusivos. La Unica via juridica o préctica que existe en los Estados Unidos para
impedir que terceros que no tienen e consentimiento dd titular utilicen en & curso de
las operaciones comerciales signos idénticos o similares es la posibilidad de recurrir
al sistemajudicial estadounidense.

8.156 Los Estados Unidos, por su parte, adujeron que las Comunidades Europeas no habian
satisfecho la carga de establecer una presuncion prima facie de que @ articulo 211 es incompatible
con disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC. En relacion con € articulo 211(b), merece la pena
sefialar que los Estados Unidos adujeron |o siguiente en su primera comunicacion escrita:

En la presente diferencia, las CE no han satisfecho la carga que les correspondia de
establecer una presuncion prima facie de que d articulo 211 es incompatible con
alguna disposicion del Acuerdo sobre los ADPIC [...]. Ademés, d mantener que €
articulo 211(b) es incompatible con varios articulos del Acuerdo sobre los ADPIC, las
CE manifiestan que € acance preciso del articulo 211(b) es poco claro y exponen a
continuacion una interpretacion basada en ideas que cabe aventurar y en agunos
dicta de laresolucion de un tribunal sobre un asunto. Dado que corresponde alas CE
lacarga de demostrar que € articulo 211(b) es incompatible con e Acuerdo sobre los
ADPIC, la admision por las CE de que no saben exactamente lo que abarca €l
articulo 211(b) prueba que las CE no han satisfecho la carga que les correspondia en
la presente diferencia™*

8.157 Las Comunidades Europeas no aclaran en sus comunicaciones 0 exposiciones orales
posteriores en qué sentido exactamente es incompatible @ articulo 211(b) con obligaciones de los
Estados Unidos en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC."® En concreto, las Comunidades Europeas
no hacen ninglin andlisis ddl articulo 44(b) y se limitan a citar € parrafo de la resolucion del tribunal
de distrito de los Estados Unidos sobre e asunto a que se ha hecho antes referencia™®, y el
articulo 44(e) de la Ley de Marcas de Fabrica o de Comercio de 1946 a que se remite expresamente
el articulo 211(b) y respecto del que probablemente existen amplios antecedentes. No se explica €
sentido de los diversos términos que figuran en los articulos 44(b) y 44(e) de la Ley de Marcas de
Fabrica o de Comercio de 1946 o de laforma en que se aplican en relacion con € articulo 211(b). Las

153 yiéase la Primera comunicacion escrita de las CE, parrafo 69.
154 \/éase |a Primera comunicacién de los Estados Unidos, parrafos 22 y 23.

155 yiéase la primera exposicion oral de las CE, parrafo 25, que se remite a la Primera comunicacion de
las CE, parrafo 67. Las Comunidades Europeas manifiestan, en relacion con el articulo 17 del Acuerdo sobre
los ADPIC, que la negacion clara de la exigibilidad por via judicial excede del alcance de una pequefia
reduccién de los derechos correspondientes, 1o que excluye la naturaleza limitada que ha de tener 1a excepcion.
Véanse, primera exposicion oral delas CE, parrafo 71; segunda comunicacion de las CE, parrafo 61; y segunda
exposicion oral delas CE, parrafo 42.

156 Havana Club Holding, SA. v. Galleon, SA., 62 F. Supp. 2d 1085, 1092/1093, (S.D.N.Y. 1999).
Véase la CE - Prueba documental 8.
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Comunidades Europess, por gemplo, no aclaran lo que significa la expresién "beneficios del presente
articulo" utilizada en € articulo 44(b) ni la forma en que una persona tiene derecho a esos beneficios
"en la medida en que sea necesario para dar efecto a cuaquier disposicidn de dicho convenio, tratado
[...]". Con respecto a articulo 44(e), parece que este precepto transforma en ley naciona
estadounidense ladisposicion del parrafo A 1) del articulo 6 quinquies del Convenio de Paris, pero no
es clara la razon por la que € articulo 211(b) habla de "hechos derivados de un tratado”, ya que €
articulo 44(e), en contraste con € articulo 44(b), no se refiere a ninglin tratado. Observamos, en
cualquier caso, que las Comunidades Europeas no expusieron ningun argumento con respecto al
articulo 44(e).

