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l. INTRODUCCION

1.1 El 10 de abril de 2007, los Estados Unidos solicitaron la celebracién de consultas con €
Gobierno de la Republica Popular China, de conformidad con los articulos 1 a 4 del Entendimiento
relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solucién de diferencias ("ESD") y €
articulo 64 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad I ntel ectual relacionados con
el Comercio ("Acuerdo sobre los ADPIC") (en la medida en que el articulo 64 se corresponde con €l
articulo XXII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros'y Comercio de 1994) con respecto a
determinadas medidas relativas a la proteccion y observancia de los derechos de propiedad intelectual
en China' Las consultas se celebraron los dias 7 y 8 de junio de 2007, pero no permitieron resolver la
diferencia

12 El 13 de agosto de 2007, los Estados Unidos solicitaron al Organo de Solucion de Diferencias
("OSD") gue estableciera un grupo especia de conformidad con € articulo 6 del ESD, con €l mandato
uniforme.? En su reunién de 25 de setiembre de 2007, e OSD establecié un Grupo Especial en
respuesta a la solicitud presentada por los Estados Unidos en e documento WT/DS362/7, de
conformidad con €l articulo 6 del ESD (WT/DSB/M/239).

13 El mandato del Grupo Especia es el siguiente:

"Examinar, a la luz de las disposiciones pertinentes de los acuerdos abarcados
invocados por los Estados Unidos en e documento WT/DS362/7, €l asunto sometido
a OSD por los Estados Unidos en ese documento, y formular conclusiones que
ayuden a OSD a hacer las recomendaciones o dictar las resoluciones previstas en
dichos acuerdos.”

1.4 El 3 de diciembre de 2007, los Estados Unidos solicitaron a Director General que
estableciera la composicion del Grupo Especial de conformidad con € pérafo 7 del articulo 8
del ESD.

1.5 El 13 de diciembre de 2007, €l Director General procedid en consecuencia a establecer la
composicién del Grupo Especial, que eslasiguiente:

Presidente: Sr. Adrian Macey

Miembros; Sr. Marino Porzio
Sr. Sivakant Tiwari

16 La Argentina, Australia, el Brasil, e Canad4, las Comunidades Europeas, Corea, la India, €
Japon, México, Tailandia, € Taipel Chino y Turquia se reservaron el derecho de participar como
terceros en las actuaciones del Grupo Especial.

17 El Grupo Especia se reunio con las partes los dias 14 a 16 de abril y 18 y 19 de junio
de 2008, y con losterceros, €l 15 de abril de 2008.

18 El Grupo Especia presentd su informe provisiona a las partes el 9 de octubre de 2008.
El Grupo Especial presentd su informe definitivo alas partes el 13 de noviembre de 2008.

' WT/DS362/1.
2WT/DS362/7, adjunto como anexo D-1 a presente informe.
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1. ELEMENTOSDE HECHO
A. MEDIDASEN LITIGIO

21 Las medidas en litigio en la presente diferencia se identifican en la solicitud de
establecimiento de un grupo especia presentada por |os Estados Unidos, de la manera siguiente:

1. Umbrales con respecto a los procedimientos y sanciones penales

22 Los Estados Unidos alegan que China no ha establecido procedimientos y sanciones penales
aplicables a casos de fasificacion dolosa de marcas de fébrica o de comercio y de pirateria lesiva del
derecho de autor que no acanzan determinados umbrales. China ha establecido tres umbrales
mediante las siguientes medidas:

a) el Cddigo Penal de la Republica Popular China (adoptado en el segundo periodo de
sesiones del Quinto Congreso Nacional del Pueblo el 1° de julio de 1979 y revisado
en €l quinto periodo de sesiones del Octavo Congreso Nacional del Pueblo e 14 de
marzo de 1997), en particular los articulos 213, 214, 215, 217, 218 y 220;

b) la Interpretacion del Tribunal Supremo del Pueblo y de la Fiscalia Suprema del
Pueblo sobre diversas cuestiones de aplicacion concreta de las leyes en relacion con
casos penales de infraccion de la propiedad intelectual (adoptada en el 1331° periodo
de sesiones de la Comision Judicia del Tribuna Supremo del Pueblo el 2 de
noviembre de 2004 y e 28° periodo de sesiones de la Décima Comision de
Enjuiciamiento Pdblico de la Fiscalia Suprema del Pueblo € 11 de noviembre
de 2004, en vigor apartir del 22 de diciembre de 2004); y

C) la Interpretacion del Tribunal Supremo del Pueblo y de la Fiscalia Suprema del
Pueblo sobre diversas cuestiones de aplicacion concreta de las leyes en relacion con
casos penales de infraccion de la propiedad intelectua (I1) (adoptada el 4 de abril
de 2007, en el 1422° periodo de sesiones de la Comisiéon Judicial del Tribunal
Supremo del Pueblo y el 75° periodo de sesiones de la Décima Comision de
Enjuiciamiento Publico de la Fiscalia Suprema del Pueblo, que entr6 en vigor € 5 de
abril de 2007);

asi como cual esquiera modificaciones, medidas conexas 0 medidas de aplicacion.

2. Eliminacion de las mercancias infractoras de derechos de propiedad intelectual
decomisadas por las autoridades aduaner as

2.3 L os Estados Unidos alegan que las medidas adoptadas por China para eliminar las mercancias
infractoras de derechos de propiedad intelectual decomisadas son incompatibles con las obligaciones
de China en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC. A ese respecto, las medidas en litigio son las
siguientes:

a) el Reglamento de la Republica Popular China sobre proteccion en aduana de los
derechos de propiedad intelectual (adoptado en la 30 reunién ordinaria del Consejo
de Estado celebrada el 26 de noviembre de 2003, publicado por € Consgjo de Estado
el 2 de diciembre de 2003, y en vigor a partir del 1° de marzo de 2004), en particular
su capitulo 4;

b) las Medidas de Aplicacién de la Aduana de la Republica Popular China con respecto
al Reglamento de la Republica Popular China sobre proteccion en aduana de los
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derechos de propiedad intelectual (adoptadas en una reunion de asuntos
administrativos de la Administracion General de Aduanas celebrada el 22 de abril
de 2004, emitidas por la Administracion General de Aduanas mediante la Orden
N°114 e 25 de mayo de 2004, y en vigor a partir del 1° de julio de 2004), en
particular su capitulo 5;

C) El Anuncio N° 16 de la Administracion General de Aduanas (2 de abril de 2007);
asi como cual esquiera modificaciones, medidas conexas o medidas de aplicacion.

3. Denegacion de la proteccion y observancia del derecho de autor y los derechos conexos
respecto de las obras cuya publicacion o distribucién en China no ha sido autorizada

24 Los Estados Unidos alegan que China estd actuando de manera incompatible con las
obligaciones que le corresponden en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC al denegar en su Ley de
Derecho de Autor la proteccidn de las obras creativas de autor (y, en lamedida en que € articulo 4 de
la Ley de Derecho de Autor les es aplicable, las grabaciones de sonido y las interpretaciones o
gjecuciones) cuya publicacién o distribucion en China no ha sido autorizada o ha sido de otro modo
prohibida. A ese respecto, las medidas en litigio son las siguientes:

a) la Ley de Derecho de Autor (adoptada el 7 de septiembre de 1990 por la Comisién
Permanente del Séptimo Congreso Nacional del Pueblo en su decimoquinto periodo
de sesiones, y modificada de conformidad con la Decision relativa a larevision de la
Ley de Derecho de Autor de la Republica Popular China adoptada el 27 de octubre
de 2001 por la Comision Permanente del Noveno Congreso Nacional del Pueblo en su
vigésimo cuarto periodo de sesiones), en particular su articulo 4%

asi como cual esquiera modificaciones, medidas conexas 0 medidas de aplicacion.
B. ANTECEDENTES PROCESALES
1 Traducciones

25 En e parrafo 10 de los Procedimientos de trabajo adoptados por € Grupo Especia € 10 de
enero de 2008 se dispone que cuando € idioma original de las pruebas documentales o los textos
citados en una comunicacion no seaun idiomaoficial de laOMC, la parte que presenta esas pruebas o
textos presentara a mismo tiempo laversion de éstos en €l idioma original.

2.6 Teniendo en cuenta algunas diferencias entre las traducciones de las partes de determinadas
medidas, €l Grupo Especia sugirié en su primera reuniéon sustantiva que las partes presentaran
traducciones acordadas por ellas de esas medidas. En comunicaciones de fecha 11 y 14 de junio
de 2008, las partes presentaron traducciones a inglés mutuamente acordadas ("TMA") de las
siguientes medidas:

(TMA-1) Codigo Penal (articulos 213, 214, 215, 217, 218 y 220)
(TMA-2) Interpretacion judicial de 2007 (articulos 1 a 7)
(TMA-3) Interpretacién judicial de 2004 (articulos 1 a17)

® Los Estados Unidos no solicitan ninguna medida correctiva con respecto a otras medidas
especificadas en su solicitud de establecimiento de un grupo especia en conjuncién con €l articulo 4 dela Ley
de Derecho de Autor.
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(TMA-4) Interpretacion judicial de 1998 (parrafo 2 del articulo 17)
(TMA-5) Normas para €l enjuiciamiento de los delitos econémicos (articulos 8, 16, 23,
38,39y 70)
(TMA-6) Reglamento sobre proteccion en aduana de los derechos de propiedad

intelectual (articulo 27)

(TMA-7) Medidas de aplicacion en aduana de los derechos de propiedad intelectual

(articulo 30)
(TMA-8) Anuncio N° 16/2007 de la Administracion General de Aduanas
(TMA-9) Medidas relativas a la administracién de las mercancias decomisadas

(articulos 1, 2, 3, 17y 18)
(TMA-10) Ley de donaciones con fines de bien publico
(TMA-11) Ley de Derecho de Autor (articulos 2y 4)

(TMA-12) Reglamento sobre la administracion de peliculas cinematograficas
(articulos 2, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 42y 55)

(TMA-13) Reglamento sobre la administracion de productos audiovisuales (articulos 2,
4,28y 36)
(TMA-14) Reglamento sobre la administracion de publicaciones (articulos 6, 26, 27, 40,
44, 45y 56).
2. Solicitud de informacion factica ala Oficina I nternacional dela OMPI

2.7 El 21 de abril de 2008, el Grupo Especia envié una carta a la Oficina Internacional de
laOMPI solicitando su asistencia en la forma de toda informacién féctica pertinente de que dispusiera
para lainterpretacién de algunas disposiciones del Convenio de Berna para la proteccién de las obras
literarias y artisticas (1971).* Se habia dado a las partes la oportunidad de formular observaciones
sobre el proyecto de carta en la primera reunién sustantiva del Grupo Especial.

2.8 El Grupo Especial y la Secretaria de la OMC recibieron la respuesta de la Oficina
Internacional el 7 de junio de 2008. El Grupo Especial dio a las partes la oportunidad de formular
observaciones sobre la respuesta hasta el 7 de julio de 2008. Los Estados Unidos presentaron sus
observaciones € 7 de julio de 2008. China comunicé a Grupo Especia que no presentaria
observaciones sobre la respuesta de la OMPI. China presentd observaciones sobre las observaciones
de los Estados Unidos el 21 dejulio de 2008.

29 La informacion féctica proporcionada por la Oficina Internacional consiste en una nota
preparada por ellay 16 anexos en que se reproducian pasajes de las Actas Oficiales de las distintas
Conferencias Diplométicas en que se adoptaron, enmendaron o revisaron las disposiciones incluidas
actualmente en los parrafos 1) y 2) del articulo 5y €l articulo 17 del Convenio de Berna (Acta de
Paris de 1971).°

* Lacartadel Grupo Especial figuracomo anexo D-2 al presente informe.
® Lanotade la Oficina Internacional, pero no sus anexos, figura como anexo D-3 al presente informe.
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1. SOLICITUDES DE CONSTATACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS
PARTES

A. ESTADOS UNIDOS
31 Los Estados Unidos solicitan que € Grupo Especia constate que:

a) los umbrales fijados por China para los DPI son incompatibles con sus obligaciones
con arreglo alas frases primeray segunda del articulo 61y el parrafo 1 del articulo 41
del Acuerdo sobre los ADPIC;

b) las secuencias de los pasos obligatorios establecidos en las medidas de China
implican que las autoridades aduaneras carecen de autoridad para ordenar la
destruccion o eliminacion de las mercancias infractoras de conformidad con los
principios establecidos en el articulo 46 del Acuerdo sobre los ADPIC, y que las
medidas en cuestion son en consecuencia incompatibles con las obligaciones que
incumben a China con arreglo a articulo 59 del Acuerdo sobre los ADPIC;

) la primera frase del articulo 4 de la Ley de Derecho de Autor de China es
incompatible con el parrafo 1 del articulo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC, en que se
incorporan los parrafos 1) y 2) del articulo 5 del Convenio de Berna (1971), asi como
con € articulo 14, las frases primera 'y segunda del articulo 61 y el parrafo 1 del
articulo 41 del Acuerdo sobrelos ADPIC.

3.2 Los Estados Unidos solicitan que € Grupo Especial recomiende, de conformidad con el
parrafo 1 del articulo 19 del ESD, que China ponga sus medidas en conformidad con el Acuerdo sobre
los ADPIC.

B. CHINA

3.3 China pide que & Grupo Especia constate que las medidas de China son compatibles con las
obligaciones que incumben a China con arreglo a Acuerdo sobre los ADPIC.

V. ARGUMENTOSDE LASPARTES

4.1 Los argumentos de las partes gque figuran en los resiimenes de sus comunicaciones escritas
presentadas a Grupo Especial figuran como anexos A y B a presente informe (véase la lista de
anexos, paginav).

V. ARGUMENTOSDE LOSTERCEROS

51 Los argumentos de los terceros que figuran en los resimenes de sus comunicaciones escritas
y sus declaraciones orales presentadas a Grupo Especial figuran como anexo C a presente informe
(véase |alista de anexos, paginavi).®

VI. REEXAMEN INTERMEDIO

6.1 El 9 de octubre de 2008, el Grupo Especia dio traslado de su informe provisional alas partes.
El 23 de octubre de 2008, los Estados Unidos y China presentaron peticiones escritas de reexamen de
aspectos concretos del informe provisional. El 30 de octubre de 2008, los Estados Unidos y China

® La India, Tailandia y Turquia no presentaron comunicaciones escritas. La Argenting, la India y
Turquiano hicieron declaraciones orales.
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presentaron observaciones escritas sobre la peticion de reexamen intermedio formulada por la otra
parte.

6.2 El Grupo Especial ha modificado aspectos concretos de su informe cuando o ha considerado
adecuado, a la luz de las observaciones de las partes, como se explica mas abajo, y ha introducido
otras modificaciones con fines de precision y claridad. Las referencias a nimeros de parrafos y notas
en esta seccion VI corresponden alos del informe provisional.

1 Ley de Derecho de Autor
Obras que no satisfacen el examen del contenido

6.3 China pide al Grupo Especial que estudie la posibilidad de enmendar los parrafos 7.87
y 7.103 para evitar confusiones sobre las descripciones que cada una de las partes hace de las obras
gue no han satisfecho el examen del contenido.

6.4 Los Estados Unidos se oponen a esa peticion, ya que creen que € Grupo Especia ha
caracterizado con exactitud las posiciones expresadas ante €l por las partes.

6.5 El Grupo Especia no ha efectuado la modificacion solicitada, pero ha modificado los
parrafos 7.87 y 7.88 e introducido cambios consiguientes en los parrafos 7.103 y 7.118 para aclarar su
caracterizacion de las obras que no han satisfecho el examen del contenido y las obras de las que una
version editada ha sido aprobada para su distribucion en China, asi como para explicar por qué no
acepta parte de la descripcidn que China hace de esas obras.

Derechos especial mente establecidos por el Convenio de Berna

6.6 Los Estados Unidos solicitan que el parrafo 7.107 se modifique afiadiendo una referencia al
articulo 14bis y suprimiendo la referencia a articulo 14ter en la lista de derechos especial mente
establecidos por € Convenio de Berna (1971).

6.7 China responde que la peticion de que se afiada una referencia al articulo 14bis no esta4
justificada. En este articulo no se articula ninguin derecho independiente, y la peticion esinnecesariaa
la vista de la nota introducida por e Grupo Especia en la que se indica que la enumeracion de
derechos minimos se hace sin perjuicio de otros derechos.

6.8 El Grupo Especia ha modificado la lista para afiadir una referencia a articulo 14bis, que
prevé el otorgamiento de un derecho a una categoria de obras en particular. El Grupo Especia no ha
suprimido lareferenciaa articulo 14ter, ya que en é se prevé un derecho distinto, si bien €llo se hace
sin perjuicio de las disposiciones de los parrafos 2 y 3 del articulo 14ter. El Grupo Especial también
ha suprimido la referencia a articulo 13, y reitera su aclaracién, en la nota 111, de que esa lista se
incluye sin perjuicio de otros derechos del mismo tipo.

Eficacia de las prohibiciones sobre el contenido

6.9 China solicita que e parrafo 7.138 se modifique para hacer referencia a articulo 364 del
Codigo Penal y a articulo 56 del Reglamento sobre peliculas.

6.10 Los Estados Unidos responden que, en € contexto examinado en €l parrafo 7.138, China solo
hizo referencia a articulo 56 del Reglamento sobre peliculas, y que ese articulo no modifica €l fondo
de la constatacion del Grupo Especia contenida en ese parrafo.
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6.11 El Grupo Especia no ha hecho la modificacion solicitada, porque € péarrafo en cuestion
concierne a la eficacia rea de las medidas de observancia, mientras que el comentario de China atafie
a normas establecidas en la legidacion. A efectos de claridad, € Grupo Especial también ha
refundido ese parrafo con el anterior.

Otras modificaciones

6.12 China pide que en el parrafo 7.101 se haga una aclaracion acerca de la jurisdiccion de sus
autoridades encargadas de cuestiones de derecho de autor. El Grupo Especial ha hecho esa
aclaracion.

6.13 Los Estados Unidos solicitan que el parrafo 7.136 se modifique a tenor del texto de la
respuesta citada. El Grupo Especial ha efectuado la modificacién solicitada.

2. M edidas aduaneras
Donacién a 6rganos de bienestar social

6.14  Los Estados Unidos solicitan que el parrafo 7.310 se modifique, porgque hay circunstancias en
las que la donacién a 6rganos de bienestar socia distintos de la Cruz Roja es posible.

6.15 China responde que los Estados Unidos al parecer interpretan erroneamente la segunda frase
del parrafo 7.310, porque en esa frase simplemente se observa que la Aduana esta facultada para hacer
donaciones a la Cruz Roja en todos los casos en gque puede hacerlas a otras organizaciones de
bienestar social.

6.16  El Grupo Especial no ha efectuado la modificacion solicitada. Lo que se quiere destacar en €l
parrafo en cuestion es que la Aduana china esta autorizada a donar mercancias infractoras a la
Sociedad de la Cruz Roja de China, con la que tiene un acuerdo de donacién, y que la facultad para
donar mercancias infractoras a otros 6rganos de bienestar social no excluyen esas facultades.
El Grupo Especial ha modificado € parrafo para hacerlo més claro.