8.158 Sobre la base de nuestro examen de las pruebas aportadas y los argumentos juridicos
expuestos por las Comunidades Europeas no consideramos que esos argumentos y pruebas sean
suficientes para demostrar que € articulo 211(b) es incompatible con las obligaciones que €l Acuerdo
sobre los ADPIC, incluido € parrafo 1 de su articulo 16, impone a los Estados Unidos. ES preciso un
andliss mas detenido, basado en pruebas y argumentos juridicos, para demostrar que €
articulo 211(b) es incompatible con € parrafo 1 dd articulo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC. Si
tuviéramos que examinar ese articulo basandonos en los escasos argumentos juridicos y pruebas que
se nos han presentado, tendriamos que entregarnos a especulaciones acerca del sentido de diversos
términos de los articulos 44(b) y 44(€) de la Ley de Marcas de Fabrica o de Comercio de 1946 y de la
forma en que operan, lo que nos resistimos a hacer. Opinamos ademés que ese analisis especulativo
del sentido de los términos de los articulos 44(b) y 44(e) de laLey de marcas de fébrica o de comercio
de 1946 y de su aplicacion plantearia problemas desde e punto de vista de las debidas garantias de
procedimiento, porque los Estados Unidos, tras haber alegado que las Comunidades Europeas no han
demostrado de forma suficiente que € articulo 211(b) sea incompatible con las obligaciones que
impone a los Estados Unidos € Acuerdo sobre los ADPIC no tendrian oportunidad de exponer
argumentos en apoyo de su posicion en relacion con € articulo 211(b), inclusive con respecto a los
articulos 44(b) y 44(e) de la Ley de Marcas de Fébrica o de Comercio de 1946.

8.159 Por las razones expuestas, concluimos que las Comunidades Europeas, que son la parte
reclamante, no han aportado pruebas y expuesto argumentos juridicos suficientes para demostrar la
violacion que alegan. Asi pues, no se ha demostrado que e articulo 211(b) sea incompatible con el
parafo 1 ddl articulo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC.

2. Compatibilidad o incompatibilidad del articulo 211(b) con € articulo 42 del Acuerdo
sobrelos ADPIC

8.160 Las Comunidades Europeas aducen que, por las razones expuestas en € parafo 51 de su
primera comunicacion escrita, € articulo 211(b) es incompatible con € articulo 42 del Acuerdo sobre
los ADPIC. En ese parrafo de la comunicacién de las Comunidades Europesas se dice que ese articulo,
a negar expresamente € acceso a los tribunales estadounidenses para hacer valer los derechos a que
se refiere @ articulo 211(a)(2) supone una violacion de las obligaciones que impone a los Estados
Unidos € Acuerdo sobrelos ADPIC

8.161 Los Estados Unidos aducen que € articulo 211(b) contiene normas sustantivas que regulan la
titularidad de los derechos relativos a las marcas de fébrica o de comercio, y no normas de
competencia o de legitimacion respecto del acceso alaviajudicid. Los Estados Unidos aducen que
no hay en d articulo 211(b) ninguna disposicion que prive a la persona que reivindique derechos de
titularidad sobre marcas de fébrica o de comercio de la oportunidad plena de formular su
reivindicacion de latitularidad y presentar todas las pruebas pertinentes.

8.162 Observamos que es plausible que puedan plantearse en relacion con d articulo 211(b)
preocupaciones analogas a aguellas a las que se ha hecho referencia con respecto d articulo 211(a)(2).
No obstante, como hemos sefialado antes, las Comunidades Europeas no han aclarado € sentido de
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diversos términos de los articulos 44(b) y 44(e), a pesar de que € articulo 211(b) se refiere
expresamente a "hechos derivados de un tratado [...] a amparo de los articulos 44(b) o 44(e)". En
consecuencia, por las razones expuestas en los parrafos 8.157 y 8.158, no se ha demostrado que €
articulo 211(b) seaincompatible con €l articulo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC.

3. Compatibilidad o incompatibilidad del articulo 211(b) con € pérrafo 1 del articulo 2 del
Acuerdo sobre los ADPIC en conexion con el parrafo 1) del articulo ois del Convenio
de Paris (1967)

8163 Las Comunidades Europeas utilizan los mismos argumentos que se indican en €
parrafo 8.113 supra para sostener que € articulo 211(b) esincompatible con € péarrafo 1 del articulo 2
del Acuerdo sobre los ADPIC en conexion con € parrafo 1) del articulo éois del Convenio de Paris
(1967). Los Estados Unidos formulan los argumentos que se han indicado en e parrafo 8.114 para
sostener que € articulo 211(b) no es incompatible con € parrafo 1 del articulo 2 del Acuerdo sobre
los ADPIC en conexion con € parrafo 1) del articulo 6bis del Convenio de Paris (1967).

8.164 Por las razones expuestas en los parafos 8.157 y 8.158, consideramos que no se ha
demostrado que € articulo 211(b) sea incompatible con € parrafo 1 del articulo 2 del Acuerdo sobre
los ADPIC en conexion con € articulo 6bis del Convenio de Paris (1967).

4. Compatibilidad o incompatibilidad del articulo 211(b) con € péarrafo 1 del articulo 2 del
Acuerdo sobrelos ADPIC en conexion con € articulo 8 del Convenio de Paris (1967)

8.165 A la luz de la congtatacion, que exponemos en € parrafo 8.41, de que las categorias de
derechos de propiedad intelectual abarcados por e Acuerdo sobre los ADPIC son agquellas alas que se
hace referencia en € parrafo 2 del articulo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC y de que los Miembros no
estén obligados en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC a proporcionar proteccion a los nombres
comerciaes, constatamos que € articulo 211(a)(2) no es incompatible con € parrafo 1 del articulo 2
del Acuerdo sobre los ADPIC en conexion con € articulo 8 del Convenio de Paris (1967).

5. Compatibilidad o incompatibilidad del articulo 211(b) con € pérrafo 1 del articulo 3 del
Acuerdo sobrelos ADPIC y e parrafo 1 del articulo 2 del Acuerdo sobrelos ADPIC en
conexion con € parrafo 1) del articulo 2 del Convenio de Paris (1967)

8.166 Las Comunidades Europeas aducen que, de conformidad con € parrafo 1 del articulo 3 del
Acuerdo sobre los ADPIC, un Miembro no puede otorgar a un nacional de otro Miembro un trato
menos favorable que e que concede a sus propios nacionales con respecto a los derechos de
propiedad intelectual. " Sostienen que @ articulo 211(b) es incompatible con € principio de trato
nacional recogido en e parrafo 1 ddl articulo 3 y e parrafo 1 dd articulo 2 del Acuerdo sobre los
ADPIC en conexion con € parrafo 1) del articulo 2 del Convenio de Paris (1967) porque su definicion
de la expresion "naciona designado” comprende Cuba, 1os nacionales de ese pais y los nacionales
especiamente designados, a los que niega la proteccidn de sus derechos de propiedad intelectua en
los Estados Unidos, en tanto que los nacionales estadounidenses gozan de esa proteccion.™®  Las
Comunidades Europeas adegan que, a nivel de los sucesores en interés, € texto separa
especificamente, para reducir sus derechos, a |os sucesores en interés extranjeros, en tanto que los

157 viéase la Primera comunicacion de las CE, parrafo 57.

158 \éanse la Primera comunicacion de las CE, parrafo 58; la segunda comunicacion de las CE,
parrafo 64; y la segunda exposicién oral de las CE, parrafo 44.
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sucesores en interés que son nacionales de los Estados Unidos no estan sujetos a esa reduccidn de sus
derechos.*®