Subasta y facultades para ordenar |a destruccidn de las mercanciasinfractoras

6.17 Los Estados Unidos solicitan que el parrafo 7.341 se modifique, porque desde una perspectiva
sistémica les preocupa que aparentemente el Grupo Especial opine que la palabra inglesa "shall",
cuando se utiliza en las medidas juridicas chinas, no impone una obligacién juridica imperativa.
El sentido del término chino traducido como "shall" en el contexto juridico forma difiere de su
sentido en otros contextos. A esa diferencia se debid que las partes acordaran que la traduccion
correcta a inglés era "shall". China confirmé que € uso de la palabra "shall" en el contexto de las
medidas en litigio significaba que una vez que la Aduana ha hecho constataciones especificas esta
juridicamente obligada a cefiirse ala opcion de eliminacién pertinente.

6.18 China responde como sigue: 1) a preparar la traduccion mutuamente acordada no hubo
discusion entre las partes sobre si e sentido de la palabra traducida como "shall* en contextos
juridicos formales era distinto de su sentido en otros contextos, 2) la evaluacion por e Grupo
Especia de la medida es una constatacion factica especifica para esta diferenciay no afecta a futuras
evaluaciones por otros grupos especiales en otras diferencias que afecten a la legislacion interna de
China; 3) la definicion en el diccionario de la palabra traducida como "shall" forma parte de la
evaluacion por e Grupo Especial del sentido de la medida, y € Grupo Especia esta facultado para
remitirse a esa fuente.
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6.19 El Grupo Especia observa que la palabra inglesa "shall" sélo se utiliza en una traduccién no
auténtica. Aun entonces, la palabra se utiliza especificamente en la descripcién del método de subasta
en solo una de las tres medidas aduaneras, y esa medida es de rango inferior. Los Estados Unidos
parecen atribuir gran importancia a la eleccién de la palabra "shall" en la traduccién de esa norma de
rango inferior. La situacion puede ser distinta en otras diferencias. Sin embargo, en ésta el Grupo
Especia no estd persuadido de que la traduccién, en una evaluacion objetiva, pueda respaldar la
conclusion a la que aparentemente los Estados Unidos tratan de llegar por lo que respecta a la
conformidad de las medidas en litigio con las obligaciones de China en el marco de la OMC.
El Grupo Especial ha modificado €l parrafo, parcialmente con arreglo alo solicitado.

Subasta y "simple retirada de la marca de fabrica o de comercio apuesta ilicitamente”

6.20 Chinasolicita unarevision de la conclusion expuesta en €l parrafo 7.397 ¢) por las siguientes
razones. 1) el articulo 46 no se aplica a las mercancias de las que se han retirado todas las
caracteristicas infractoras, ya que han dejado de ser infractoras;, 2) la reaposicion de una marca de
fébrica o de comercio fasificada constituye un acto de infraccion separado; y 3) las autoridades
estadounidenses pueden subastar publicamente mercancias tras la supresion de la marca de fabrica o
de comercio.

6.21 Los Estados Unidos se oponen a esa peticion y responden como sigue a las tres razones
invocadas por Chinas 1) esto no es sino una variante de un argumento que ya se trata en los
parrafos 7.381-7.382 del informe provisional; 2) esto esirrelevante, ya que la obligacién establecida
en la cuarta frase del articulo 46 atafie a un procedimiento, no a los efectos juridicos sustantivos de la
aposicion de una marca de fabrica o de comercio fasificada; 3) los Estados Unidos han demostrado
previamente que los argumentos de China por lo que respecta a este aspecto de la legidacién
estadouni dense son irrelevantes e injustificados.

6.22  El Grupo Especial no haintroducido la modificacion solicitada por las razones ya expuestas
en e parafo 7.235, en lo tocante a acance temporal de las obligaciones establecidas en €l
articulo 46, en € parrafo 7.264, donde se indica que las "mercancias de marca de fébrica o de
comercio falsificadas" a que se hace referencia en la cuarta frase del articulo 46 son una categoria de
las mercancias infractoras abarcadas por ese articulo, y en los parrafos 7.375 y 7.382, en |o tocante a
la insuficiencia de la cesacion de la infraccion. El Grupo Especial ha modificado € parrafo 7.382
para destacar que la cuarta frase del articulo 46 impone una prescripcién adicional, y ha aclarado €l
parrafo 7.388. La tercera cuestion planteada por China en sus observaciones sobre el informe
provisional concierne a medidas estadounidenses que no forman parte del asunto sometido a la
consideracion del Grupo Especial.

Casos excepcionales

6.23  Los Estados Unidos solicitan que antes del parrafo 7.396 se aclare que las medidas aduaneras
prevén que la simple retirada de la marca de fébrica o de comercio apuesta ilicitamente bastara para
permitir la colocacién de las mercancias en los circuitos comerciales en mas casos, ademas de los
casos excepcionales.

6.24  Chinaresponde que €l texto del Acuerdo sobre los ADPIC utilizalas palabras "salvo en casos
excepcionales', por lo que la peticion de que € Grupo Especial modifique el texto de su constatacion
no esta justificada por las pruebas que figuran en e expediente ni por el texto del Acuerdo sobre
losADPIC.

6.25 El Grupo Especial ha afiadido la aclaracion solicitada. Ha utilizado las palabras "en mas
casos, ademés de | os casos excepcionales' con arreglo alo solicitado porque indican que las medidas
aduaneras no son compatibles con la formulacion de la cuarta frase del articulo 46 del Acuerdo sobre
los ADPIC por lo que respecta a los casos excepcionales.
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3. Umbrales penales
Interpretacion de las medidas en litigio

6.26 Los Estados Unidos solicitan que se modifique €l encabezamiento que precede al
parrafo 7.471.

6.27  Chinaconsidera que el encabezamiento no esinexacto ni induce aerror.
6.28 A efectos de claridad, € Grupo Especial haintroducido la modificacion solicitada.
"a escala comercial”

6.29 Los Estados Unidos solicitan que se hagan gjustes del texto o que se inserten referencias
cruzadas a efectos de claridad paraindicar que determinados parrafos aluden al concepto objeto de los
parrafos 7.579 y 7.580.

6.30  El Grupo Especia no ha efectuado los gjustes solicitados. En el parrafo 7.600 se indica que la
interpretacion de las palabras "a escala comercial” figuraen el parrafo 7.579, y que el Grupo Especia
aplicara esa interpretacion en la subseccion siguiente. Los parrafos 7.605 y 7.607 relacionan esa
interpretacion con € mercado de China. El Grupo Especia ha modificado un aspecto del
parrafo 7.580 y afiadido un nuevo parrafo en € que se expone € resto de la evaluacion del Grupo
Especial.

Parrafo 3 del articulo 63 del Acuerdo sobrelos ADPIC

6.31 Los Estados Unidos solicitan que €l parrafo 7.631 se modifique suprimiendo una referencia a
parrafo 3 del articulo 63 del Acuerdo sobre los ADPIC, porque podria ser entendido incorrectamente.

6.32 China se opone a esa peticion porque entiende que € Grupo Especial incluy6 esa referencia
como parte de la explicacion de su tratamiento de las pruebas que figuran en el expediente.
Lapreocupacion de los Estados Unidos esta injustificada, porque e péarrafo 3 del articulo 63 del
Acuerdo sobre los ADPIC no es parte del asunto sometido a la consideracién del Grupo Especiad, y la
utilizacion por e Grupo Especia de las palabras "a pesar de" indicaba que las conclusiones que
figuran en esta seccién se hacen con independencia de cualesquiera cuestiones relacionadas con el
parrafo 3 del articulo 63.

6.33  El Grupo Especia ha introducido la modificacion solicitada para evitar cualquier posible
malentendido por lo que respecta a significado del parrafo 3 del articulo 63 del Acuerdo sobre
los ADPIC.

Pruebas materiales

6.34 Los Estados Unidos solicitan que €l parrafo 7.642 se modifique en lo que respecta a los
esfuerzos por combatir la falsificacion hechos por Nintendo of America.

6.35 China responde que no es preciso hacer ningun cambio en € parrafo 7.642. En el informe
Nintendo sbélo se analizaron tres casos penales, y en el expediente de esta diferencia no se indica la
situacion en que se encuentran dos de ellos.

6.36  El Grupo Especial ha hecho en parte la modificacion solicitada, pero no ha sacado ninguna
conclusion sobre la situacion de dos de |os casos analizados en el informe Nintendo.
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VIlI. CONSTATACIONES
A. LEY DE DERECHO DE AUTOR
1 Descripcion de la medida en cuestion

7.1 Esta seccion de las constataciones del Grupo Especia se refiere a la Ley de Derecho de
Autor de China. La Ley de Derecho de Autor fue adoptada por la Comisién Permanente del
Congreso Nacional del Pueblo y promulgada en 1990, y modificada posteriormente por una Decision
de la Comision Permanente del Congreso Nacional del Pueblo en 2001. Las alegacionesrelativasala
Ley de Derecho de Autor se refieren, en particular, a la primera frase del articulo 4. Las partes
acordaron que esafrase dispone lo siguiente:

"Las obras cuya publicacion y/o difusién estdn prohibidas por ley no estaran
protegidas por la presente Ley."’

7.2 En el presente informe se hace referencia ala primerafrase del articulo 4 como "péarrafo 1 del
articulo 4" a fin de facilitar la referencia, aunque en la version origina no se emplean parrafos
numerados dentro de ese articulo.

2. Alegacion al amparo del parrafo 6) del articulo 2 del Convenio de Berna (1971),
incorporado en virtud del parrafo 1 del articulo 9 del Acuerdo sobrelos ADPIC

7.3 Los Estados Unidos, en sus observaciones sobre el proyecto de parte descriptiva del presente
informe, informaron a Grupo Especial de que hacen una alegacion al amparo del péarrafo 6) del
articulo 2 del Convenio de Berna (1971), incorporado en virtud del parrafo 1 del articulo 9 del
Acuerdo sobre los ADPIC. A este respecto, remiten a Grupo Especial a argumentos incluidos en sus
comunicaciones escritas. Observan también que en su solicitud de establecimiento de un grupo

especial se hace referenciaalos "articulos 1 a21 del Convenio de Berna'.®

7.4 El Grupo Especia recuerda que su mandato esta limitado a la cuestion expuesta por los
Estados Unidos en su solicitud de establecimiento de un grupo especial.’ Recuerda también que e
parrafo 2 del articulo 6 del ESD dispone que en las solicitudes de establecimiento de un grupo
especial, entre otras cosas, "se hara una breve exposicion de los fundamentos de derecho de la
reclamacion, que sea suficiente para presentar € problema con claridad”.

75 En la presente diferencia, la solicitud de establecimiento de un grupo especial contiene
referencias alos parrafos 1) y 2) del articulo 5 del Convenio de Berna (1971) que van seguidas de la
disposicién sobre incorporacion del parafo 1 del articulo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC.
Lasolicitud contiene tres frases sobre la medida en cuestion; luego una frase en que se reproducen
los términos utilizados en el parrafo 1) del articulo 5 del Convenio de Berna (1971), seguida de una
conclusion con arreglo a pérrafo 1 del articulo 9 del Acuerdo sobrelos ADPIC; y luego otrafrase en
que se reproducen los términos utilizados en el parrafo 2) del articulo 5 del Convenio de Berna
(1971), seguida por una conclusion en virtud del parrafo 1 del articulo 9 del Acuerdo sobre
los ADPIC. No se hace ningunareferencia especificaal articulo 2 del Convenio de Berna (1971).

" Traduccién mutuamente acordada N° 11 parala version inglesa.

8 Observaciones de los Estados Unidos sobre e proyecto de parte descriptiva del informe de fecha 4 de
septiembre de 2008.

% Véase la Nota sobre |a constitucion del Grupo Especial en el documento WT/DS362/8.
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7.6 En este contexto, la solicitud de establecimiento de un grupo especial reproducia parte de los
términos del parrafo 1 del articulo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC, en la medida en que obliga a los
Miembros de la OMC a observar lo dispuesto en "los articulos 1 a 21" del Convenio de Berna
En ninguna parte se indica que la referencia a los términos del Convenio de Berna (1971)
incorporados en virtud del parrafo 1 del articulo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC haya tenido por fin
referirse a ninguna disposicion particular del Convenio, ademés de los parrafos 1) y 2) del articulo 5.

7.7 El Grupo Especial sefiala que los articulos 2 y 5 del Convenio de Berna (1971) estan
incorporados en el Acuerdo sobre los ADPIC en virtud de la misma disposicion, a saber, €l parrafo 1
del articulo 9. Sin embargo, unareferenciaal parrafo 1 del articulo 9 del Acuerdo sobre los ADPICy
una referencia general a 28 disposiciones incorporadas del Convenio de Berna (1971) no son
suficientes para hacer "una breve exposicion de los fundamentos de derecho de la reclamacion, que
sea suficiente para presentar €l problema con claridad”. En esas circunstancias, el demandado, los
terceros y e Grupo Especial no pueden saber cudles son las obligaciones particulares establecidas en
el Convenio de Berna (1971) que estan en litigio.

7.8 El Grupo Especial observa que su criterio con respecto a la manera correcta de resumir los
fundamentos juridicos de una alegacion hecha al amparo de las disposiciones de un convenio sobre
propiedad intelectual incorporado en e Acuerdo sobre los ADPIC es compatible con el criterio
adoptado en el informe del Grupo Especia en el asunto CE - Marcas de fébrica o de comercio e
indicaciones geogréficas (Australia), que decididé que una alegacion relativa a una disposicion del
Convenio de Paris (1967) que no habia sido especificamente mencionada en la solicitud de
establecimiento de un grupo especial estaba fuera de su mandato.™

7.9 Por las razones que anteceden, el Grupo Especia constata que la solicitud de establecimiento
de un grupo especial no contiene ninguna alegacion a amparo del parrafo 6) del articulo 2 del
Convenio de Berna (1971), incorporado en virtud del péarafo 1 del articulo 9 del Acuerdo sobre
los ADPIC.

7.10 Incluso s e Grupo Especial aceptara, con fines de argumentacion, que la solicitud de
establecimiento de un grupo especial no habia sido clara en su referencia amplia a las disposiciones
incorporadas del Convenio de Berna (1971) y su referencia especifica a la "proteccion” de "obras'
(términos utilizados en el parrafo 6) del articulo 2, a igua que en muchas otras disposiciones del
Convenio de Berna (1971)), en la Primera comunicacion escrita de los Estados Unidos no se hacia
tampoco explicitamente ninguna alegacion con respecto a parrafo 6) del articulo 2 del Convenio de
Berna (1971). Los Estados Unidos aducen en su Primera comunicacion escrita que varios de los
articulos del Convenio de Berna que China debe observar de conformidad con el parrafo 1 del
articulo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC "son pertinentes' en esta diferencia. Tras citar el parrafo 1)
del articulo 5 del Convenio de Berna (1971), los Estados Unidos hacian referencia a otras
10 disposiciones de ese Convenio a fin de aclarar € significado de algunas frases utilizadas en €
parrafo 1) del articulo 5 relativas a "obras' y a "los derechos especialmente establecidos'.*
El parrafo 6) del articulo 2 era una de esas 10 disposiciones. En ninguna de esas referencias se
mencionaba en modo alguno una alegacién a amparo de ninguna disposicion que no fuera €
parrafo 1) del articulo 5. Los Estados Unidos adujeron también que el articulo 4 delaLey de Derecho
de Autor excluye de su proteccién toda una categoria de trabajos, pero que esa exclusion de la
proteccion no esta permitida o siquiera contemplada en e Convenio de Berna. Mencionaban
6 disposiciones de los articulos 2 y 2bis del Convenio de Berna (1971) en apoyo de ese argumento.*?

19 |nforme del Grupo Especial, CE - Marcas de fabrica o de comercio e indicaciones geogréficas
(Australia), parrafos 7.37-7.43.

™ Primera comunicacion escrita de los Estados Unidos, parrafos 210-214.

12 Primera comunicacion escrita de los Estados Unidos, parrafos 215-216.
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El pérrafo 6) del articulo 2 era una de esas 6 disposiciones. Sin embargo, no hay ninguna declaracion
explicitaen el sentido de que se hacia una alegacion separada en virtud del parrafo 6) del articulo 2.

7.11  China entendia que las alegaciones de los Estados Unidos a amparo del Convenio de Berna
(1971), incorporado en virtud del parrafo 1 del articulo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC, se hacian con
arreglo alos parrafos 1) y 2) del articulo 5.2

7.12  Ninguno de los terceros hizo referencia a una alegacion al amparo del parrafo 6) del articulo 2
del Convenio de Berna (1971), incorporado en virtud del parrafo 1 del articulo 9 del Acuerdo sobre
los ADPIC.

7.13 En su comunicacién de réplica, los Estados Unidos tampoco aclararon explicitamente que
guerian hacer una alegacién a amparo del parrafo 6) del articulo 2 del Convenio de Berna (1971),
incorporado en virtud del parrafo 1 del articulo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC. Presentaron en
cambio sblo dos alegaciones relativas a las disposiciones del Convenio de Berna. En la primera,
aducian que €l articulo 4 de la Ley de Derecho de Autor deniega derechos de autor a ciertas obras, en
contravencion de las obligaciones de China con arreglo a parrafo 1 del articulo 9 del Acuerdo sobre
los ADPIC y "los articulos del Convenio de Bernd' a que se hace referencia en el péarrafo 1 del
articulo 9. Los argumentos relativos a"obras' y "derechos' apoyaban una sola alegacién que, alaluz
de la solicitud de establecimiento del Grupo Especial, parecia ser la alegacién inicial con arreglo a
parafo 1) del articulo 5 incorporado en virtud del parafo 1 del articulo 9 del Acuerdo sobre
los ADPIC. Se haciareferencia a dos disposiciones del articulo 2, una de las cuales era €l parrafo 6)
del articulo 2, sin indicar expresamente una alegacién a amparo del parrafo 6) del articulo 2.
Un subtitulo afirmaba una incompatibilidad con "el articulo 2 y € parafo 1) del articulo 5 del
Convenio de Berna', pero, dado que la definicién de obras en el articulo 2 es pertinente a la alegacion
con arreglo a péarrafo 1) del articulo 5 (como se demuestra en la consideracion por e Grupo Especial
de la alegacion a amparo del parrafo 1) del articulo 5 en los parrafos 7.115 y 7.116 infra), no era
todavia claro que los Estados Unidos quisieran hacer una alegacion separada al amparo del articulo 2
del Convenio de Berna (1971), incorporado en virtud del parrafo 1 del articulo 9 del Acuerdo sobre
los ADPIC.

7.14  Por estas razones, incluso si € Grupo Especia aceptara con fines de argumentacion que la
solicitud de establecimiento de un grupo especial no habia sido clara, el Grupo Especial constata que
las comunicaciones de los Estados Unidos en las reuniones sustantivas con € Grupo Especia no
aclaraban que se hiciera una alegacién al amparo del parrafo 6) del articulo 2 del Convenio de Berna
(1971), incorporado en virtud del parafo 1 del articulo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC, de
conformidad con € parrafo 2 del articulo 6 del ESD.