8.167 Las Comunidades Europeas sefidan que € texto del parrafo 1 del articulo 3 del Acuerdo
sobrelos ADPIC y € texto del parrafo 1) del articulo 2 del Convenio de Paris (1967) no son idénticos,
pero aduce que € objetivo subyacente a ambas disposiciones es € mismo: prohibir la concesion de
un trato diferente en funcion de la nacionaidad de los titulares de los derechos.™®® Las Comunidades
Europeas aducen que la discriminacion de jure establecida por € articulo 211(b) entre titulares de
derechos cubanos, de un lado, y titulares de derechos estadounidenses, de otro, congtituye una
violacion del parrafo 1) del articulo 2 del Convenio de Paris (1967), asi como del parrafo 1 del
articulo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC!®*

8.168 Los Estados Unidos aducen que, seglin se declara expresamente en é, d articulo 211(b) es
aplicable a los nacionales designados y a cualquier sucesor en interés, sea 0 no cubano. Segun los
Estados Unidos, € articulo 211(b) es aplicable a cualquier persona, sea 0 no de naciondidad cubanay
sea 0 no estadounidense, que reclame  registro en € marco del ordenamiento juridico de los Estados
Unidos a amparo ddl registro en @ extranjero de una marca de fébrica o de comercio que se haya
utilizado en relacion con activos confiscados.

8.169 El examen de la compatibilidad dd articulo 211(b) con € articulo 3 del Acuerdo sobre los
ADPIC y d parafo 1 dd articulo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC en conexion con € parrafo 1) del
articulo 2 del Convenio de Paris (1967) coincide plenamente con € examen que hemos realizado del
articulo 211(a)(2). En concreto, hemos de considerar s € articulo 211(b) afecta ala proteccion de los
derechos de propiedad intelectual con arreglo ala definicidn de la nota 3 de pie de pagina del Acuerdo
sobre los ADPIC y s otorga a los nacionales de los demas Miembros un trato menos favorable en
relacion con esa proteccion de los derechos de propiedad intelectua

8.170 Como hemos manifestado antes, ninguna de las partes niega que € articulo 211(b) afecte ala
proteccion de los derechos de propiedad intelectual. En consecuencia, nuestra tarea consiste en
examinar s d articulo 211(b) otorga a los nacionaes de otros Miembros una proteccién de los
derechos de propiedad intelectua menos favorable que la que concede a los nacionaes de los
Estados Unidos.

8.171 Segun € articulo 211(b) los tribunaes estadounidenses no reconoceran, haran respetar o
haran vaer cualquier reivindicacion de derechos derivados de un tratado formulada por un "nacional
designado 0 su sucesor en interés’. La diferencia entre € articulo 211(a)(2) y € articulo 211(b)
consiste en que € Ultimo contiene la expresidon adiciona "su sucesor en interés’, en tanto que e
primero se refiere Unicamente a "un naciona designado”’. Ademas, la expresién "su sucesor en
interés’ que figura en € articulo 211(b) no se reduce a los nacionaes de paises extranjeros, |0 que
significa que incluye a los nacionales de los Estados Unidos, |0 que querria decir que cualquier
transferencia de marcas de fébrica o de comercio que hayan sido utilizadas en relacion con activos
confiscados efectuada por un nacional de cuaquier pais, incluidos los naciondes de los
Estados Unidos, estaria sujeta alo dispuesto en € articulo 211(b). Por esas razones, € articulo 211(b)
no otorga a los nacionales de los demés Miembros un trato menos favorable que € que concede a los
nacionales de los Estados Unidos.

159 \ganse la Primera comunicacion de las CE, pérrafo 58; la primera exposicion oral de las CE,
parafo 78; la segunda comunicacién de las CE, parrafo 64; y la segunda exposicion oral de las CE, péarrafo 44.

160 \/gase |a Primera comunicacion de las CE, parrafo 60.

161 \/éase la Primera comunicacion de las CE, parrafos 61y 71.
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8.172 De formaandoga, en lo que respecta a los titulares originales, € articulo 211(b) no otorga a
los titulares originales extranjeros un trato menos favorable que & que concede a los titulares
originales que son nacionales de los Estados Unidos.

8.173 Basandonos en las razones expuestas, concluimos que € articulo 211(b) no es incompatible
con € parafo 1 del articulo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC y € parrafo 1 del articulo 2 del Acuerdo
sobre los ADPIC en conexion con € articulo 2 del Convenio de Paris (1967).

6. Compatibilidad o incompatibilidad del articulo 211(b) con € articulo 4 del Acuerdo
sobrelosADPIC

8.174 Las Comunidades Europeas adujeron que € articulo 211(a)(2) es incompatible con la
obligaciéon del trato de la nacion mas favorecida que figura en € articulo 4 del Acuerdo sobre los
ADPIC. Las Comunidades Europeas sostienen que e articulo 211(b) no sdlo establece una
discriminacién entre nacionales de Cuba y nacionales de los Estados Unidos, sino también una
discriminacion de jure entre Cuba y los nacionales de Cuba, de un lado, y los demas nacionales de
paises digtintos de los Estados Unidos, de otro, a negar la proteccion de los derechos de propiedad
intelectual de nacionales de Cubay garantizar esa proteccion a los nacionales de los demés paises*®

8.175 Los Estados Unidos aducen que € articulo 211(b) no concede a los nacionales de paises
distintos de Cuba una "ventgja, favor, privilegio o inmunidad" gue no otorga a los nacionales de Cuba.
Los Estados Unidos sostienen que ni unos ni otros pueden hacer respetar una marca de fébrica o de
comercio basada en una confiscacion. Afiaden que los tribunal es estadounidenses no haran respetar ni
reconoceran las reivindicaciones de derechos sobre marcas de fabrica o de comercio que se hayan
utilizado en relacion con activos confiscados formuladas por cualquier sucesor en interés, sea 0 no
cubano.

8.176 Dado que nos enfrentamos con la misma cuestion que ha sido examinada en relacion con €
articulo 211(a)(2), nos remitimos a las razones que exponemos en los parrafos 8.145 a 8.147 y
constatamos que € articulo 211(b) no es incompatible con € articulo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC.

IX. CONCLUSIONESY RECOMENDACIONES

9.1 Sobre la base de las congtataciones antes expuestas, hemos llegado a las siguientes
conclusiones:

a) el articulo 211(a)(1) no es incompatible con € parafo 1 del articulo 15 del Acuerdo
sobre los ADPIC;

b) el articulo 211(a)(1) no es incompatible con € parrafo 1 del articulo 2 del Acuerdo
sobre los ADPIC en conexion con € parafo A 1) del articulo 6 quinquies del

Convenio de Paris (1967);

C) No se ha demostrado que € articulo 211(a)(2) sea incompatible con € parrafo 1 del
articulo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC;

d) el articulo 211(a)(2) esincompatible con € articulo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC;

€) el articulo 211(a)(2) no es incompatible con € parrafo 1 del articulo 2 del Acuerdo
sobre los ADPIC en conexion con € articulo 6bis del Convenio de Paris (1967);

162 \/éanse la Primera comunicacion de las CE, parrafo 62, 64 y 71y la primera exposicion oral de
las CE, parrafo 79.



WT/DS176/R
Pagina 140

f)

o))

h)

)

K)

n)

el articulo 211(a)(2) no es incompatible con € parrafo 1 del articulo 2 del Acuerdo
sobre los ADPIC en conexion con e articulo 8 del Convenio de Paris (1967);

el articulo 211(a)(2) no es incompatible con € parrafo 1 del articulo 3 del Acuerdo
sobre los ADPIC y € parafo 1 del articulo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC en
conexion con € parrafo 1) del articulo 2 del Convenio de Paris (1967);

e articulo 211(a)(2) no es incompatible con € articulo 4 del Acuerdo sobre
los ADPIC;

no se ha demostrado que € articulo 211(b) sea incompatible con € parafo 1 del
articulo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC;

no se ha demostrado que € articulo 211(b) sea incompatible con € articulo 42 del
Acuerdo sobre los ADPIC;

no se ha demostrado que € articulo 211(b) sea incompatible con € parafo 1 del
articulo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC en conexion con € articulo 6bis del
Convenio de Paris (1967);

el articulo 211(b) no esincompatible con € parrafo 1 del articulo 2 del Acuerdo sobre
los ADPIC en conexion con € articulo 8 del Convenio de Paris (1967);

e articulo 211(b) no esincompatible con € parrafo 1 del articulo 3 del Acuerdo sobre
los ADPIC y € péarrafo 1 del articulo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC en conexion
con € parrafo 1) dd articulo 2 del Convenio de Paris (1967);

el articulo 211(b) no esincompatible con € articulo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC;