7.15 En consecuenciay alaluz de lo que antecede, el Grupo Especial constata que una alegacién
al amparo del parrafo 6) del articulo 2 del Convenio de Berna (1971), incorporado en virtud del
parrafo 1 del articulo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC, esta fuera del mandato del Grupo Especial.

3. Alegacion al amparo del parrafo 1) del articulo 5 del Convenio de Berna (1971),
incorporado en virtud del parrafo 1 del articulo 9 del Acuerdo sobrelos ADPIC

a) Principal es argumentos de las partes

7.16  Los Estados Unidos alegan que el parrafo 1 del articulo 4 de la Ley de Derecho de Autor de
China deniega la proteccion de esa Ley a determinadas categorias de obras, y hacen referenciaa texto
de esa frase. Los Estados Unidos recuerdan que China, durante un examen de su legislacion en €l
Consgjo de los ADPIC en 2002, explicd que esta frase se referia a obras cuya publicacion o

3 Primera comunicacion escrita de China, parrafo 232; comunicacion de réplica, parrafo 220.
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distribucion estaba prohibida por leyesy reglamentaciones tales como el Codigo Penal, el Reglamento
sobre la administracion de la industria editorial, € Reglamento sobre la administracion de la
radiodifusién, el Reglamento sobre la administracion de los productos audiovisuales, € Reglamento
sobre la administracion de peliculas y € Reglamento sobre la administracion de las
telecomunicaciones. Los Estados Unidos dan ejemplos de cuatro reglamentos que prohiben la
publicacion o la distribucion de obras en varias circunstancias.” Los Estados Unidos alegan que el
parrafo 1 del articulo 4 de la Ley de Derecho de Autor de China deniega a los autores de obras "cuya
publicacion o distribucion® estan prohibidas por ley" e amplio conjunto de derechos enumerados en
¢l articulo 10 de la Ley de Derecho de Autor, que abarca en general |os derechos contemplados en las
disposiciones del Convenio de Berna (1971). Los autores de obras a las que se deniega la proteccion
de la Ley de Derecho de Autor no se benefician tampoco de los recursos especificados de los
articulos 46 y 47 de la Ley de Derecho de Autor. En consecuencia, |0s autores de esas obras no gozan
de los derechos minimos "especiamente establecidos' por e Convenio de Berna, de manera
incompatible con el parrafo 1) del articulo 5 de ese Convenio.”® Los Estados Unidos presentaron
argumentos més detallados con respecto a examen del contenido en relacién con € parrafo 2) del
articulo 5 del Convenio de Berna (1971) (véase el parrafo 7.145 infra).

7.17  China responde que los derechos de autor nacen en e momento de la creacion y son
independientes de la publicacion. El articulo 2 de la Ley de Derecho de Autor otorga plena
proteccion de los derechos de autor a incorporar expresamente en la legislacion de China los
derechos conferidos en virtud de acuerdos internacionales, entre ellos el Convenio de Berna y €
Acuerdo sobre los ADPIC. Por el contrario, el parrafo 1 del articulo 4 de la Ley de Derecho de Autor
tiene un alcance sumamente limitado. China, como muchos otros paises en e mundo, prohibe la
publicacién y la difusién de obras de contenido en su totalidad inconstitucional o inmoral.
El parrafo 1 del articulo 4 se limita a disponer que esas obras no estarén protegidas por la Ley de
Derecho de Autor. China adujo en su Primera comunicacion escrita que la aplicacion del péarrafo 1
del articulo 4 no dependia del examen de contenido ni de ningin otro régimen reglamentario
relacionado con la publicacion y que el Unico resultado de una determinacion de contenido prohibido
en ese proceso era una denegacion de la autorizacion para publicar y no una denegacion del derecho
de autor. China adujo especificamente que no se denegaba la proteccion del derecho de autor a las
obras cuyo contenido no se encontraba aceptable.’” El articulo 17 del Convenio de Berna (1971)
declara sujetos a poder soberano de los gobiernos todos los derechos concedidos de otra manera por
ese Convenio.*®

7.18 En la primera reunion sustantiva con e Grupo Especial, los Estados Unidos dijeron que la
comunicacion escrita de China parecia confirmar simplemente que €l articulo 4 de su Ley de Derecho
de Autor era incompatible con sus obligaciones en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC porque
admitia que el parrafo 1 del articulo 4 deniega proteccion alas obras cuyo contenido est& prohibido.™

7.19 En lamisma reunion, China confirmd partes de su Primera comunicacion escrita pero aclaré
que, con respecto a una obra editada para poder ser aceptada, protegeria el derecho de autor en la
versiéon editada de la obra, incluso contra las copias de la versién no editada que infringieran el
derecho de autor en la version aprobada editada. Con respecto a las obras cuyo contenido no era

1 Primera comunicacion escrita de los Estados Unidos, péarrafos 68-69, donde se hace referencia a
Examen de la Legislacion (China) del documento IP/Q/CHNY/1, pagina 26; y parrafos 70-85.

5 véase |a traduccion a inglés que figura en la notificacion de China a Consgjo de los ADPIC
contenida en el documento IP/N/L/CHN/C/1. Las partes convinieron posteriormente en que €l texto debia decir
"publicacién y/o difusion”.

16 primera comunicaci6n escrita de los Estados Unidos, parrafos 217-219.

" Primera comunicacion escrita de China, parrafos 228-230 y 234-254. Los pérrafos 243-252 fueron
revisados posteriormente por la respuesta de China ala pregunta 52.

'8 Primera comunicacion escrita de China, parrafos 255-263.

1 Primera declaracion oral de los Estados Unidos, pérrafo 79.
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aceptado, China informé a Grupo Especial de que tenia la intencién de proporcionar observaciones
escritas adicionales y aclaraciones sobre su posicion més adelante.

7.20  China proporciond sus observaciones adicionales junto con sus respuestas a las preguntas del
Grupo Especia después de la primera reunion sustantiva'y pidié a Grupo Especial que se basara en
esas observaciones adicionales en la medida en que fueran incompatibles con su Primera
comunicacion escrita.  China confirmd que protegeria el derecho de autor cuando una obra fuera
editada para poder ser aceptada. Cuando no se hubiera creado una version editada autorizada, haria
cumplir el derecho de autor en la porcion legal de la obra original contra las copias de una version
editada no autorizada. Sin embargo, no haria cumplir € derecho de autor en contra de copias
prohibidas no editadas de una obra prohibida no editada cuyo contenido no hubiera sido aceptado.”

7.21 Al mismo tiempo, en respuesta a las preguntas del Grupo Especial, China sostuvo que €l
parrafo 1 del articulo 4 de la Ley de Derecho de Autor no afectaba la concesion del derecho de autor
con arreglo a articulo 2 de esaLey. China pidié al Grupo Especial que observara que, con arreglo al
sistema chino de derecho de autor, "derecho de autor" y "proteccion del derecho de autor" son
distinguibles. En la medida en que €l parrafo 1 del articulo 4 de la Ley de Derecho de Autor resulte
aplicable con respecto a una obra, actuaria no eliminando € derecho de autor sino denegando los
derechos particul arizados de observancia del derecho de autor privado.??

7.22  Los Estados Unidos sefidlan que China admite que deniega la proteccion del derecho de autor
a ciertas obras cuyo contenido las autoridades chinas determinan gque esta prohibido por ley y afirman
gue, en consecuencia, China ha confirmado gque actla en forma incompatible con sus obligaciones en
virtud del parrafo 1 del articulo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC. Los Estados Unidos impugnan los
argumentos de China de la manera siguiente: en primer lugar, incluso si € parrafo 2 del articulo 2 de
la Ley de Derecho de Autor concede proteccion a las obras de extranjeros, €l parrafo 1 del articulo 4
deniega la proteccion a aguellas cuya publicacion o distribucion esta prohibida por ley. El articulo 2
no puede, con arreglo alos términos del articulo 4, aplicarse aesas obras. En segundo lugar, dado que
el articulo 4 deniega los derechos exclusivos enumerados en € articulo 10 de la Ley de Derecho de
Autor, se niega a esas obras € conjunto minimo de derechos exclusivos garantizados por €l parrafo 1)
del articulo 5 del Convenio de Berna (1971). Ladistincion entre "derecho de autor" y "proteccion del
derecho de autor” no figura en el texto del Convenio de Bernay no es pertinente. En tercer lugar, €
parrafo 1 del articulo 4 crea una incertidumbre comercial importante y, cuando resulta claro que la
proteccion del derecho de autor se ha denegado a una obra, permite que los piratas se beneficien a
costa del titular legitimo del derecho, incluso mediante la exportacion.”® El articulo 17 del Convenio
de Berna (1971) no permite que los miembros nieguen la proteccion del derecho de autor alos autores
en sus obras respectivas.®*

7.23  China responde que los Estados Unidos no han demostrado prima facie su opinion de que la
proteccion del derecho de autor depende del examen del contenido (véase € parrafo 7.145 infra).
Toda la alegacion con respecto a parrafo 1 del articulo 4 de la Ley de Derecho de Autor es en
consecuencia inaceptable. Con respecto a la alegacion de una infraccion de hecho, hay una fuerte
presuncién de que lalegislacion de un Miembro se gjusta a las disposiciones de la OMC y los Estados
Unidos no han ofrecido ninguna prueba de apoyo ademés del texto del parrafo 1 del articulo 4 de la
propia Ley de Derecho de Autor. El articulo 2 de la Ley de Derecho de Autor aplica directamente los
derechos de los autores en virtud del Convenio de Berna a la legislacion de China. El alcance y €l

% Primera declaracion oral de China, parrafos 81-86.

% Respuesta de China a la pregunta 52. Véanse también las respuestas a la pregunta 51 y a la
pregunta 2 de los Estados Unidos.

2 Respuesta de China ala pregunta 44, reiterada en su comunicacion de réplica, parrafo 281.

28 Comunicacion de réplica de los Estados Unidos, parrafos 184-194.

% Comunicacion de réplica de los Estados Unidos, parrafo 221.
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funcionamiento del parrafo 1 del articulo 4 de la Ley de Derecho de Autor son extremadamente
limitados.”® La facultad soberana de prohibir obras, reconocidas en el articulo 17 del Convenio de
Berna (1971), permite que los Miembros mantengan una disposicion juridicatal como el parrafo 1 del
articulo 4 de laLey de Derecho de Autor.?

b) Principal es argumentos de los terceros

7.24  LaArgentina considera que el parrafo 1 del articulo 4 de la Ley de Derecho de Autor parece
denegar alas obras prohibidas o no permitidas |a proteccién establecida en el articulo 10 delaLey de
Derecho de Autor, que contiene los derechos enumerados en el Convenio de Berna (1971). Esto no
implica que China no tenga el derecho de prohibir la publicacion o la distribucién de ciertos tipos de
obras. En efecto, €l articulo 17 del Convenio de Berna (1971) contempla esa posibilidad.”’

7.25 El Canada sefida que China ha admitido que el parrafo 1 del articulo 4 de su Ley de Derecho
de Autor se refiere a obras, incluidas las de la Unién de Berna, que las autoridades chinas consideran
inconstitucionales o inmorales, y que esas obras no estén protegidas en China. El Canada no ve de
qué manera esta conclusion se ve afectada por la segunda frase del articulo 2 de la Ley de Derecho de
Autor, ya que € articulo 4 parece tener precedencia. Esta de acuerdo en que los Miembros pueden
prohibir la publicacion y la distribucion de obras, pero considera que no tienen derecho a denegar la
proteccion del derecho de autor a esas obras.®

7.26  Las Comunidades Europeas sefialan que China reconoce que el parrafo 1 del articulo 4 de su
Ley de Derecho de Autor deniega la proteccion del derecho de autor alas obras "cuya publicacién o
distribucion estan prohibidas' porque tienen un contenido "inconstitucional o inmora" o
"reaccionario, pornogréfico o supersticioso”. Esa denegacién de la proteccion no esta abarcada por
las exenciones o las excepciones limitadas permitidas con arreglo a Convenio de Berna (1971) vy €
Acuerdo sobre los ADPIC. El articulo 17 del Convenio de Berna (1971) no permite la limitacion de
los derechos exclusivos o siquierala exencion de determinadas obras de la proteccion.”

7.27 El Tapel Chino considera que, sin examinar e contenido, nunca es posible determinar si una
obraes inconstitucional o inmoral. Ladistribucién de las obras cuyo contenido no ha sido aprobado o
no se aprueba esta prohibida por ley, o que significa que caen en el ambito del parrafo 1 del articulo 4
de la Ley de Derecho de Autor. Es preciso aclarar si China protege las obras cuyo contenido no ha
sido sometido a examen o cuya autorizacion esta pendiente. Incluso si el parrafo 1 del articulo 4 dela
Ley de Derecho de Autor se limitara a las obras cuyo contenido no ha sido aprobado, esta privacion
de la proteccion seriaincompatible con la obligacion en virtud del parrafo 1 del articulo 9 del Acuerdo
sobre los ADPIC y € parafo 1) del articulo 5 del Convenio de Berna (1971). El Taipei Chino
comparte la opinion de ambas partes de que China tiene derecho a hacer un examen del contenido
sobre la base del articulo 17 del Convenio de Berna (1971).%

% Comunicacion de réplicade China, parrafos 225-226, 266-269, 276-277 y 281.

% Comunicacion de réplica de China, pérrafos 286-306.

2" Comunicacion escrita presentada por la Argentina en calidad de tercero, parrafos 89-91.

% Comunicacion escrita presentada por e Canadé en calidad de tercero, pérrafos 22-23; declaracion
oral en calidad de tercero, parrafo 15.

% Comunicacion escrita presentada por las Comunidades Europeas en calidad de tercero,
parrafos 22-27; declaracion oral, parrafo 21.

% Comunicacion escrita presentada por el Taipei Chino en calidad de tercero, parrafos 33-40.
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C) Examen por e Grupo Especial
i) Interpretacion de la medida en cuestion

7.28 El Grupo Especia observa que en esta alegaciéon se impugna la Ley de Derecho de Autor de
China, y en particular el parrafo 1 del articulo 4, no como ha sido aplicada en un caso particular, sino
"en si misma'. Las partes han estado en desacuerdo sobre la interpretacion correcta de esa medida
desde poco después de la primera reunion sustantiva. En consecuencia, con arreglo a su mandato, €l
Grupo Especia esta obligado a hacer una evaluacion objetiva del significado de las disposiciones
pertinentes de esa medida. En este contexto, el Grupo Especial tiene presente que, objetivamente, un
Miembro estd normalmente en condiciones de explicar el significado de sus propias leyes™
Sin embargo, en e contexto de una diferencia, en tanto en cuanto una de las partes ofrezca una
interpretacion particular de una disposicion de la medida en cuestion, esa parte debe demostrar que su
interpretacion es correcta® El Grupo Especia subraya que examina la medida solamente con el fin
de determinar su conformidad con las obligaciones de China en virtud del Acuerdo sobre
losADPIC.®

7.29  Los Estados Unidos alegan que €l parrafo 1 del articulo 4 de la Ley de Derecho de Autor, por
los términos en que esta formulado, deniega una proteccion inmediata y automética a determinadas
obras creativas.®

7.30  Chinaresponde que esta alegacion se basaba en la "creencia erronea’ de que la proteccion del
derecho de autor en China depende de que se complete satisfactoriamente el examen del contenido.®
Al referirse ala cuestion del momento en gque nace e derecho de autor con arreglo a su legislacion,
China reconoce que el parrafo 1 del articulo 4 de la Ley de Derecho de Autor deniega proteccion a
determinadas obras debido a su contenido.®

7.31  Los Estados Unidos declararon en la primera reunion sustantiva que, con ese reconocimiento,
China parecia aceptar ssmplemente que el articulo 4 de la Ley de Derecho de Autor eraincompatible
con las obligaciones de China en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC.* El Canada y las
Comunidades Europess, en calidad de terceros, adoptaron la misma posicion.® La Argentina
consider6 que el texto del articulo 4 era claro.®

7.32  Después de esa reunién, China aclar6 los términos de su reconocimiento anterior. Explico

gue el parrafo 1 dd articulo 4 deniega la "proteccion del derecho de autor" en € sentido de la

observancia pero no afectaa "derecho de autor".*°

3 China subraya que parte de esta alegacion se refiere a "un érea arcana de la legislacion china, con
poca aplicacion préctica y respecto de la cual hay poca o ninguna experiencia préactica en la cual basar
evaluacionesjuridicas': véase larespuesta de Chinaala pregunta 52.

%2 éanse el informe del Grupo Especial, CE - Marcas de fabrica e indicaciones geogréficas (Estados
Unidos), parrafo 7.55, y € informe del Grupo Especial, CE - Marcas de fabrica e indicaciones geograficas
(Australia), parrafo 7.106.

¥ Véase d informe del Organo de Apelacion, India - Patentes (Estados Unidos), parrafos 65-68.

3 \/éase |a Primera comunicacion escrita de los Estados Unidos, parrafo 196.

% Primera comunicacion escrita de China, parrafo 8.

% Primera comunicacion escrita de China, parrafos 229y 243.

3" Primera declaracion oral de los Estados Unidos, parrafo 79.

% Comunicacion escrita presentada por el Canada en calidad de tercero, parrafo 22; comunicacion
escrita presentada por las Comunidades Europeas en calidad de tercero, parrafo 22, declaracion oral en calidad
de tercero, parrafo 21.

% Comunicacion escrita presentada por 1a Argentina en calidad de tercero, parrafo 82.

“0 Respuesta de China ala pregunta 44; comunicacion de réplica, parrafos 280-281.
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7.33  LosEstados Unidos dijeron que la aclaracion de China era una"distincion artificial".**

7.34  El Grupo Especia observa a comenzar su evaluacion que el capitulo | de la Ley de Derecho
de Autor tiene ocho articulos. En €l articulo 1 se establece el propésito de la Ley, que incluye la
proteccion del derecho de |os autores sobre sus obras literarias, artisticas y cientificasy los derechos e
intereses relacionados con el derecho de autor.

7.35 El articulo 2 establece los criterios para gozar de la proteccion. El primer parrafo (al que €l
Grupo Especial sereferiracomo "parrafo 1 del articulo 2") dice lo siguiente:

"L os ciudadanos, las entidades con personeria juridica u otras organizaciones chinas
gozaran de conformidad con esta Ley del derecho de autor sobre sus obras, hayan
sido 0 no publicadas."*

7.36  El segundo pérrafo (al que el Grupo Especia se referird como "péarrafo 2 del articulo 2") dice
lo siguiente:

"El derecho de autor de que gozan los extranjeros o las personas apétridas sobre sus
obras con arreglo a un acuerdo formalizado entre Chinay €l pais al que pertenece €l
autor o en que el autor tiene su residencia habitual, o en virtud de un tratado
internacional en e que son partes ambos paises, estara protegido por la
presente Ley."*

El Convenio de Berna (1971) se define como un "tratado internacional sobre el derecho de autor” para
los fines de las disposiciones relativas a la aplicacién de los tratados internacional es sobre derecho de
autor.*

7.37  El articulo 3 contiene una lista no exhaustiva de "obras' para los fines de esta Ley, incluidas
obras de literatura, arte, ciencias naturales, ciencias sociales, ingenieria y tecnologia, creadas en la
forma de cual quiera de una serie de obras enumeradas.