9.2 Sobre la base de |o anteriormente expuesto y de conformidad con € parrafo 8 del articulo 3
dd ESD, concluimos ademés que hay anulacion o menoscabo de ventgas derivadas para las
Comunidades Europeas ddl Acuerdo sobre los ADPIC.

9.3 Recomendamos d Organo de Solucion de Diferencias que pida a los Estados Unidos que
pongan sus medidas en conformidad con las obligaciones que impone a ese pais € Acuerdo sobre

los ADPIC.
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ANEXO|
(WT/DSL176/2 de 7 dejulio de 2000)
ESTADOS UNIDOS- ARTICULO 211 DE LA LEY OMNIBUS
DE ASIGNACIONES DE 1998

Solicitud de establecimiento de un grupo especia presentada
por las Comunidades Europeas y sus Estados miembros

La siguiente comunicacion, de fecha 30 de junio de 2000, dirigida por la Delegacion
Permanente de la Comision Europea a Presdente del Organo de Solucién de Diferencias, se
distribuye de conformidad con € parrafo 2 del articulo 6 del ESD.

En nombre de las Comunidades Europeas y sus Estados miembros presentamos la siguiente
solicitud, para que se examine en la proxima reunion del Organo de Solucion de Diferencias. El
articulo 211 de laLey Omnibus de Asignaciones de 1998, de los Estados Unidos, fue promulgado €
21 de octubre de 1998 (Pub. Law. 105-277(1998); en adelante "articulo 211"). Las disposiciones
fundamentales del articulo 211 estédn contenidas en sus parrafos (a) (1), () (2) y (b). El articulo 211,
parrafo (a) (1), se aplicd en & Reglamento de Control de Activos Cubanos (31 CFR 515), en vigor
desde @ 10 de mayo de 1999 (64 FR 25808).

1 Articulo 211, parrafo (a) (1), delaLey Omnibusde Asignaciones de 1998

El articulo 211, parrafo (a) (1), se refiere alas transacciones o 10s pagos regul ados por
el articulo 515.527 ddl titulo 31 del Code of Federal Regulations de los Estados Unidos, es
decir, @ registro o la renovacion del registro de una marca de fabrica o de comercio o de un
nombre comercid en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos. El
parrafo (a) (1) limitael derecho aregistrar o renovar € registro en dicha Oficina de una marca
de fébrica o de comercio 0 de un nombre comercia que sean iguaes o sustanciamente
similares a una marca de fébrica o de comercio o un nombre comercia que se hayan utilizado
en relacion con una actividad econdmica o activos confiscados, segin se define en €
articulo 515.336 dd titulo 31 del Code of Federal Regulations de los Estados Unidos
(véase d articulo 211, parrafo (d) (2)) en lamedida en que para dicho registro o renovacién se
requiera e consentimiento expreso dd titular origina de la marca de fébrica o de comercio o
del nombre comercial o de su sucesor en interés de buenafe.

Las Comunidades Europeas y sus Estados miembros consideran que € articulo 211,
parrafo (a) (1), es contrario a diversas disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual, de la OMC (en adelante "Acuerdo sobre los ADPIC"),
especidmente € parrafo 1 del articulo 2, considerado conjuntamente con € parrafo A (1) del
articulo @uinquies dd Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial
(1967), y e parrafo 1 ddl articulo 15.