7.38  El articulo 4 dispone, entre otras cosas, que determinadas "obras' no estaran protegidas por
estaley.

7.39 El articulo 5 establece las materias a las que no se aplicara esta Ley (esto parece referirse a
materias que son del dominio publico o que se considera que carecen de originalidad).

7.40  El articulo 6 dispone que determinadas obras se consideraran en otras medidas.*
7.41  Se puede observar un vinculo entre €l parrafo 2 del articulo 2 y el parrafo 1 del articulo 4.

El primero dispone que el derecho de autor de que gozan determinados extranjeros sobre sus obras
"estara protegido por la presente Ley" (2 AiEfk#), en tanto que € parrafo 1 del articulo 4 usa un

! Segunda declaracion oral de los Estados Unidos (declaracion final), parrafo 25.

“2 Traduccién mutuamente acordada N° 11 parala version inglesa

3 Traduccién mutuamente acordada N° 11 parala version inglesa.

“ Disposiciones relativas a la aplicacion de los tratados internacionales sobre derecho de autor,
promulgadas por decreto del Consegjo de Estado en 1992 y en vigor desde 1992, articulo 3, reproducidas en la
Prueba documental 117 presentada por China. Estas disposiciones, que son anteriores al Acuerdo sobre
los ADPIC, no hacen referencia a este Acuerdo en la definicion de "tratados internacionales sobre derecho de
autor”, aunque es posible que asi se haga en otras disposiciones juridicas. Los Estados Unidos no han
impugnado este aspecto de la medida.

* Las restantes disposiciones del capitulo | se refieren a los departamentos encargados de la
administracion (articulo 7); y alaadministracion colectiva de los derechos de autor (articulo 8).
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lenguaje idéntico, con la adicion de una negacion (4%), para disponer que determinadas obras
"no estardn protegidas por la presente Ley" (R AERYY). Esto sugiere que e péarrafo 1 del
articulo 4 deniegalo que otorga el parrafo 2 del articulo 2.

742 En cuanto a parrafo 1 del articulo 4, € texto de esta disposicién se cita en e parrafo 7.1
supra.

7.43  El término "obras' (1£4h) se define en el articulo anterior, €l articulo 3.

7.44  La expresion "publicacion y/o difusion (Hifk. f%4#%) fue acordada entre las partes como
traduccion apropiada. Las partes habian utilizado anteriormente las frases "publicacion o
distribucion” y "publicacion y difusién”. China alega que la palabra traducida como "difusion” (f£#%)
tiene un significado distinto y més amplio que una palabra utilizada habitual mente en sus reglamentos
sobre el examen del contenido, que puede traducirse como "distribucion” (%:47).%

7.45  Segln se desprende del propio texto, la expresion "prohibidas por ley" (#i4:2£1E) no se limita
a ninguna ley en particular y podria aplicarse a cualquier ley que prohiba la publicacion y/o difusion
de unaobra. Los Estados Unidos alegan que se refiere a "otras leyes y reglamentos'.*” En todo caso,
se desprende claramente de su redaccion que la disposicién se aplica a una clase de "obras’, y esa
clase se define como aquellas cuya publicacién y/o difusion estdn de alguna manera prohibidas por
ley. (Estaexpresion se examina més detalladamente en los parrafos 7.72 a 7.82 infra.)

746 La frase (R ARERPYY), traducida como "no estardn protegidas por la presente Ley" no
utiliza ningln verbo modal. Sin embargo, no se cuestiona que el parrafo 1 del articulo 4 delaLey de
Derecho de Autor es obligatorio. La referencia a "la presente Ley" (4i%) es evidentemente una
referenciaalaLey de Derecho de Autor. De sus términos se desprende que se refiere ala proteccion
del derecho de autor y no a ninguna parte de su proteccion.

747 Los Estados Unidos explicaron que esta frase permitia la denegacion de los derechos
enumerados en el articulo 10 de la Ley de Derecho de Autor y los recursos contenidos en los
articulos 46 y 47 de la Ley de Derecho de Autor.®® China estuvo de acuerdo en que quedaban
incluidos todos | os derechos enumerados en el articulo 10.%

748 El Grupo Especial observa que la proteccion que brinda la Ley de Derecho de Autor se
encara, entre otros sitios, en la seccion 1 del capitulo 11, sobre los titulares de los derechos de autor y
sus derechos. Esta seccion incluye el articulo 10, que dispone que e "derecho de autor" incluye una
lista de 4 derechos morales y 13 derechos econdmicos establecidos en el primer parrafo de ese
articulo. Los derechos econémicos abarcan, por gemplo: 5) € derecho de reproduccion; 11) el
derecho de radiodifusion; 14) el derecho de adaptacion; y 15) el derecho de traduccion. Cada uno de
los derechos especificos incluidos en esa lista se refiere a "una obra" (1£44). El segundo parrafo del
articulo 10 dispone que los titulares de derechos de autor pueden "autorizar" a otros a gercer los
derechos econdémicos establecidos en los subparrafos 5) a 17). La seccion 3 del capitulo 11, sobre la
duracién de la proteccion de los derechos, establece en e articulo 21 la duracién de la " proteccion” de
los derechos econdmicos establecidos en |os subparrafos 5) a17) del primer parrafo del articulo 10.

“® Primera comunicacion escrita de China, nota 261.

" Comunicacion de réplica de los Estados Unidos, parrafo 201.

“8 Primera comunicacion escrita de los Estados Unidos, parrafos 217-218.
“* Respuesta de China ala pregunta 89.
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749 Los derechos econdmicos parecen ser derechos exclusivos a la luz, entre otros, del
articulo 11, que dispone que e derecho de autor sobre una obra pertenecerd a su autor, y €
articulo 24, gque dispone que toda persona que explote la obra de otra persona debera formalizar un
contrato de licencia sobre el derecho de autor con € titular del derecho, con sujecion a excepciones.

7.50 El Grupo Especia constata que la Ley de Derecho de Autor es suficientemente clara, por los
términos en gque esta formulada, para demostrar que el parrafo 1 del articulo 4 deniega la proteccion
del articulo 10 a determinadas obras, incluidas obras de nacionales de Miembros de la OMC, tal como
alegan los Estados Unidos.

751 Estainterpretacion es coherente con la opinién expresada por € Tribunal Supremo del Pueblo
de Chinay aclarada por ese Tribunal en 1998 en ocasion de un procedimiento judicial interno, a que
el Grupo Especial se referira como "el asunto Inside Story".* Los Estados Unidos presentaron una
carta enviada por el Tribunal Supremo del Pueblo a un tribunal superior del pueblo provincia durante
ese asunto, que & Tribunal Supremo del Pueblo publicd nuevamente en 2000.>! Esta carta, del 6rgano
judicial mas alto de China, es instructiva para la interpretacion del parrafo 1 del articulo 4 de la Ley
de Derecho de Autor.® El asunto se referia a un libro cuya publicacion violaba reglamentos
administrativos, pero cuyo contenido no violaba ningunaley. En lacarta, € Tribuna declaré que era
correcto que los tribunales de primera 'y segunda instancia proporcionaran proteccion con arreglo ala
Ley de Derecho de Autor a libro en cuestion por la siguiente razon:

"Inside Story se publicd originalmente en larevista Y anhuang Chungiu’ (1994, N° 2).
En mayo del mismo afio, el Departamento del Frente Unido del Comité del Partido
Comunista de la Provincia de Sichuan examind €l libro y aprob6 su publicacion.
No se encontr6 en el texto de Inside Sory nada que violara ninguna ley.
En consecuencia, es correcto que los tribunales de primera y segunda instancia le
brinden proteccién con arreglo alaLey de Derecho de Autor.">

752 El Grupo Especia constata que la carta del Tribunal Supremo del Pueblo confirma que €l
parrafo 1 del articulo 4 de la Ley de Derecho de Autor deniega la proteccion del derecho de autor y
aclara que el parrafo 1 del articulo 4 se aplica cuando la publicacion y/o difusién de una obra estan
prohibidas debido a su contenido.

7.53 El Grupo Especial observa que las propias comunicaciones de China apoyan esta opinion.
En su comunicacién en que afirma que la aplicacion dd parrafo 1 del articulo 4 de la Ley de Derecho
de Autor no depende del examen del contenido ni de ningin otro régimen de reglamentacion
relacionado con la publicacion (en defensa de la alegacion de que el examen del contenido constituia
una"formalidad" en virtud del parrafo 2) del articulo 5 del Convenio de Berna (1971)), China hizo las
siguientes declaraciones:

"China, a igua que muchos paises del mundo, prohibe la publicacion y difusion de
obras cuyo contenido es en su totalidad inconstitucional o inmoral. El parrafo 1 del

% E| titulo del libro objeto de la diferencia empieza con |as palabras "Inside Story".

%! Carta del Tribunal Supremo del Pueblo al Tribunal Superior del Pueblo de la Provincia de Hunan en
Zheng Haijin v Xu Zheng Xiong and Tianjin People's Publishing House (%15 [1998], carta N° 33). Lacarta
fue distribuida nuevamente por e Tribunal Supremo del Pueblo € 9 de marzo de 2000 en una serie de
documentos sobre propiedad intelectual. Figura actualmente en e sitio Web de la Oficina Estatal de la
Propiedad Intelectual bajo el epigrafe "interpretacion judicial” (F1i%fi#R). Laversion original se reproduce en
la Prueba documental 60 presentada por 1os Estados Unidos.

*2 E| Grupo Especial observa que las decisiones judiciales no tienen en China efecto obligatorio para
otros tribunales y sirven en cambio solo como referencia.

%% Estados Unidos - Prueba documental 60.
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articulo 4 dispone simplemente que esas obras no estardn tampoco protegidas por la
Ley de Derecho de Autor [...].">*

"Como cuestion de derecho, € parrafo 1 del articulo 4 de la Ley de Derecho de Autor
solamente deniega proteccion a las obras cuyo contenido es completamente
inconstitucional o inmoral.">

"China observa asimismo que, en la medida en que e parrafo 1 del articulo 4,
independientemente del proceso de examen del contenido, pueda aplicarse de manera
que deniegue la proteccion del derecho de autor para una obra que un tribunal ha
constatado en forma independiente que esta prohibida por ley, ese acto de prohibicién
esta protegido por e articulo 17 del Convenio de Berna[...]."*

7.54  China presentd una respuesta escrita de la Administracion Nacional del Derecho de Autor de
China ("NCAC") a Tribunal Supremo del Pueblo en el asunto Inside Sory en respuesta a una
solicitud de ese Tribunal antes del envio de la carta citada en € pérrafo 7.51 supra. Esarespuesta de
laNCAC se cita en su Primera comunicacion escrita, en laque seindicaba, en parte, lo siguiente:

"Con arreglo a la Ley de Derecho de Autor, e derecho de autor se crea en €
momento de la composicion de la obra.  En general, e autor goza del derecho de
autor y esta protegido por la Ley de Derecho de Autor. Solamente las obras cuya
publicacién o difusion esté prohibida por la ley no estan protegidas por la Ley de
Derecho de Autor. Sin embargo, la frase 'obras cuya publicacion y difusién estan
prohibidas por ley' en € articulo 4 de la Ley de Derecho de Autor se refiere
solamente a las obras cuyo contenido es ilegal (reaccionario, pornogréfico o
supersticioso). Si € contenido de Inside es ilegal, no estara protegido por laLey de
Derecho de Autor y |as editoriales no lo publicaran ni lo difundiran [...].">’

7.55 Delo que antecede, China concluia en su Primera comunicacion escritalo siguiente:

"Asi pues, la NCAC habia aclarado que solamente cuando se determina que €l
contenido de la obra es ilegal se aplicara el parrafo 1 del articulo 4; laviolacién de
las normas sobre publicacion no priva a titular de su derecho a que la ley protgjay
haga respetar su derecho de autor."*®

7.56  EnsuPrimeradeclaracion oral, Chinadeclaré lo siguiente:

"China observa también que, s bien e parrafo 1 del articulo 4 podria, por su
redaccion, denegar proteccion a las obras cuyo contenido es ilegal o inmoral, €l
proceso de examen del contenido funciona de manera independiente del articulo 4."*°

7.57 Lo gue antecede confirma la constatacion del Grupo Especial del parrafo 7.50 supra, tal como
se confirmo y aclard en el parrafo 7.52. Posteriormente, China volvié a confirmar el mismo punto
(con sujecion a una aclaracion examinada en el parrafo 7.61 infra), pero explico que la denegacion de
la proteccién en virtud del parrafo 1 del articulo 4 de la Ley de Derecho de Autor estaba sujeta a una

> Primera comunicacion escrita de China, parrafo 229.

* Primera comunicacion escrita de China, parrafo 243.

%% Primera comunicacion escrita de China, parrafo 280.

> Primera comunicacion escrita de China, parrafo 243, en que se cita una respuesta del Departamento
de Administracion del Derecho de Autor de laNCAC (7] [1998] N° 39) al Tribunal de Derechos de Propiedad
Intelectual del Tribunal Supremo del Pueblo, reproducida en la Prueba documental 118 presentada por China.

%8 Primera comunicacion escrita de China, parrafo 243.

% Primera comunicacion oral de China, parrafo 83.
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determinacion de un tribunal o de la NCAC. En respuesta a preguntas formuladas después de la
primera reunion sustantiva, Chinadijo lo siguiente:

"El parrafo 1 del articulo 4 de la Ley de Derecho de Autor de China faculta a los
tribunales de Chinay ala Administracion Nacional del Derecho de Autor de Chinaa
denegar la proteccion del derecho de autor a obras que estan prohibidas por ley."®

7.58  En su comunicacion de réplica, Chinareiterd este punto de la manera siguiente:

"El parrafo 1 del articulo 4 no acttia tampoco de ninguna otra manera como condicion
previa para € derecho de autor. [..] Las autoridades de China consideran que €l
parrafo 1 ddl articulo 4 actia como condicién subsiguiente en un contexto judicial
restringido y, en la medida en que actlia de esa manera, es enteramente compatible
con las prescripciones del Convenio de Berna."® (no se reproduce la nota de pie de

pagina)

7.59  China reconocié especificamente que no protegeria el derecho de autor sobre la version no
editada prohibida de una obra cuyo contenido no habia sido aprobado cuando se solicitaban medidas
de observancia contra versiones infractoras no editadas prohibidas.*

7.60 Las declaraciones que anteceden confirman la opinién del Grupo Especial, basada en las
pruebas presentadas por los Estados Unidos, entre ellas, en particular, la propiaredaccién delalLey de
Derecho de Autor, de que el parrafo 1 del articulo 4 de la Ley dispone la denegacion de la proteccion
del derecho de autor a determinadas obras sobre la base de su contenido.

7.61  Sin embargo, después de la primera reunién sustantiva, China proporcioné una aclaracion de
sus declaraciones anteriores. Afirmé que el parrafo 1 del articulo 4 de la Ley de Derecho de Autor no
conduce a una denegacion del "derecho de autor" sino solamente de la "proteccion del derecho de
autor". China aduce que €l parrafo 1 del articulo 4 de la Ley de Derecho de Autor no afecta a
nacimiento del derecho de autor previsto en el articulo 2. El principio fundamental es que la
legislacion de China no hard que se respete la proteccion otorgada por la Ley de Derecho de Autor
con respecto alas obras cuyo contenido yaesilegal. Chinaexplicd esto como sigue:

"En el caso en que € parrafo 1 del articulo 4 se aplicara con respecto a una obra, no
actuaria de manera de eliminar el derecho de autor, sino que denegaria los derechos
particularizados de observancia del derecho de autor privado. El parrafo 1 del
articulo 4 no actlia por tanto de manera que infrinja en modo aguno el parrafo 1) del
articulo 5 del Convenio de Berna: no elimina e derecho de autor residual en el
marco del articulo 2. Si se aplicara, su efecto seria denegar a titular del derecho la
facultad de censura privada que estaria generalmente disponible para las obras no
prohibidas."®

€ Respuesta de China ala pregunta 44.

8! Comunicacion de réplica de China, parrafo 261.

62 Respuesta de China ala pregunta 52.

% Respuesta de China ala pregunta 44; véase también su respuesta a la pregunta 45; comunicacion de
réplica, parrafos 280-281.
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7.62  En respuesta a preguntas formuladas tras la segunda reunion sustantiva, China adujo que,
después de que se deniega la "proteccion” en virtud del parrafo 1 del articulo 4, € reconocimiento
subyacente -el "goce" o el "derecho" a derecho de autor- seguiria existiendo.** Como se observé
antes, los Estados Unidos afirman que esta distincion es artificial.®

7.63  El Grupo Especia observa que China equiparala"proteccion” delaLey de Derecho de Autor
a que se hace referencia en el parrafo 1 del articulo 4 alos derechos relacionados con la observancia.
Sin embargo, no muestra que haya en el texto del parafo 1 del articulo 4 ningin fundamento
apropiado que limite su efecto a una parte de la proteccién con arreglo ala Ley de Derecho de Autor.
China contrasta la " proteccion” de laLey de Derecho de Autor a que se hace referenciaen el parrafo 1
del articulo 4 con €l "goce" del derecho de autor de conformidad con € articulo 2 de la Ley de
Derecho de Autor. Sin embargo, |os conceptos a que se hace referencia en €l parrafo 2 del articulo 2
y en e parrafo 1 del articulo 4 son aparentemente idénticos. China sefidla que € parrafo 1 del
articulo 4 no establece que determinadas obras "no gozaran del derecho de autor".%® Es cierto, pero la
proteccion delaLey es el derecho de autor.

7.64 En e argumento de China en que se distingue el "derecho de autor" de "la proteccién del
derecho de autor" se contrasta también el surgimiento del derecho de autor con arreglo al articulo 2 de
la Ley de Derecho de Autor que, segun se afirma, ocurre automaticamente y sin ninguna formalidad
en el momento de la creacion de una obra, por una parte, y €l procedimiento para la denegacion del
derecho de autor con arreglo al parrafo 1 del articulo 4 de la misma Ley que, segin se afirma, ocurre
sblo después de una determinacion por un tribunal o por la NCAC en un procedimiento de
observancia, por laotra parte.

7.65 Los Estados Unidos afirman que € hecho de que un autor no sea notificado oficialmente de la
aplicacion del articulo 4 hasta que un organismo autorizado para hacer un examen del contenido o un
tribunal declara que se deniega la proteccion no parece aterar laformaen que se aplicalaley.®’

7.66 El Grupo Especia considera que la distincién que hace China no es pertinente. Parece ser
consecuencia de la norma de que el goce y € gjercicio del derecho de autor no estardn sujetos a
ninguna formalidad, en tanto que la denegacion de la proteccion, en opinion de China, esta sujeta a
una determinacion formal. Aunque la distincién se acepte sin discutirla, en ella no se encara
debidamente la situacion después de que un tribunal o la NCAC haya denegado proteccién a una obra
con arreglo a parrafo 1 del articulo 4 de la Ley de Derecho de Autor. Es dificil concebir que €l
derecho de autor siga existiendo sin menoscabo después de que las autoridades competentes hayan
denegado |a proteccién del derecho de autor a una obra sobre |la base de la naturaleza de la obray de
la prohibicién contenida en la propia Ley de Derecho de Autor.

7.67  Chinano haexplicado en qué sentido, después de que se deniega la proteccién del derecho de
autor con arreglo al parrafo 1 del articulo 4 de la Ley de Derecho de Autor, gozarian los autores del
derecho de autor, o existiria un derecho de autor sobre sus obras. No ha explicado, por gjemplo, de
gué manera podrian los autores afirmar la propiedad, una licencia o la transferencia del derecho de
autor sobre sus obras. Si existe un derecho de autor con arreglo a articulo 2 en esta situacion,
pareceria ser nada mas que un derecho fantasma, cuya existencia no podria demostrarse.
En consecuencia, sobre la base de las pruebas presentadas, €l Grupo Especial no puede concluir que,
después de que se deniega a una obra la proteccion con arreglo a parrafo 1 del articulo 4 delaLey de
Derecho de Autor, el autor puede gozar del "derecho de autor" sobre esa obra.

% Respuesta de China ala pregunta 92.

% Segunda declaracion oral de los Estados Unidos (declaracion final), parrafo 25.
¢ Respuesta de China ala pregunta 88.

67 Comunicacion de réplica de los Estados Unidos, parrafo 188.



WT/DS362/R
Pagina 23

7.68 En todo caso, la estructura del Acuerdo sobre los ADPIC prevé que determinadas materias
gocen de proteccién con arreglo a la Parte Il, y los Miembros deben garantizar que haya
procedimientos para hacer cumplir esa proteccion, conforme se especifica en la Parte I11. Cuando la
legislacion de un Miembro dispone que determinadas materias que relnen las condiciones
especificadas no estardn amparadas por una ley de propiedad intelectual, no se trata simplemente de
gue no podra recurrirse a los procedimientos de observancia, de maneraincompatible con la Parte 1.
Ello seria también incompatible con la Parte II. Si bien las autoridades judiciales de China pueden
decidir que no proporcionarén determinados recursos en determinadas circunstancias en gercicio de
sus propias facultades discrecionales, el parrafo 1 del articulo 4 de laLey de Derecho de Autor va mas
ala, a denegar por completo la proteccion a determinadas materias que retnen las condiciones
especificadas.

7.69 China hace referencia a la carta del Tribunal Supremo del Pueblo y a la respuesta escrita de
laNCAC en € asunto Inside Story, antes citadas, en apoyo de una distincion entre e "derecho de
autor" y la "proteccion del derecho de autor".®® El Grupo Especial observa que esas distinguidas
autoridades utilizaron el lengugje del péarrafo 1 del articulo 4 de la Ley de Derecho de Autor y que
laNCAC relaciono el parrafo 1 del articulo 4 alavez con la proteccion del derecho de autor y con €
goce del derecho de autor.®® En consecuencia, e Grupo Especial no ve ninguna razén por la cual
estas pruebas llevarian a una conclusion diferente de aquella a que se llega sobre la base de la
redaccion propiamente dichade la Ley de Derecho de Autor.

7.70  China afirma que €l articulo 2 de la Ley de Derecho de Autor incorpora directamente los
derechos del autor con arreglo a Convenio de Berna (1971) en la legislaciéon de Chinay que, en la
medida en que &l derecho de autor esta garantizado en virtud del Convenio de Berna, ese derecho esta
protegido por la legislacion china” China no aduce que un tratado internacional prevalece sobre los
términos de la Ley de Derecho de Autor en cuanto concierne a las obras extranjeras en caso de
desviacion de las obligaciones contenidas en un tratado internacional > En cambio, confirma
especificamente que el parrafo 1 del articulo 4 es considerado una excepcion limitada a este principio
general del articulo 2. En consecuencia, € Grupo Especial no ve ninguna razén para considerar el
posible efecto directo de los derechos especialmente establecidos por el Convenio de Berna (1971),
incorporados en virtud del Acuerdo sobrelos ADPIC.

7.71  Por las razones que anteceden, €l Grupo Especial no considera que China haya proporcionado
ninguna prueba que altere sus constataci ones expuestas en €l parrafo 7.50 supra.

i) Criterios para las obras prohibidas
7.72  El Grupo Especia pasaahoraa considerar la gama de obras alas que se aplica el parrafo 1 del

articulo 4 de la Ley de Derecho de Autor. Esto depende en gran medida del significado de la frase
"cuya publicacion y/o difusion estan prohibidas por ley" tal como se utiliza en el pérrafo 1 del

% Respuestas de China alas preguntas 88 y 92.

% En larespuesta de laNCAC a que se hace referencia en lanota 57 supra se explicaba lo siguiente:

"Sin embargo, si € contenido no violalaley [...] laobrano cae en el ambito de las 'obras cuya

publicacion y difusiéon estan prohibidas por ley' en e sentido del articulo 4 de la Ley de

Derecho de Autor [...] El contenido del libro no erailegd, y se puede asi afirmar que Zheng

Haijin goza del derecho de autor sobre Inside." (sin cursivasen e original)

" Primera comunicacion escrita de China, parrafo 240; comunicacion de réplica, parrafos 276-277.
China no aduce que se aplica directamente el Acuerdo sobrelos ADPIC.

™ Por gjemplo, con arreglo a una disposicion especifica, como el articulo 19 de las Disposiciones
relativas a la aplicacion de los tratados internacionales sobre derecho de autor reproducidas en la Prueba
documental 117 presentada por China, o los principios generalesde laley.

"2 Respuesta de China alas preguntas 45 y 89; comunicacion de réplica, parrafo 280.
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articulo 4. El Grupo Especia recuerda su constatacion en el parrafo 7.45 supra de que de laredaccién
se desprende claramente que la expresién no se limitaa ningunaley en particular.

7.73  Los Estados Unidos proporcionan una lista ilustrativa de leyes y reglamentos que prohiben la
publicacion o la distribucion, lo cual, en su opinidn, conducen a la denegacion de la proteccion del
derecho de autor en virtud del parrafo 1 del articulo 4 de la Ley de Derecho de Autor. La lista fue
suministrada por China en oportunidad del examen de su legidacién que hizo el Consgjo de
los ADPIC en 2002 en respuesta a una pregunta relativa a las leyes y 1os reglamentos a que se refiere
el parrafo 1 del articulo 4 de la Ley de Derecho de Autor. Las leyesy los reglamentos mencionados
son €l Cédigo Penal, el Reglamento sobre la administracién de la industria editorial, € Reglamento
sobre la administracion de la radiodifusion, € Reglamento sobre la administracién de los productos
audiovisuales, e Reglamento sobre la administracion de peliculas y el Reglamento sobre la
administracion de |as telecomunicaciones.™

7.74  Chinaconfirma que las leyes enumeradas se refieren a una normajuridica que define los tipos
de obras o los contenidos que estan prohibidos.” En respuesta a una pregunta del Grupo Especial,
China confirmé que la expresion "prohibidas por ley" tiene un significado amplio y puede referirse a
los criterios establecidos en distintas disposiciones de algunas de las leyes y reglamentos incluidos en
esa lista, de modo que una obra con un contenido prohibido por esas leyesy reglamentos es una obra
prohibida en el sentido del parrafo 1 del articulo 4 de laLey de Derecho de Autor.”

7.75 El Grupo Especia observa que las partes llegaron finalmente a un acuerdo sobre |os criterios
para las obras prohibidas pero, en vista de la evolucion de esta cuestion durante estas actuaciones, €l
Grupo Especia examinara las pruebas.

7.76  Lacartadel Tribunal Supremo del Pueblo de China en el asunto Inside Story muestra que €l
parrafo 1 del articulo 4 de laLey de Derecho de Autor se consider6 inaplicable en ese caso porgue ho
se encontré nada en el texto de la obra en cuestion que violara "ninguna ley".”® Los términos de la
carta no se limitaban a ninguna ley en particular y parecian incluir en cambio cualquier ley que
determinase la legalidad del contenido.

7.77 La respuesta escrita de la NCAC al Tribunal Supremo del Pueblo de China en & mismo
asunto dice lo siguiente:

"Sin embargo, la frase 'obras cuya publicacién y difusiéon estén prohibidas por ley' en
el articulo 4 de la Ley de Derecho de Autor se refiere solamente a las obras cuyo
contenido esilegal (reaccionario, pornogréfico o supersticioso)."’’

™ Primera comunicacion escrita de los Estados Unidos, parrafo 69, donde se hace referencia al
documento IP/Q/CHN/1, pagina 52. Esta lista se reproduce también en la solicitud de establecimiento de un
grupo especial, pero en sus comunicaciones al Grupo Especial los Estados Unidos no solicitan ninguna medida
correctiva con respecto a estas medidas en conjuncién con €l articulo 4 de laLey de Derecho de Autor: véase el
parrafo 2.4, nota 3 supra. China confirm6 que € "Reglamento sobre la administracion de las
telecomunicaciones' es el Reglamento sobre las telecomunicaciones que se cita en la nota 82 infra: véase la
Primera comunicacion escrita de China, nota 261.

™ Primera comunicacion escrita de China, nota 261.

® Respuesta de China ala pregunta 90.

6 Véase e péarrafo 7.51 supra, donde se hace referencia a la carta del Tribunal Supremo del Pueblo
reproducida en la Prueba documental 60 presentada por los Estados Unidos.

" Véase el pérrafo 7.54 supra. La NCAC es un organismo administrativo previsto en la Ley de
Derecho de Autor que es competente de conformidad con el articulo 7 delaLey.
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7.78  En su Primera comunicacion escrita a Grupo Especial, China interpretd esto de la manera
siguiente:

"Como cuestion de derecho, € parrafo 1 del articulo 4 de laLey de Derecho de Autor
solamente deniega proteccion a las obras cuyo contenido es completamente
inconstitucional o inmoral.""®

7.79  Los criterios amplios citados en la comunicacion de China parecen ser, en opinién del Grupo
Especial, subgrupos de los criterios aplicados en virtud de los reglamentos sobre el examen del
contenido. Por gemplo, e articulo 25 del Reglamento sobre la administracion de peliculas, €l
articulo 3 del Reglamento sobre la administracion de los productos audiovisuales y €l articulo 26 del
Reglamento sobre la administracién de laindustria editorial contienen listas idénticas de 10 categorias
de contenidos prohibidos en las peliculas, |os productos audiovisuaes y las publicaciones, entre ellos
los que:

"1) van en contra de los principios fundamental es establ ecidos en la Constitucion;

2) ponen en peligro la unificacion, la soberania y la integridad territorial del
Estado;

3) divulgan secretos de Estado, ponen en peligro la seguridad del Estado o
menoscaban el prestigio y los intereses del Estado;

4) incitan a odio y la discriminacion entre grupos étnicos, perjudican su unidad
0 violan sus costumbres y habitos;

5) propagan cultos y supersticiones;
6) perturban el orden publico y socavan la estabilidad social;

7) propagan la obscenidad, € juego o la violencia, o contribuyen a la
perpetracion de delitos;

8) insultan o calumnian a otros, o infringen derechos e intereses legitimos de
otros,

9) ponen en peligro la éica socia o tradiciones culturales nacionales
importantes;

10) tienen otros contenidos prohibidos por las leyes, los reglamentos

administrativos y las disposiciones del Estado".”

7.80 China confirmd que los contenidos de las categorias 1), 2) y 7) eran "claramente
inconstitucionales".® Las categorias 5) y 7) se refieren aparentemente a contenidos "supersticiosos' y
"pornogréficos’ o "inmorales', conforme se menciona en los parrafos 7.77 y 7.78 supra. En respuesta
a una pregunta del Grupo Especia, China sostuvo que la expresién "prohibidas por ley" puede

"8 Primera comunicacion escrita de China, parrafo 243.

" Traducci6n mutuamente acordada N° 12 parala version inglesa.

8 Primera comunicacion escrita de China, nota 255, donde se hace referencia a la Constitucion
de 1982, articulos 52-54, reproducidos en la Prueba documental 122 presentada por China.
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referirse a los criterios sustantivos mencionados™ y a disposiciones como € articulo 57 del
Reglamento sobre la administracion de |as telecomunicaciones™ y el articulo 364 del Cédigo Penal .2

7.81  El Grupo Especial observa que lalista de contenidos prohibidos en los tres reglamentos sobre
examen del contenido mencionados en €l péarrafo 7.79 incluye otras seis categorias de contenidos no
mencionados por la NCAC. Sin embargo, el Grupo Especia no deduce de ello que la intencién de
laNCAC era decir que los criterios para determinar si la publicacion y/o difusion de una obra estan
prohibidas por ley para los fines del parrafo 1 del articulo 4 de la Ley de Derecho de Autor son més
restringidos que la lista completa de criterios sefialados en los reglamentos sobre e examen del
contenido. La respuesta escrita de la NCAC enumeraba tres criterios amplios, alos que seguia en la
version origina el signo %, que significa "etcétera’, indicando que no eran exhaustivos, y la respuesta
escrita se habia proporcionado en el contexto de un caso en el que la cuestion era si una prohibicién
de publicar basada en razones administrativas no relacionadas con un contenido quebrantaba el
parrafo 1 del articulo 4 de la Ley de Derecho de Autor. Las comunicaciones de China a que se hace
referenciaen e parrafo 7.74 supra parecen confirmar esta opinion.

7.82 Por las razones que anteceden, el Grupo Especial admite que las obras prohibidas para los
fines del parrafo 1 del articulo 4 de la Ley de Derecho de Autor incluyen las obras con contenidos
considerados ilegales con arreglo a los criterios establecidos en las leyes y reglamentos enumerados
en el parrafo 7.73 supra, incluidos |os reglamentos sobre el examen del contenido.

iii) Procedimiento para determinar que una obra esta prohibida para los fines del parrafo 1 del
articulo 4

7.83  El Grupo Especial observa que la gama de obras "prohibidas por ley" puede depender no sblo
de los criterios con arreglo a los cuales e contenido se considera ilegal sino también del
procedimiento para determinar que una obra tiene un contenido ilegal paralos fines del parrafo 1 del
articulo 4 de laLey de Derecho de Autor.

7.84  Los Estados Unidos alegan que el parrafo 1 del articulo 4 de la Ley de Derecho de Autor se
aplicaa @) obras que nunca se presentaron para el examen de su contenido en China; b) obras en
espera de los resultados del examen del contenido en China; c¢) versiones no autorizadas de obras
editadas para su distribucion en China; 'y d) obras cuyo contenido no ha sido aprobado.®

7.85 En su Primera comunicacion escrita, China afirmé que el proceso de examen del contenido
funciona en forma independiente del parrafo 1 del articulo 4 de la Ley de Derecho de Autor y que €l
unico resultado de que se determine que un contenido estd prohibido es la denegacion de la
autorizacion para publicar. Nada de esa determinacion |leva a una denegacion del derecho de autor.®
Sin embargo, después de la primera reunién sustantiva, China revisd secciones extensas de su Primera

8 Respuesta de China a la pregunta 90, donde se enumeran en la nota 3 los 10 criterios establecidos en
€l articulo 25 del Reglamento sobre la administracion de peliculas.

8 E| articulo 57 del Reglamento sobre |as telecomunicaciones adoptado por € Comité Permanente del
Consgjo de Estado e 20 de septiembre de 2000 y promulgado por Decreto N° 291 del Consgjo de Estado
el 25 de septiembre de 2000 contiene muchos de los mismos criterios que el articulo 25 del Reglamento sobre la
administracién de peliculas. El Reglamento sobre las telecomunicaciones se reproduce en la Prueba
documental 124 presentada por China

8 El articulo 364 del Codigo Penal prohibe, entre otras cosas, la difusion de materiales pornogréficos.
El articulo 364 se reproduce en la Prueba documental 1 presentada por China.

8 Primera comunicacion escrita de los Estados Unidos, parrafo 198.

8 Primera comunicacion escrita de China, parrafo 246.
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comunicacion escrita en 1o que respecta a la relaciéon entre el derecho de autor y el examen del
contenido.®

7.86 Chinasostiene que "el proceso de examen del contenido es, como cuestién administrativa, un
proceso separado del derecho de autor".®” Las Unicas autoridades competentes para tomar una
decision en virtud del parrafo 1 del articulo 4 de la Ley de Derecho de Autor son los tribunaes y
l[aNCAC. Sin embargo, un tribunal o la NCAC, a adoptar una decisién sobre la proteccion del
derecho de autor con arreglo a parrafo 1 del articulo 4 de la Ley de Derecho de Autor, "respetaria’
una constatacion sobre el examen del contenido. Cuando una autoridad encargada de examinar el
contenido hace una determinacion en € sentido de que una obra tiene un contenido prohibido, esa
constatacion "orientard" una determinacion de la NCAC o los tribunales de que |a obra se consideraria
"prohibida por ley". China reconoce especificamente que cuando €l contenido de una obra no ha sido
aprobado no se protegera el derecho de autor sobre la version no editada, prohibida, de una obra
contra versiones infractoras igualmente no editadas y prohibidas. No se protegeratampoco el derecho
de autor sobre la porcién suprimida de una obra editada a fin de obtener la aprobacién de su
contenido.®®

7.87  El Grupo Especia considerard en primer lugar las obras cuyo contenido no ha sido aprobado
en absoluto.®® Las partes convienen en que esas obras son obras prohibidas en el sentido del parrafo 1
del articulo 4 de la Ley de Derecho de Autor. El Grupo Especial recuerda que el péarrafo 1 del
articulo 4 niega a las obras prohibidas la proteccién de la Ley de Derecho de Autor y no solamente
una parte de la proteccion de esa Ley. China afirma que las obras cuyo contenido no ha sido
aprobado pueden recibir la proteccion de la Ley de Derecho de Autor en una situacién en la que se
haya suprimido €l contenido ilegal. El Grupo Especial observa que esa situacion no se aplica cuando
la obra cuyo contenido no ha sido aprobado es considerada ilegal en su totalidad. Si una obra
prohibida incluye algin contenido legal, y si se ha producido sin aprobacién una version editada,
China afirma que "hara que se respete el derecho de autor sobre la porcion lega de la obra original,
incluso aunque la propia obra -en su totalidad- esté prohibida por ley".* Sin embargo, China no
explicd como esto era posible de acuerdo con su legislacion. Por lo tanto, el Grupo Especia constata
que la clase de obras prohibidas en virtud del parrafo 1 del articulo 4 de la Ley de Derecho de Autor
incluye obras cuyo contenido no ha sido aprobado.

7.88  El Grupo Especia considera ahora las obras cuyo contenido ha sido aprobado con sujecion a
la prescripcion de suprimir partes especificas ilegales.®™ China protege la versién aprobada pero
reconoce que no protegera el contenido ilegal suprimido.”” A laluz del texto de la Ley de Derecho de
Autor, no queda claro si el parrafo 1 del articulo 4 es 0 no aplicable cuando se quiere asegurar la
observancia respecto de las copias infractoras de la version no editada, ni de qué manera lo seria.
El Grupo Especia toma nota de que, en estas actuaciones, China ha declarado |o siguiente:

8 \/¢éase |a respuesta de China ala pregunta 52.

8 Comunicacion de réplica de China, parrafo 242.

8 Respuestas de China a las preguntas 45 y 52 formuladas por el Grupo Especial y a la pregunta 2
formulada por los Estados Unidos; comunicacién de réplica, parrafo 249.