2. Articulo 211, parrafo (a) (2), de laLey Omnibus de Asignaciones de 1998

El articulo 211, parrafo (a) (2), se refiere a la reivindicacion, ante un tribuna de los
Estados Unidos, de derechos basados en e common law o0 en un registro obtenido con arreglo
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al articulo 515.527 dd titulo 31 del Code of Federal Regulations de los Estados Unidos sobre
una marca de fabrica o de comercio, o un nombre comercial confiscado. Se desprende que €
articulo 211, parafo (a) (2), trata de las marcas de fabrica o de comercio 0 nombres
comerciales definidos en e articulo 211, parafo (a) (1), es decir, que sean igudes o
sustanciamente similares a marcas de fabrica o de comercio 0 nombres comerciales que se
hayan utilizado en relacién con una actividad comercial o activos confiscados. Segun €
parafo (@) (2), los tribunales de los Estados Unidos no reconoceran, haran respetar ni
validarén de otra forma la reivindicacion de derechos de un nacional designado. Los
nacional es designados estan definidos en € articulo 515.305 dd titulo 31 del Code of Federal
Regulations de los Estados Unidos, y comprenden a los naciondes de cuaquier pais
extranjero que sean sucesores en interés de un nacional designado (véase e articulo 211,
parafo (d) (2)).

Las Comunidades Europeas y sus Estados miembros consideran que € articulo 211,
parrafo (a) (2), infringe varias disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, especiamente €l
parrafo 1 del articulo 2, considerado conjuntamente con € parrafo 1 del articulo Gis y €l
articulo 8 de Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial (1967), y €
parrafo 1 del articulo 16, que obliga a los Miembros de la OMC a establecer la proteccion de
las marcas de fébrica o de comercio y los nombres comercides. Ademas, esa disposicion
infringe las disposiciones sobre observancia contenidas en el Acuerdo sobre los ADPIC,
especidmente las de su articulo 42. Por otra parte,  articulo 211, parrafo (a) (2), contraviene
lo dispuesto en & parrafo 1 del articulo 3y € parrafo 1 del articulo 2 del Acuerdo sobre los
ADPIC, considerados conjuntamente con € parrafo (1) del articulo 2 del Convenio de Paris
para la Proteccion de la Propiedad Industrial (1967), segin los cuales cada Miembro de la
OMC concedera a los nacionales de los deméas Miembros un trato no menos favorable que el
gue otorgue a sus propios nacionales. Por Ultimo, € articulo 211, parrafo (a) (2) infringe €l
articulo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC seguin € cual toda ventgja que conceda un Miembro
de la OMC a los nacionales de cudquier otro pais se otorgara inmediatamente y sin
condiciones alos nacionales de todos los demés Miembros de la OMC.

3. Articulo 211, parrafo (b) delaLey Omnibus de Asignaciones de 1998

El articulo 211, parrafo (b) se refiere alareivindicacion ante tribunales de los Estados
Unidos de derechos derivados de tratados en virtud del articulo 44 (b) o (e) de la Ley de
Marcas de Fabrica o de Comercio de 1946 (15 U.S.C. 1126 (b) o (€)) sobre marcas de fébrica
0 de comercio o nombres comerciales que sean iguales o sustanciamente similares a marcas
de fabrica 0 de comercio 0 nombres comerciales que se hayan utilizado en relacion con una
actividad econdémica o activos confiscados. Segun € articulo 211, parrafo (b), los tribunales
de los Estados Unidos no reconocerdn, hardn respetar ni validaran de otra forma la
reivindicacion de tales derechos por un nacional designado. Ademés, seguiin € articulo 211,
parrafo (b), los tribunades no reconoceran, harén respetar ni validaran de otra forma la
reivindicacion de tales derechos a menos que € titular origina de la marca de fabrica o de
comercio o del nombre comercia 0 su sucesor en interés de buena fe hayan prestado su
consentimiento expreso.