8 Por eemplo, las pruebas demuestran que, cuando se denegé la aprobacion de algunos productos
audiovisuales, las notificaciones sobre € examen del contenido indicaban que las peliculas en su totalidad
infringian los criterios pertinentes, sin detallar el contenido ilegal: véanse las Pruebas documentales 142, 143,
144, 145 y 146 presentadas por China.

% Respuesta de China ala pregunta 52.

s Por gjemplo, las pruebas demuestran que, cuando se otorgd la aprobacion de algunos productos
audiovisuales, la licencia iba acompafiada de una lista de escenas especificas que se debian suprimir de algunos
dee€llos: véase la Prueba documental 147 presentada por China.

%2 Respuesta de China ala pregunta 2 formulada por los Estados Unidos.



WT/DS362/R
Pagina 28

"China sefiala que hard cumplir también el derecho de autor del titular [en una
situacién] en que hay una version editada autorizada. En ese caso, el derecho de
autor se protegera independientemente de que la copia infractora sea de la versién
editada o de la version no editada."

7.89 El Grupo Especia pasa a considerar ahora las obras cuyo contenido nunca fue presentado
para su examen en China, y las obras en espera del resultado del examen del contenido en China.
Los Estados Unidos no dan gjemplos especificos de casos en que se ha denegado |a proteccion del
derecho de autor a esas obras.* La alegacion con respecto a estas categorias de obras se basa en la
respuesta de China en oportunidad del examen de su legislacion por el Consegjo de los ADPIC, a que
se hace referencia en el parrafo 7.73 supra, y en la propia interpretacion de los Estados Unidos de la
relacion entre estas otras medidas y la Ley de Derecho de Autor.

7.90 El Grupo Especial examinara en primer lugar los reglamentos aplicables al examen del
contenido. El Reglamento sobre la administracion de peliculas dispone en su articulo 24 o siguiente:

"Articulo 24. Las peliculas que no han sido examinadas y aprobadas por instituciones
encargadas del examen de las peliculas en el Departamento administrativo de laradio,
la cinematografia y la televisién del Consgjo de Estado [...] no se distribuiran,
proyectaran, importaran o exportaran."®

791 El Reglamento sobre la administracion de los productos audiovisuales dispone en su
articulo 36 la realizaciéon de un examen obligatorio del contenido antes de la venta a por mayor o al
por menor o del alquiler de productos audiovisuales.®

7.92 No se cuestiona que las peliculas y los productos audiovisuales que no han sido todavia
aprobados de conformidad con € Reglamento sobre la administracién de peliculas o €l Reglamento
sobre la administracion de los productos audiovisuales, segln sea el caso, no pueden publicarse y/o
distribuirse. En ninguno de los reglamentos sobre el examen del contenido presentados en las pruebas
se prevé expresamente la denegacion de la proteccion del derecho de autor, pero si se prevé la
prohibicidn de la publicacion de peliculas y productos audiovisuales. Aunque parece posible que las
peliculas y los productos audiovisuales en esta situacion se consideren ipso facto obras cuya
publicacién esta prohibida para los fines del parrafo 1 del articulo 4 de la Ley de Derecho de Autor,
no resulta claro si se requiere otra determinacion de que su contenido infringe estos Reglamentos
antes de que las obras se consideren obras prohibidas en €l sentido del parrafo 1 del articulo 4.

7.93 El Reglamento sobre la administracion de la industria editorial no prevé un examen
obligatorio del contenido por e Gobierno antes de la publicacion. Sin embargo, en los articulos 40
y 44 se prohibe la distribucién por una "entidad distribuidora’ o la importacion por una "entidad
importadora de publicaciones' de las publicaciones con contenidos prohibidos.®” Se requiere

% Respuesta de China ala pregunta 52.

% China afirma que esto se debe a que no existen esos gemplos. véase |a respuesta de China a la
pregunta 52; comunicacion de réplica, parafo 234. Sin embargo, China sostuvo también que € Tribunal
Supremo del Pueblo no tiene noticias de ningln caso en que un demandado por infraccion del derecho de autor
haya afirmado con éxito su defensa de que la obra no gozaba del derecho de autor porque no habia satisfecho un
proceso de examen del contenido (Primera comunicacion escrita, parrafo 277), pero reconocié mas tarde que no
protegeria el derecho de autor sobre esa obra en ciertas condiciones (respuesta ala pregunta 52).

% Traduccion mutuamente acordada N° 12 para laversion inglesa. El articulo 31 dispone también que
las peliculas que se importen para su exhibicion a publico deberan presentarse a la institucion encargada del
examen de las pelicul as antes de laimportacion.

% Traducci6n mutuamente acordada N° 13 parala version inglesa.

¥ Traduccion mutuamente acordada N° 14 para la version inglesa, en que la palabra "distribute”
("distribuir") traduce " %47".
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aparentemente una determinacion de que su contenido infringe este Reglamento, antes de que esas
obras se consideren obras prohibidas en € sentido del parrafo 1 del articulo 4 dela Ley de Derecho de
Autor.

7.94  Dos de las medidas enumeradas por los Estados Unidos prohiben determinados contenidos sin
prever un procedimiento de examen del contenido.® Son e Reglamento sobre las
telecomunicaciones” y el Cédigo Penal.™® En consecuencia, en lo que respecta a estas dos medidas,
se requiere una determinacion de que las obras infringen estas medidas paralos fines del parrafo 1 del
articulo 4 delaLey de Derecho de Autor.

7.95 Cuando no ha habido un examen del contenido, no se desprende claramente del texto de
ninguna de estas medidas de qué manera se determina que una obra esta prohibida en € sentido del
parrafo 1 del articulo 4 de la Ley de Derecho de Autor. China afirma que si no ha habido un examen
previo, un tribunal o la NCAC debe determinar de novo la legalidad o la ilegalidad, y que esto
ocurriria normalmente en el caso de la mayoria de los libros, revistas y periodicos, obras extranjeras
no distribuidas en China, obras en espera del examen del contenido y otros libros no publicados y
obras que podrian haberse sustraido ilegalmente al proceso de examen y estan en circulacién sin estar
autorizadas.™™ China afirma también que cabe esperar que € tribunal o la NCAC solicite opiniones
de |as autoridades encargadas del examen del contenido.'*

7.96 Seplantealacuestion de la situacion del derecho de autor sobre esas obras en ausencia de una
determinacion para los fines del parrafo 1 del articulo 4 de la Ley de Derecho de Autor. El Grupo
Especia observa que € articulo 2 de la Ley de Derecho de Autor, segin su texto, dispone que €l
derecho de autor sobre determinadas obras estard protegido por la Ley de Derecho de Autor.
El articulo 6 del Reglamento sobre la aplicacion de la Ley de Derecho de Autor de 2002
("Reglamento de aplicacién del derecho de autor") dispone que "un derecho de autor existira a partir
de lafechaen que se crea unaobra'.'®®

7.97  Aunque se desprende claramente del propio texto de la medida que el parrafo 1 del articulo 4
de la Ley de Derecho de Autor deniega la proteccion del derecho de autor a ciertas obras, €llo no
implica necesariamente que impide que exista la proteccién del derecho de autor con arreglo al
articulo 2, en su forma aplicada por €l articulo 6 del Reglamento de aplicacion del derecho de autor, a
partir del momento de la creacion de la obra hasta el momento en que una autoridad competente
adopta una decisién con arreglo a parrafo 1 del articulo 4 de la Ley de Derecho de Autor.
En consecuencia, para el Grupo Especial no esta claro si las obras no presentadas para un examen
obligatorio del contenido y las obras que estan en espera del resultado del examen del contenido
estarian dentro del &mbito de aplicacion del parrafo 1 del articulo 4 dela Ley de Derecho de Autor.™™

7.98 El Grupo Especia ha examinado también pruebas relativas a casos especificos de observancia
administrativa presentadas por China. En lo que respecta a obras que nunca se presentaron para €
examen del contenido, las pruebas incluyen ejemplos de versiones piratas de libros de texto
extranjeros. El Grupo Especial observa que la NCAC y dos oficinas subsidiarias de derecho de autor
enviaron en junio y octubre de 2006 avisos de decisiones sobre sanciones administrativas adoptadas
con arreglo a articulo 47 de la Ley de Derecho de Autor a tres universidades por la reproduccion y

% Primera comunicacion escrita de China, nota 261.
% Véase lanota 82 supra.

100 \/¢ase |a nota 83 supra.

101 Comunicacion de réplica de China, parrafo 249.
102 Respuesta de China a la pregunta 45.

193 China - Prueba documental 19.

104 Respuesta de China ala pregunta 52.
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distribucion no autorizadas de libros de texto.'® Sin embargo, e Grupo Especial no considera

instructivos estos casos yaque: 1) no hay ningin procedimiento obligatorio de examen del contenido
previo ala publicacion para los libros de texto universitarios; y 2) los libros de texto en cuestion se
referian a temas como disefio de puentes, bienestar social, fisicay economia, que no guardan ninguna
relacion obvia con contenidos prohibidos en virtud del Reglamento pertinente.

7.99 Enlo concerniente alas obras en espera del resultado del examen del contenido, las pruebas
incluyen un g emplo de una medida de observancia administrativa "especial" adoptada con respecto a
productos audiovisuales pirateados de una pelicula de dibujos animados extranjera, Shrek 2, antes de
que la version auténtica fuera aprobada para su comerciaizacion.'® El Grupo Especia observa que
en septiembre de 2004 se remitieron documentos en que se imponian penas administrativas en que se
citaban €l articulo 47 de laLey de Derecho de Autor y €l articulo 36 del Reglamento de aplicacion del
derecho de autor a un comercio de productos audiovisuales en Xiamen en relacion con la distribucion
de copias no autorizadas de DVD de Shrek 2.’

7.100 Entre las pruebas figura también una circular enviada por la NCAC en noviembre de 2001 a
oficinas de derecho de autor subsidiarias con € fin de reforzar |as medidas de observancia aplicables a
una lista de 788 obras cinematograficas extranjeras, en respuesta a una solicitud de la Motion Picture
Association of America. El parrafo introductorio de la circular indica que se trataba también de una
medida especial. En la circular se incluian obras respecto de la cuales no se aclaraba si habian sido
todas €ellas editadas para asegurar la aprobacion de su contenido y, de conformidad con el parrafo 2, la
medida se aplicaba, entre otros, a DVD pirateados codificados para zonas fuera de China, entre los
cuales era posible que hubiera versiones no editadas no aprobadas durante el examen del contenido.'®

7.101 Los Estados Unidos responden que la NCAC vy las oficinas locales del derecho de autor son
organismos administrativos sin atribuciones para interpretar la Ley de Derecho de Autor en los casos
planteados ante |os tribunales.’® China responde que en los articulos 46 y 47 delaLey de Derecho de
Autor y los articulos 217 y 218 del Cédigo Pena se prevén tres tipos de medios para asegurar la
observancia del derecho de autor: procedimientos civiles, procedimientos administrativos y
procedimientos penales, y que los tribunales tienen competencia en asuntos civiles y penaes y
laNCAC tiene competencia en asuntos administrativos.*°

7.102 El Grupo Especia observa que la NCAC es un organismo administrativo competente con
arreglo ala Ley de Derecho de Autor™ y que e Tribunal Supremo del Pueblo de China solicitd su
opinion en e asunto Inside Story sobre la cuestibn que se examina en esta aegacion.
En consecuencia, el Grupo Especial considera que puede tener en cuenta estas pruebas. Sin embargo,
el Grupo Especial observa que en los dos casos examinados en |los parrafos 7.99 y 7.100 supra habia
circunstancias especiales, y no hay ningunaindicacion en el segundo caso de que se hubieran iniciado
real mente procedimientos para exigir e cumplimiento. Por |o tanto, el Grupo Especial da poco peso a

15 China - Pruebas documentales 136, 137, 138 y 139. En un informe sobre una investigacion
realizada por una oficina provincial del derecho de autor sobre libros de texto universitarios reproducido en la
Prueba documental 140 de China no se citaba la Ley de Derecho de Autor.

1% Primera comunicacién escrita de los Estados Unidos, pérrafos 239-241, donde se cita una
declaracion de China contenida en €l acta de una reunién del Consgio de los ADPIC, IPIC/IM/46, parrafo 203,
Prueba documental 57 de los Estados Unidos, véase la Primera comunicacion escrita de China,
parrafos 268-270.

197 Primera comunicacién escrita de China, péarrafo 270, donde se hace referencia a las Pruebas
documentales 132, 133 y 134 presentadas por China; respuesta ala pregunta 95.

198 Circular N° 55 de la Administracién Nacional del Derecho de Autor 47 [2001], en China - Prueba
documental 141.

199 primera declaracion oral de los Estados Unidos, pérrafos 85-86.

119 Respuesta de China ala pregunta 46.

11 Articulo 7 delaLey de Derecho de Autor.
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estas pruebas en su evauacion de la Ley de Derecho de Autor en si misma. En consecuencia, €l
Grupo Especial reitera sus observaciones formuladas en los parrafos 7.88 y 7.97 supra.

7.103 Por las razones que anteceden, el Grupo Especial constata que €l tipo de obras a las que se
deniega proteccion con arreglo al parrafo 1 del articulo 4 de la Ley de Derecho de Autor incluye obras
cuyo contenido no fue aprobado en el examen del contenido y, en la medida en que constituyen obras
protegidas por e derecho de autor, las porciones suprimidas de las obras editadas para satisfacer el
examen del contenido. El Grupo Especial considera que los Estados Unidos no han demostrado
prima facie su argumento con respecto a las obras que nunca se presentaron para €l examen de su
contenido en China, las obras en espera de los resultados del examen del contenido en Chinay las
versiones no editadas de obras para las cuales se ha aprobado una version editada para ser distribuida
en China.

iv) Parrafo 1) del articulo 5 del Convenio de Berna (1971), incorporado en virtud del parrafo 1
del articulo 9 del Acuerdo sobrelos ADPIC

7.104 Esta alegacion se hace a amparo del parrafo 1 del articulo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC,
en lamedida en que incorpora el parrafo 1) del articulo 5 del Convenio de Berna (1971). El péarrafo 1
del articulo 9 del Acuerdo sobrelos ADPIC dispone |o siguiente:

"Los Miembros observaran los articulos 1 a 21 del Convenio de Berna (1971) y €
Apéndice del mismo. No obstante, en virtud del presente Acuerdo ningin Miembro
tendrd derechos ni obligaciones respecto de los derechos conferidos por €
articulo 6bis de dicho Convenio ni respecto de los derechos que se derivan del
mismo."

7.105 Tanto los Estados Unidos como China son Miembros de la OMC y ambos estan en
consecuencia obligados por e Acuerdo sobre los ADPIC, incluidas |as disposiciones incorporadas del
Convenio de Berna (1971). Las disposiciones del Convenio de Berna (1971) incorporadas en virtud
del parrafo 1 del articulo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC incluyen el parrafo 1) del articulo 5 de ese
Convenio, que dispone o siguiente:

"1) Los autores gozardn, en lo que concierne a las obras protegidas en virtud del
presente Convenio, en los paises de la Unién que no sean el pais de origen de la obra,
de los derechos que las leyes respectivas conceden en la actualidad o concedan en lo
sucesivo alos nacionales, asi como de los derechos especialmente establecidos por el
presente Convenio."

7.106 En e péarafo 1) del articulo 5 del Convenio de Berna (1971) se prevé el goce de dos
conjuntos de derechos gque se superponen y a los que se ha llamado "los pilares gemelos en que se
basa la proteccion con arreglo a Convenio".*? En primer lugar estan "los derechos que las leyes
respectivas conceden en la actualidad o concedan en lo sucesivo a los nacionales’.'®* Esta es una
obligacion de trato nacional. La solicitud de establecimiento de un grupo especial incluye una
alegacion con arreglo a esta parte del parrafo 1) del articulo 5 en lo que respecta ala Ley de Derecho
de Autor en conjuncion con otras medidas enumeradas en €l péarrafo 7.186 infra, pero esta alegacion
no sellevo adelante.

12 Ricketson S., The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works: 1886-1986
(Queen Mary College, 1987), ("Ricketson"), pagina 543, parrafo 5.66; véase también Ricketson S. y
Ginsburg J.C., International Copyright and Neighbouring Rights - The Berne Convention and Beyond (Oxford
University Press, 2006), pagina 310, parrafo 6.90.

3 El Grupo Especial observa que esta disposicion, incorporada en virtud del parrafo 1 del articulo 9
del Acuerdo sobre los ADPIC, es diferente del parrafo 1 del articulo 3 de ese Acuerdo.
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7.107 En segundo lugar estan "los derechos especia mente establecidos por € presente Convenio".
Este término no se define. Sin embargo, el parrafo 1) del articulo 5 se refiere a los derechos de que
gozaran los autores con respecto a sus obras. Los articulos 6bis, 8, 9, 11, 11bis, 11ter, 12, 14, 14bis
y l4ter se refieren todos a esos derechos.™ Sin embargo, la incorporacion de las disposiciones del
Convenio de Berna (1971), incluido € articulo 5, esté sujeta alos términos del parrafo 1 del articulo 9
del Acuerdo sobre los ADPIC (citado en & péarafo 7.104 supra). Asi pues, "los derechos
especia mente establecidos por €l presente Convenio” tal como se utiliza la expresion en el péarrafo 1)
del articulo 5 del Convenio, incorporado en virtud del parrafo 1 del articulo 9 del Acuerdo sobre
los ADPIC, no incluyen los derechos a que se hace referencia en el articulo 6bis del Convenio de
Berna (1971). Esteinforme se refiere a estos derechos en ese sentido.

7.108 Laalegacion de los Estados Unidos se refiere a estos derechos como grupo. Se hace en ella
una alegaci6n separada con respecto al parrafo 2) del articulo 5 del Convenio de Berna (1971), que €
Grupo Especial no considera en esta subseccion del presente informe.

7.109 China afirma que ha aplicado el péarrafo 1) del articulo 5 del Convenio de Berna (1971).*°
No ofrece ninguna defensa basada en los términos de ese articulo, y hace en cambio referencia a
articulo 17 del Convenio de Berna (1971), del que € Grupo Especial se ocupa en los parrafos 7.120
a7.137infra.

7.110 El Grupo Especia observa que los "derechos especialmente establecidos' por el Convenio de
Berna (1971) incorporado por el Acuerdo sobre los ADPIC incluyen el derecho exclusivo de hacer y
de autorizar la traduccién de las obras (en € articulo 8) y e derecho exclusivo de autorizar la
reproduccion de las obras (en el articulo 9), para nombrar sélo los dos primeros derechos sustantivos.