Las Comunidades Europeas y sus Estados miembros consideran que € articulo 211,
parrafo (b), es contrario a las disposiciones del parrafo 1 dd articulo 2 de Acuerdo sobre
los ADPIC, considerado conjuntamente con € parrafo 1 de articulo 2, e parafo 1 del
articulo 6bis y € articulo 8 del Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad
Industrial (1967), y a las disposiciones del parrafo 1 del articulo 3, € articulo 4, e péarrafo 1
dd articulo 16y € articulo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC.
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Por comunicacién de fecha 7 de julio de 1999 (WT/DS176/1-1P/D/20) las Comunidades
Europeas y sus Estados miembros solicitaron la celebracidn de consultas con los Estados Unidos de
América de conformidad con € articulo 4 del Entendimiento relativo a las normas y procedimientos
por los que se rige la solucion de diferencias, contenido en e Anexo 2 del Acuerdo sobre la OMC
(en adelante, "el ESD") y con € parafo 1 del articulo 64 del Acuerdo sobre los ADPIC. Estas
consultas, que tuvieron lugar € 13 de septiembre y € 13 de diciembre de 1999, permitieron que se
entendieran mejor las posiciones respectivas pero no dieron lugar a una solucion satisfactoria de la
diferencia

Por consiguiente, las Comunidades Europeas y sus Estados miembros solicitan €
establecimiento de un grupo especia de conformidad con € articulo 6 del ESD y € parrafo 1 del
articulo 64 del Acuerdo sobre los ADPIC para examinar la cuestion a la luz de las disposiciones
pertinentes del Acuerdo sobre los ADPIC y para constatar que los Estados Unidos de América no
observan las obligaciones establecidas en dicho Acuerdo y, en consecuencia, anulan 0 menoscaban las
ventgjas resultantes directa o indirectamente para las Comunidades Europeas y sus Estados miembros
del Acuerdo sobre los ADPIC.

Las Comunidades Europeas y sus Estados miembros solicitan que se establezca € grupo
especial con @ mandato uniforme enunciado en € articulo 7 del ESD.
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ANEXOII
(WT/DSL176/3 de 27 de octubr e de 2000)
ESTADOSUNIDOS- ARTICULO 211 DE LA LEY OMNIBUS
DE ASIGNACIONES DE 1998

Constitucion del Grupo Especial establecido a peticion de las
Comunidades Europeas y sus Estados miembros

Nota de la Secretaria

1 En su reunion de 26 de septiembre de 2000, & Organo de Solucion de Diferencias (OSD)
establecio un Grupo Especial en respuesta a la solicitud presentada por las Comunidades Europeas y
sus Estados miembros (documento WT/DS176/2), de conformidad con € articulo 6 del ESD.

2. En esareunidn, las partes en la diferencia acordaron que e Grupo Especia se estableciera con
el mandato uniforme. El mandato es, en consecuencia, € siguiente:
"Examinar, a la luz de las disposiciones pertinentes de los acuerdos abarcados
invocados por las Comunidades Europeas y sus Estados miembros en e documento
WT/DS176/2, € asunto sometido a OSD por las Comunidades Europeas y sus
Estados miembros en ese documento y formular conclusiones que ayuden a OSD a
hacer las recomendaciones o dictar |as resoluciones previstas en dichos acuerdos.”

3. El 17 de octubre de 2000 las Comunidades Europeas y sus Estados miembros pidieron al
Director General que establecierala composicion del Grupo Especial, de conformidad con € parrafo 7
del articulo 8 del ESD. Dicho parrafo dispone lo siguiente:

"Si no se llega a un acuerdo sobre los integrantes dentro de los 20 dias siguientes a la
fecha del establecimiento del grupo especial, a peticion de cualquiera de las partes, €
Director General, en consulta con € Presidente del OSD y con € Presidente del
Consgo o Comité correspondiente, establecera la composicion del grupo especial,
nombrando a los integrantes que € Director General considere més idoneos con
arreglo a las normas o procedimientos especiales o adicionales previstos a efecto en
el acuerdo o acuerdos abarcados a que se refiera la diferencia, después de consultar a
las partes en ella. El Presidente del OSD comunicara a los Miembros la composicion
del grupo especial asi nombrado a més tardar 10 dias después de la fecha en que haya
recibido dicha peticion.”

4. El 26 de octubre de 2000, € Director General procedié en consecuencia a establecer la
composicion del Grupo Especial, que es la siguiente:

Presidente: Sr. Wade Armstrong

Miembros: Sr. Frangois Dessemontet

Sr. Armand de Mestral

5. El Canadd, & Japon y Nicaragua se han reservado € derecho de participar como terceros en la
diferencia.