7.111 Enlo que respecta ala aplicacion por China de los "derechos especialmente establecidos" por
el Convenio de Berna (1971), los Estados Unidos hacen referencia a los derechos enumerados en €l
articulo 10 de la Ley de Derecho de Autor, asi como a los articulos 46 y 47 de la misma ley.
No impugnan ninguno de estos articul os especificos de la Ley de Derecho de Autor.*®

7.112 China conviene en que concede a los autores todas las protecciones sustantivas del Convenio
de Berna, ademés de otras, a través del articulo 10 de la Ley de Derecho de Autor.™*” Afirma que el
articulo 10 de la Ley de Derecho de Autor satisface plenamente todas las prescripciones del Convenio
de Berna.®

7.113 El Grupo Especial observa que muchos de los derechos enumerados en los subparrafos 5)
al7) del primer parrafo del articulo 10 de la Ley de Derecho de Autor corresponden a derechos
especial mente establecidos por € Convenio de Berna (1971), que € segundo pérrafo del articulo 10
dispone que los titulares del derecho de autor pueden autorizar a otros a egjercer estos derechos
economicos, y que estos derechos parecen ser exclusivos (segun se analiza en los parrafos 7.48 'y 7.49
supra). El Grupo Especial constata en consecuencia que el articulo 10 de la Ley de Derecho de Autor
es la disposicion por la que se aplican los derechos especialmente establecidos por €l Convenio de
Berna (1971).**

114 Esta enumeracion se hace sin perjuicio de otros derechos del mismo tipo.

Y5 China afirma que sus obligaciones en virtud del articulo 5 del Convenio de Berna se aplican
mediante el parrafo 1 del articulo 2 de la Ley de Derecho de Autor y e articulo 6 del Reglamento de aplicacién
del derecho de autor: véase la Primera comunicacion escrita de China, parrafos 239-241.

118 primera comunicacion escrita de los Estados Unidos, parrafos 64-66.

117 Comunicacion de réplica de China, parrafo 279.

18 Comunicacion de réplica de China, parrafo 303.

119 gin perjuicio de la conformidad del articulo 10 de la Ley de Derecho de Autor con e Convenio de
Berna (1971), incorporado en el Acuerdo sobrelos ADPIC.
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7.114 El Grupo Especial recuerda su constatacion en el péarrafo 7.50 supra de que el péarrafo 1 del
articulo 4 de la Ley de Derecho de Autor deniega la proteccion del articulo 10 a determinadas obras,
incluidas obras de nacionales de Miembros de la OMC, tal como aegan los Estados Unidos.
El Grupo Especia observa que ninguna de las partes alega que la denegacion de proteccién en virtud
del péarrafo 1 del articulo 4 de la Ley de Derecho de Autor estd permitida por ninguna de las
excepciones disponibles con respecto a determinados derechos especificos con arreglo a parrafo 2)
del articulo 9, € articulo 10 o el articulo 10bis del Convenio de Berna (1971). Tampoco aega
ninguna de las partes que la denegacion de proteccion con arreglo al parrafo 1 del articulo 4 delaLey
de Derecho de Autor estd permitida por las disposiciones sobre excepciones del articulo 13 del
Acuerdo sobrelos ADPIC.

7.115 El Grupo Especia observa que los dos conjuntos de derechos establecidos en el parrafo 1) del
articulo 5 del Convenio de Berna (1971) se refieren a"obras" respecto de las cuales los autores estan
protegidos al amparo del Convenio. Las categorias de "obras' respecto de las cuales los autores
gozaran de los derechos especialmente establecidos por el Convenio varian de acuerdo con los
términos de cada uno de los articulos que establecen los derechos pertinentes. Por ejemplo, los
derechos de reproduccién (articulo 9) y de radiodifusion (articulo 11bis), se conceden a los autores de
las "obras literarias y artisticas'. Esta expresion se define de manera no exhaustiva en el parrafo 1)
del articulo 2 del Convenio de Berna (1971).

7.116 El Grupo Especial recuerda su constatacion en el parrafo 7.103 supra de que €l tipo de obras a
las que se deniega proteccion con arreglo a parrafo 1 del articulo 4 de la Ley de Derecho de Autor
incluye obras cuyo contenido no fue aprobado en el examen del contenido y, en la medida en que
constituyen obras protegidas por € derecho de autor, las porciones suprimidas de las obras editadas
para satisfacer el examen del contenido. El Grupo Especia recuerda también sus constataciones en
los parrafos 7.37 y 7.43 con respecto al significado de la palabra "obras' tal como se utilizaen laLey
de Derecho de Autor, en particular en e parafo 1 del articulo 4. Ninguna de las partes ha
cuestionado que las "obras" a que se refiere la Ley de Derecho de Autor, en particular el parrafo 1 del
articulo 4, incluyen por lo menos algunas, si no todas, las categorias de obras incluidas en la
definicion de "obras literarias y artisticas' del parrafo 1) del articulo 2 del Convenio de Berna (1971).
No se cuestiona que las "obras' a que se aplica € parrafo 1 del articulo 4 de la Ley de Derecho de
Autor de Chinatienen un alcance mas amplio que las obras a las que puede denegarse o limitarse la
proteccion con arreglo a otras disposiciones del articulo 2 'y con arreglo al articulo 2bis del Convenio
de Berna (1971).

7.117 Por las razones que anteceden, e Grupo Especial constata que la Ley de Derecho de Autor es
suficientemente clara, por los términos en que esta formulada, para que los Estados Unidos hayan
establecido que la Ley de Derecho de Autor, especificamente el parrafo 1 del articulo 4, es
incompatible con el parrafo 1) del articulo 5 del Convenio de Berna (1971), incorporado en virtud del
parrafo 1 del articulo 9 del Acuerdo sobrelos ADPIC. Esta constatacidn esta sujeta ala consideracion
por el Grupo Especia del articulo 17 del Convenio de Berna (1971), que figura a continuacion.

7.118 El Grupo Especia recuerda su constatacion en € parrafo 7.103 supra y confirma que esta
conclusion no se aplica alas obras que nunca se presentaron para el examen de su contenido en China,
las obras en espera de | os resultados del examen del contenido en Chinay las versiones no editadas de
obras para las cuales se ha aprobado una version editada para ser distribuida en China.  Sin embargo,
el Grupo Especial reconoce que la posible denegacién de la proteccion del derecho de autor, en
ausencia de una determinacion por las autoridades encargadas del examen del contenido, crea
incertidumbre con respecto a las obras que no satisfacen los criterios relativos a contenido antes de
una determinacion con arreglo a parrafo 1 del articulo 4 de la Ley de Derecho de Autor, con €
consiguiente impacto en el goce de los derechos descritos supra. Por lo tanto, € Grupo Especial
reitera, para dgjar constancia de €ella, la firme posicién adoptada por China en estas actuaciones de
que:
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"El derecho de autor surge en el momento de la creacion de una obray no depende de
la publicaciéon. Estén protegidas las obras no publicadas; estan protegidas las obras
extranjeras aln no colocadas en el mercado chino; y estan protegidas las obras nunca

colocadas en el mercado chino."'?; y

"L as obras no examinadas decididamente no estan 'prohibidas por ley'."**

7.119 Chinatiene la obligacién internacional de proteger € derecho de autor sobre esas obras de
conformidad con el parrafo 1) del articulo 5 del Convenio de Berna (1971) incorporado en virtud del
parrafo 1 del articulo 9 del Acuerdo sobrelos ADPIC.

V) Articulo 17 del Convenio de Berna (1971) incorporado en virtud del parrafo 1 del articulo 9
del Acuerdo sobre los ADPIC

7.120 China plantea una defensa con arreglo a articulo 17 del Convenio de Berna (1971)
incorporado en virtud del parrafo 1 del articulo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC. China afirma que
todos los derechos otorgados a los autores en virtud del Convenio de Berna (1971) estén limitados por
el articulo 17 de ese Convenio, que e articulo 17 no es una codificacion exhaustiva del derecho
soberano a la censura'® y que € articulo 17 esta redactado utilizando un lenguaje muy general
"que deniega en efecto lajurisdiccion dela OMC en esta esfera’.'®

7.121 Los Estados Unidos responden que €l articulo 17 del Convenio de Berna (1971) no autoriza
un sistema de examen del contenido que deniegue toda la proteccion exigible del derecho de autor a
todas |as obras cuya publicacion o distribucion no haya sido aprobada '

7.122 El Grupo Especia recuerda que €l parrafo 1 del articulo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC,
citado en el parafo 7.104 supra, incorpora € articulo 17 del Convenio de Berna (1971).
El articulo 17 del Convenio de Berna (1971) dice lo siguiente:

"Las disposiciones del presente Convenio no podréan suponer perjuicio, cualquiera
que sea, a derecho que corresponde a gobierno de cada pais de la Union de permitir,
vigilar o prohibir, mediante medidas legislativas o de policia interior, la circulacion,
la representacion, la exposicion de cualquier obra o produccion, respecto alacual la
autoridad competente hubiere de gjercer este derecho."”

7.123 "Lasdisposiciones del presente Convenio" a que se hace referenciaen € articulo 17 incluyen
el parrafo 1) del articulo 5 del Convenio de Berna (1971).**

7.124 Las partes estan de acuerdo en que el articulo 17 confirma que los gobiernos tienen
determinados derechos de controlar la explotacién de las obras. No estéan de acuerdo en cuanto a si
esos derechos incluyen una denegacion de toda la proteccion del derecho de autor con respecto a
determinadas obras.

120 Comunicacion de réplica de China, parrafo 239.

121 Comunicacion de réplica de China, parrafo 255.

122 Primera comunicaci6n escrita de China, parrafos 258-259.

123 Comunicacion de réplica de China, parrafos 286-287.

124 Comunicacion de réplica de los Estados Unidos, parrafo 221; véase también la Primera
comunicacion escrita, nota 129.

125 No se cuestiona que las leyes de China que prohiben la publicacion y/o difusién de obras, incluidas
las determinaciones hechas con respecto a obras particulares, constituyen "medidas legidativas o de policia
interior" en el sentido del articulo 17.
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7.125 El Grupo Especial observa que la redaccién del articulo 17 incluye frases muy generales, en
particular "no podran suponer perjuicio, cualquiera que sea" y "cualquier obra o produccion”. El uso
de las palabras "cualquier obra' (aungue es ligeramente diferente en la versién en francés) confirma
que la materia tratada en €l articulo 17 es la misma que la tratada en otras disposiciones sustantivas
del Convenio. Sin embargo, estas frases no se utilizan en forma aislada, sino que se refieren a
derecho de un gobierno de "permitir, vigilar o prohibir [...] la circulacion, la representacion, la
exposicion” de cualquier obra o produccion.

7.126 El derecho de un gobierno a "vigilar o prohibir [...] la circulacion, la representacion, la
exposicion" de cualquier obra o produccién incluye claramente la censura por razones de orden
pablico.*”® Tanto China como los Estados Unidos hicieron referencia a las actas de |as conferencias
diplométicas del Convenio de Berna’, las opiniones expresadas en las obras especializadas'® y
(enel caso de China), la Guia de la OMPI del Convenio de Berna®, donde se explica que el
articulo 17 serefiere principalmente ala censuray €l orden puablico.

7.127 El Grupo Especia acepta que los tres conceptos, "la circulacion, la representacion, la
exposicion”, no constituyen necesariamente una lista exhaustiva de las formas de explotacién de las
obras abarcadas por € articulo 17. Sin embargo, un rasgo notable de los tres conceptos es que no
corresponden a los utilizados para definir los derechos sustantivos otorgados por € Convenio de
Berna (1971), aunque es posible que estén incluidos en agunos de esos derechos™ o que se refieran a
actos subordinados al gercicio de algunos de esos derechos.*® La palabra "exposicion” no se utiliza
siquiera en las disposiciones en las que se establecen los derechos sustantivos otorgados por €l

126 Incluso e derecho de un gobierno "a permitir" la circulacion, la representacion o la exposicion de
una obra se puede gjercer por razones de orden publico, como sucede con la publicacion o difusién por la policia
de una fotografia de un delincuente buscado: véase Masouyé C., Guia del Convenio de Berna (Organizacion
Mundial de la Propiedad Intelectual, Ginebra, 1978 ("Guia de la OMPI del Convenio de Berna)), parrafo 17.3.
El Grupo Especia observa que, como se indica en su prefacio, esta Guia no ha de ser considerada una
interpretacion auténtica de las disposiciones del Convenio de Berna, dado que la Oficina Internacional de
laOMPI no es competente para dar tal interpretacion.

27 Informe de la Comision Principal |, pagina 1174, incluido en las actas de la Conferencia de
Estocolmo de 1967, citado por Ricketson, véase la nota 112 supra, reproducido en la Prueba documental 128
presentada por China; véanse las referencias hechas en las observaciones de los Estados Unidos de fecha 7 de
julio de 2008 sobre la documentacién proporcionada a Grupo Especia por la Oficina Internacional dela OMPI;
en la Primera comunicacion escrita de China, parrafo 262; y en las respuestas de China de fecha 21 de julio
de 2008 alas observaciones de |os Estados Unidos sobre la documentacién proporcionada al Grupo Especia por
la Oficina Internaciona dela OMPI.

128 Ricketson, véase la nota 112 supra, loc. cit.; Patry W.F., Patry on Copyright (Thomas West, 2007),
§23:39 (véase la Prueba documental 129 presentada por China); Goldstein P., International Copyright:
Principles, Law & Practice (Oxford University Press, 2001), pagina 27, reproducido en la Prueba
documental 126 presentada por China; véase la referencia hecha por China en su Primera comunicacion escrita,
notas 264, 266-268, y en su comunicacion de réplica, parrafos 296-297.

2% Guia de la OMPI del Convenio de Berna, véase la nota 126 supra, parafo 17.2, Prueba
documental 125 presentada por China. Citada en la Primera comunicacion escrita de China, parrafo 260;
comunicacion de réplica, parrafo 293; véanse también la comunicacion de réplica, parrafo 290, y larespuesta a
la pregunta 93.

20 por gjemplo, las palabras "la représentation” ("la representacion”) estan expresamente incluidas en
€l texto francés del articulo 17, asi como en el parrafo 11) y ii) del articulo 11, el parrafo 1ii) del articulo 14y €
parrafo 2 b) del articulo 14bis, en la frase "la représentation et I'exécution” ("la representacion y la gecucién)
("performance’ en el texto inglés).

131 por gjemplo, las palabras "la circulation” ("la circulacion") utilizadas en el articulo 17 del texto
francés se utilizan también en disposiciones sobre posibles limitaciones a los derechos de traduccion y
reproduccién en el péarrafo 4 del articulo |, los parrafos 6 y 8 del articulo 11, los parrafos 2 b), 4 d) y 6 del
articulo 111, y el parrafo 5 del articulo IV del Anexo; aparece como “circulation” (“circulacion") en €l texto
inglés en e parafo 8 del articulo Il y e péarafo 4 d) del articulo Il del Anexo y como "distributed"
("distribuido™) o "distribution” ("distribucién") en otras partes.
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Convenio.”* No puede en consecuencia inferirse que el articulo 17 autoriza la denegacion de toda la
proteccién del derecho de autor sobre una obra.

7.128 El Grupo Especia es conciente de que la posicion puede ser algo diferente con arreglo a
articulo 10 de la Ley de Derecho de Autor de China. El articulo 10 otorga en el subparrafo 6)
"¢l derecho de distribucién”, en el subparrafo 8) "el derecho de exposicion”, y en e subpérrafo 10)
"el derecho de representacion”, que es posible que correspondan a "lacirculacion, la representacion, la
exposicion" de una obraen e articulo 17 del Convenio de Berna (1971). El articulo 10 delaLey de
Derecho de Autor otorga también en e subparrafo 1) "el derecho de publicacion”, asi como el
"derecho de distribucion”, que parecen ser directamente contrarios a la prohibicion de la publicacion
y/o difusién de una obra a causa de su contenido ilegal tal como se expresa en e parrafo 1 del
articulo 4 de laLey de Derecho de Autor. En lamedida en que el articulo 10 de laLey de Derecho de
Autor puede otorgar derechos adicionales 0 mas amplios que los especialmente establecidos por €l
Convenio de Berna (1971), incorporado en el Acuerdo sobre los ADPIC y, en consecuencia, en que €
parrafo 1 del articulo 4 de esa Ley puede denegar esos derechos, €l Grupo Especial no hace ninguna
constatacion.

7.129 El Grupo Especia observa que es posible que la segunda frase del articulo 4 de la Ley de
Derecho de Autor (que no es el objeto de |a alegacion en esta diferencia) encare ya las preocupaciones
de politica publica de China respecto de algunos de esos derechos. La segunda frase del articulo 4
dispone o siguiente:

"Los titulares de derechos de autor, en € gercicio de sus derechos de autor, no
violaran la Constitucién ni las leyes ni perjudicaran el interés publico."

7.130 Esta disposicion no deniega la proteccion del derecho de autor pero, como China reconoce,
obliga a los titulares de derechos de autor y alas partes autorizadas a respetar laley en el gjercicio de
sus derechos.® Por e contrario, la primera frase del articulo 4 de la Ley de Derecho de Autor
deniega toda proteccién del derecho de autor con respecto a determinadas obras.

7.131 Chinasefialaalaatencion del Grupo Especial la Guiadel Convenio de Berna de la OMPI que
con respecto a articulo 17 del Convenio de Berna (1971) dice que ese articulo:

"[S]e trata del derecho de los gobiernos a adoptar cuantas disposiciones juzguen Utiles
para e mantenimiento del orden publico. En esta esfera, la soberania del Estado no
puede verse afectada por € derecho convencional; en otras palabras, ciertamente, €l
autor puede gercitar los derechos que le reconoce el Convenio, 1o que no puede hacer
es contravenir €l orden publico en ese gercicio. Esta disposicién nos recuerda que el
Convenio, que rige derechos e intereses privados, estd subordinado a los imperativos
del orden publico. Por eso reserva a los paises de la Unidn un poder de control y de
prohibicion."**

7.132 El Grupo Especia esta de acuerdo con esta interpretacion. Es posible que el derecho del
gobierno de permitir, vigilar o prohibir la circulacion, la representacidn o la exposicion de una obra
interfiera con el gjercicio de ciertos derechos por € titular del derecho de autor o un tercero autorizado
por el titular del derecho de autor con respecto a una obra protegida. Sin embargo, no hay ninguna

132 | a palabra "exposicion” del articulo 17 figura también en la definicion de "obras publicadas' del
parrafo 3 del articulo 3, que dispone, entre otras cosas, que "no constituy[€] publicacion [...] la exposicion de
una obra de arte". El parrafo 3 del articulo 3 del texto francés utiliza también las palabras "la représentation”
para ciertas categorias de obras con el mismo fin.

133 Respuesta de China ala pregunta 93.

3% Guia del Convenio de Bernade laOMPI, véase la nota 126 supra, parrafo 17.2.
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razén para suponer que la censura suprimird por completo esos derechos con respecto a una obra
determinada.

7.133 En cuanto concierne a los derechos establecidos por € Convenio de Berna (1971), China no
puede explicar por qué razon el parrafo 1 del articulo 4 de su Ley de Derecho de Autor prevé la
denegacién completa de su proteccion con respecto a obras determinadas. Sin perjuicio de lagamade
derechos establecidos por el Convenio de Berna (1971), basta sefidlar que se trata en su mayor parte
de derechos exclusivos de autorizar determinados actos con respecto a obras protegidas. Un derecho
exclusivo de autorizacion entrafia necesariamente el derecho de impedir que otros realicen los actos
en cuestion con respecto a las obras protegidas. China no puede explicar por qué razén la censura
interfiere con los derechos de los titulares de derecho de autor de impedir que terceros exploten obras
prohibidas.

7.134 China aduce que esa proteccion del derecho de autor es una "nulidad juridicay material”, ya
gue los derechos econdmicos ceden ante la prohibicion estatal. Aduce también gque la observancia del
derecho de autor carece de significado en este contexto.® China pide al Grupo Especial que observe
que el parrafo 1 del articulo 4 delaLey de Derecho de Autor es una norma sumamente restringida con
consecuencias insignificantes en el mercado y en términos de cualquier anulacién o menoscabo de
beneficios para los Miembros.**

7.135 El Grupo Especial observa que e derecho de autor y la censura del gobierno se refieren a
derechos e intereses diferentes. El derecho de autor protege derechos privados, como se indicaen €l
cuarto parrafo del preAmbulo del Acuerdo sobre los ADPIC, en tanto que la censura del gobierno se
refiere a interés publico.

7.136 En respuesta a una pregunta del Grupo Especial, China indic6 que "siempre hard que se
respeten los derechos de autor contra versiones editadas infractoras, incluso cuando no haya ninguna
version editada autorizada por el autor".** No explicé como seria esto posible con arreglo a su
legislacion. En respuesta a otra pregunta del Grupo Especial, China indic6 que si una obra no
protegida prohibida pasa a ser posteriormente legal, protegera el derecho de autor sobre la obra en
adelante.® Esto podria requerir una nueva determinacion de los tribunales o de la NCAC pero, en
opinion de China, ese requisito no constituye una formalidad con arreglo a pérrafo 2) del articulo 5
del Convenio de Berna (1971). En todo caso, € Grupo Especia recuerda que € parrafo 1 del
articulo 4 de la Ley de Derecho de Autor causa incertidumbre en e comercio antes de la

determinacion de que una obra esta prohibida.**

7.137 China sostiene que la censura estatal hace innecesaria la observancia privada, que asegura
eficazmente el cumplimiento de las prohibiciones sobre €l contenido y que esto retira los contenidos
prohibidos del dominio publico con méas seguridad de lo que seria posible a través de la observancia
del derecho de autor.**° El Grupo Especia observa que estas afirmaciones, aunque fueran pertinentes,
Nno estén sustanciadas.

7.138 El Grupo Especial recuerdatambién que si una medida infringe las obligaciones de China con
arreglo a un acuerdo abarcado, de conformidad con el parrafo 8 del articulo 3 del ESD se presume que
esto constituye un caso de anulacién o menoscabo. Incluso si la medida en cuestién no ha tenido

% Primera comunicaci6n escrita de China, parrafo 280; comunicacion de réplica, parrafo 319.
136 Comunicacion de réplica de China, parrafo 273; y respuesta a la pregunta 44.

137 Respuesta de China ala pregunta 51.

1% Respuesta de China ala pregunta’53; comunicacion de réplica, parrafos 285 y 324.

3% Como o sefialan los Estados Unidos en su comunicacion de réplica, parrafos 193-194.

140 Comunicacion de réplica de China, parrafos 273y 318.
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hasta la fecha ninguin impacto real sobre obras extranjeras, tiene un impacto potencial sobre obras de
nacionales de paises Miembros de la OMC.

7.139 Por las razones que anteceden, el Grupo Especial confirma su constatacion en el parrafo 7.117
supra y concluye que, pese a los derechos de China reconocidos en e articulo 17 del Convenio de
Berna (1971), la Ley de Derecho de Autor, especificamente € parafo 1 del articulo 4, es
incompatible con el parrafo 1) del articulo 5 del Convenio de Berna (1971), incorporado en virtud del
parrafo 1 del articulo 9 del Acuerdo sobrelos ADPIC.

Vi) Cuestion de procedimiento

7.140 China subraya que recae en los Estados Unidos la carga de probar esta alegacion "en si
misma'.**" China aega que la Unica prueba que han ofrecido los Estados Unidos es e texto del
pérrafo 1 del articulo 4 de lapropia Ley de Derecho de Autor.'*

7.141 El Grupo Especial observa que los Estados Unidos proporcionaron mas pruebas, ademas del
texto de la disposicion. En todo caso, el Grupo Especial recuerda la siguiente declaracion que figura
en e informe del Organo de Apelacion en Estados Unidos - Examen por extincion relativo al acero
resistente a la corrosion:

"Cuando una medida es impugnada 'en si misma’, € punto de partida para el andlisis
debe ser la medida en sus propios términos. Si €l sentido y € contenido de la medida
son claros en sus propios términos, la compatibilidad de la medida en si misma puede
evaluarse tan sdlo sobre esa base. Sin embargo, s el sentido o €l contenido no son
evidentes en sus propios términos, se requiere un examen mas detallado. ..."**

7.142 En €l presente caso, € examen por el Grupo Especial del texto de la Ley de Derecho de
Autor, y en particular del parrafo 1 del articulo 4, muestra que la medida es suficientemente clara para
concluir gue los Estados Unidos han demostrado prima facie la incompatibilidad. El parrafo 1) del
articulo 5 del Convenio de Berna (1971) dispone que los Miembros aseguraran que los autores gocen,
en lo que concierne a sus obras, de los derechos especiamente establecidos por ese Convenio.
El parrafo 1 del articulo 4 de la Ley de Derecho de Autor dispone que ciertas obras no gozaran de la
proteccion del derecho de autor y esa Ley asegura los derechos especialmente establecidos por ese
Convenio. Aunque el Grupo Especial no ha aceptado todas las alegaciones de los Estados Unidos con
respecto a la gama de obras que caen en e ambito del parrafo 1 del articulo 4, esto no afecta a la
constatacion basica de incompatibilidad.

7.143 En consecuencia, €l Grupo Especia confirma su conclusion contenida en € péarrafo 7.139
supra de que la Ley de Derecho de Autor, especificamente el parrafo 1 del articulo 4, esincompatible
con el parrafo 1) del articulo 5 del Convenio de Berna (1971), incorporado en virtud del parrafo 1 del
articulo 9 del Acuerdo sobrelos ADPIC.

7.144 El Grupo Especial desea destacar que la alegacion de los Estados Unidos no impugnaba el
derecho de China a hacer exdmenes del contenido.** Las constataciones del Grupo Especial no
afectan al derecho de China de hacer examenes del contenido.

141 Comunicacion de réplica de China, parrafos 227-229.

142 Comunicacion de réplica de China, parrafos 266-268.

3 Informe del Organo de Apelacion, Estados Unidos - Examen por extincion relativo al acero
resistente a la corrosion, parrafo 168.

1% Primera comunicacion escrita de los Estados Unidos, péarrafo 207, comunicacion de réplica,
parrafos 221-222; reconocido por China en su Primera comunicacion escrita, parrafo 255.
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4. Alegacion al amparo del parrafo 2) del articulo 5 del Convenio de Berna (1971),
incor porado en virtud del parrafo 1 del articulo 9 del Acuerdo sobrelos ADPIC

a) Principales argumentos de las partes

7.145 Los Estados Unidos alegan que China subordina el gocey € gjercicio del derecho de autor a
laformalidad de la conclusion satisfactoria del examen del contenido, de manera incompatible con €l
parrafo 2) del articulo 5 del Convenio de Berna (1971), incorporado en virtud del parrafo 1 del
articulo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC. Las obras cuyo contenido no ha sido aprobado en el examen
del contenido con arreglo al Reglamento sobre la administracion de peliculas, €l Reglamento sobre la
administracién de publicaciones, € Reglamento sobre la administracion de los productos
audiovisuales 0 € Reglamento sobre la administracién de publicaciones electronicas no pueden
publicarse o distribuirse legamente dentro de China. Los Estados Unidos afirman que, en
consecuencia, las obras que tienen esta condicion de ser obras no autorizadas caen dentro del &mbito
del parrafo 1 del articulo 4 de la Ley de Derecho de Autor y en consecuencia no estan protegidas por
esalLey. Los Estados Unidos afirman que la proteccion de la Ley de Derecho de Autor empieza sélo
después de que la obra ha sido sometida al examen del contenido y, s es aprobada sin cambios,
después de que se ha dado la autorizacién de publicar y distribuir la obra. En consecuencia, como
cuestion formal, la proteccion del derecho de autor depende, en parte, de que se expida la autorizacién
de publicacién y distribucion resultante de la conclusion satisfactoria del proceso de examen del
contenido.'*

7.146 China responde que, con arreglo a articulo 2 de la Ley de Derecho de Autor y a articulo 6
del Reglamento de aplicacién de la Ley de Derecho de Autor, la proteccién del derecho de autor nace
en e momento de la creacion de unaobra. Mientras estan ala espera del examen, esas obras gozan de
la gama completa de derechos de autor.**® En respuesta a las preguntas del Grupo Especial, China
pidi6 a éste que tomara nota de que, con arreglo a sistema de derecho de autor de China, €l "derecho
de autor" se distingue de la "proteccién del derecho de autor”. En la medida en que el parrafo 1 del
articulo 4 de la Ley de Derecho de Autor se aplicase con respecto a una obra, actuaria no para
eliminar el derecho de autor, sino para denegar los derechos particularizados de observancia del
derecho de autor privado. El parrafo 1 del articulo 4 de la Ley de Derecho de Autor no funciona asi
de una manera que infringiria el parrafo 2) del articulo 5 del Convenio de Berna (1971) ya que no es
una condicién que precede a la formacion del derecho de autor y no destruye tampoco el derecho de
autor residual otorgado con arreglo al articulo 2 de la Ley de Derecho de Autor.™’

7.147 Los Estados Unidos responden que la distincién de China entre el derecho de autor y la
observancia del derecho de autor no tiene ningun efecto juridico con arreglo al péarrafo 2) del
articulo 5 del Convenio de Berna (1971). El parrafo 2) del articulo 5 se aplicaal gocey a "gercicio"
de los derechos, de modo que un examen del contenido que afecte al gjercicio de los derechos seguiria
imponiendo una "formalidad” en e sentido de esa disposicion.'*

7.148 China afirma ademas que € tipo de "formalidad" a que se refiere el parrafo 2) del articulo 5
del Convenio de Berna (1971) es una condicion que precede al nacimiento del derecho de autor.
El parrafo 1 del articulo 4 de la Ley de Derecho de Autor, dado que no funciona como condicién
previaa derecho de autor y es en cambio una condicion subsiguiente, es compatible con el parrafo 2)
del articulo 5 del Convenio de Berna (1971).**

145 Primera comunicaci6n escrita de los Estados Unidos, parrafos 220-221.
146 primera comunicaci6n escrita de China, parrafo 235.

147 Respuesta de China a la pregunta 44.

148 Comunicacion de réplica de los Estados Unidos, parrafos 211-214.

149 Comunicacion de réplica de China, parrafos 261-264.
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b) Principal es argumentos de los terceros

7.149 Australia considera que el parrafo 2) del articulo 5 del Convenio de Berna (1971) prohibe que
el gocey € gercicio de los derechos sobre una obra protegida estén sujetos a procedimientos previos
juridicos o administrativos, tales como el registro de la obra o la aprobacion de su contenido.™

7.150 El Brasil no consideraque el parrafo 2) del articulo 5 del Convenio de Berna (1971) exige que
el derecho de autor surja "automaticamente" o "inmediatamente’ independientemente de lo que
disponga la legislacion nacional. El principio de la proteccién automética debe entenderse y limitarse
al hecho de que la proteccion del derecho de autor no estd condicionada al cumplimiento de
formalidades como € registro, e depésito y otras similares.™"

7.151 El Canada considera que e término "formalidad" se aplica a las leyes nacionales que hacen
que la proteccion del derecho de autor sobre obras extranjeras dependa del cumplimiento de
obligaciones administrativas. China parece haber incorporado en sus leyes nacionales la obligacion
administrativa de que los exportadores o importadores obtengan una aprobacion para publicar y
distribuir la obra en China de maneratal que, si esa condicion no se cumple, ello llevaria a la pérdida
del derecho de autor o de la proteccion relacionada con el derecho de autor.™

7.152 Las Comunidades Europeas opinan que si € goce y € gjercicio del derecho de autor
dependieran de la aprobacion de la difusion por las autoridades de censura chinas, ésta seria una
“formalidad" incompatible con el parrafo 2) del articulo 5 del Convenio de Berna (1971).
Las Comunidades Europeas no se ocupan de la cuestion de hecho de si ese nexo existe o no en virtud
de lalegidacion china pero no querrian dar demasiado peso a casos especificos de observancia por la
via administrativa en la evaluacion de una alegacion con respecto ala disposicion "en si misma' que
parece basarse en lasimple redaccion de laley china'>

C) Examen por e Grupo Especia

7.153 El Grupo Especia observa que esta alegacion se refiere ala denegacion de la proteccion del
derecho de autor con arreglo a parrafo 1 del articulo 4 de la Ley de Derecho de Autor. El Grupo
Especia ya se ha pronunciado sobre esta cuestion en su examen de la alegacion al amparo del
parrafo 1) del articulo 5 del Convenio de Berna (1971), incorporado en virtud del péarrafo 1 del
articulo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC. La formulacién de otras constataciones relativas a esta
alegacion hecha a amparo del parrafo 2) del articulo 5 del Convenio de Berna (1971), incorporado en
virtud del parrafo 1 del articulo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC, no contribuiria a una solucion
positiva de esta diferencia.  Por consiguiente, es innecesario que e Grupo Especial se pronuncie
acerca de esta alegacion.

5. Comunicacion relativa al articulo 14 del Acuerdo sobrelos ADPIC
a) Descripcion de las disposiciones pertinentes de la Ley de Derecho de Autor

7.154 En € articulo 4 de la Ley de Derecho de Autor se utiliza e término "obras'. El articulo 3
contiene una definicion inclusiva de "obras' para los fines de la Ley de Derecho de Autor en que no
se mencionan expresamente las interpretaciones o gecuciones ni los fonogramas (grabaciones de
sonido). Mientras tanto, el capitulo IV de la Ley de Derecho de Autor establece disposiciones
relativas ala publicacién, la gecucion, las grabaciones de sonido y de video y la radiodifusion.

130 Comunicacion escrita de Australia en calidad de tercero, parrafo 34.

B! Declaracion oral del Brasil en calidad de tercero, pérrafos 3-11.

152 Comunicacion escrita del Canada en calidad de tercero, parrafo 24.

153 Declaracion oral de las Comunidades Europeas en calidad de tercero, parrafos 22-24.
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b) Principales argumentos de las partes

7.155 Los Estados Unidos manifestaron a Grupo Especial que "en funcién de la manera en que se
interprete e articulo 4, su primera frase podria ser también incompatible con las obligaciones de
China en virtud del articulo 14 del Acuerdo sobre los ADPIC"; que "no esta claro s €l articulo 4 de
laLey de Derecho de Autor opera de forma que deniega la proteccion de la Ley alas interpretaciones
0 gecuciones (o sus fijaciones) y las grabaciones de sonido cuya publicacion o distribucién esta
prohibida'; que "no es seguro que se pretenda que el articulo 4 contemple Unicamente las 'obras que
son materia objeto del derecho de autor, y no abarque también materias que son objeto de derechos
conexos (como las interpretaciones 0 gecuciones y las grabaciones de sonido)'; y que "s €
articulo 4 de la Ley de Derecho de Autor deniega proteccion” a ciertos derechos conexos, entonces en
€s0s casos |0s gjecutantes y productores no tendrén ciertos derechos prescritos en los parrafos 1y 2
del articulo 14 del Acuerdo sobre los ADPIC.** (sin cursivas en € original)

7.156 Los Estados Unidos concluyen que "por tanto, en la medida en que se interprete que €l
articulo 4 de la Ley de Derecho de Autor se aplica a las interpretaciones o ejecuciones (0 sus
fijaciones) y las grabaciones de sonido, dicho articulo también es incompatible con las obligaciones
de Chinaen virtud del articulo 14 del Acuerdo sobre los ADPIC". >

7.157 China responde que los Estados Unidos no han expuesto adecuadamente una alegacion
justiciable sobre esta cuestion. Aduce que, en su Primera comunicacion escrita, los Estados Unidos
no alegan que € articulo 4 de la Ley de Derecho de Autor efectivamente infringe el articulo 14 del
Acuerdo sobre los ADPIC y que |os Estados Unidos no demuestran prima facie tal infraccion.*

C) Principal es argumentos de los terceros

7.158 ElI Canada afirma que la Ley de Derecho de Autor de China es incompatible con los
parrafos 1y 2 del articulo 14 del Acuerdo sobre los ADPIC por las mismas razones por las que alega
que es incompatible con el pérrafo 1 del articulo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC.™’

d) Examen por e Grupo Especial

7.159 El Grupo Especia ha examinado cuidadosamente la solicitud de establecimiento de un grupo
especial y las comunicaciones de los Estados Unidos. El Grupo Especial observa que los Estados
Unidos no han afirmado en ningln momento que €l articulo 4 de la Ley de Derecho de Autor de
China se aplica efectivamente a las interpretaciones o0 gjecuciones y |os fonogramas o grabaciones de
sonido y que efectivamente es incompatible con e articulo 14 del Acuerdo sobre los ADPIC.
En consecuencia, el Grupo Especia no encuentra una alegacion sobre la cual pronunciarse.

7.160 En todo caso, las constataciones del Grupo Especial con respecto al parrafo 1 del articulo 4 de
la Ley de Derecho de Autor en relacion con la alegacion hecha al amparo del parrafo 1) del articulo 5
del Convenio de Berna (1971), incorporado en virtud del parrafo 1 del articulo 9 del Acuerdo sobre
los ADPIC, parecerian responder a la preocupacion subyacente de los Estados Unidos con respecto al
articulo 14 del Acuerdo sobre los ADPIC.

% Primera comunicacion escrita de los Estados Unidos, péarrafos 227, 228 y 230; véase también la
comunicacion de réplica, nota 201.

155 Primera comunicaci6n escrita de los Estados Unidos, parrafo 231.

158 Primera comunicacion escrita de China, parrafos 282 y 290.

57 Comunicacion escrita del Canadéa en calidad de tercero, parrafo 25.
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6. Alegacion al amparo del parrafo 1 del articulo 41 del Acuerdo sobrelos ADPIC
a) Principal es argumentos de las partes

7.161 Los Estados Unidos alegan que las disposiciones en materia de observancia del capitulo V de
laLey de Derecho de Autor de China no son aplicables a las obras a las que se deniega la proteccion
del derecho de autor en virtud del articulo 4 de esa Ley. En consecuencia, China no garantiza que
haya en su legislacion procedimientos de observancia tales como |os especificados en la Parte 111 del
Acuerdo sobre los ADPIC, conforme lo requerido por el parrafo 1 del articulo 41 del Acuerdo sobre
losADPIC.™®

7.162 Chinaresponde gue esta alegacion no puede prosperar porgue la Ley de Derecho de Autor no
deniega en realidad € derecho de autor, como alegan los Estados Unidos, por las razones expuestas
antes en relacion con el pérrafo 1) del articulo 5 del Convenio de Berna (1971).'

7.163 Los Estados Unidos sefidlan la defensa de China, a saber, que el parrafo 1 del articulo 4 de la
Ley de Derecho de Autor deniega solamente la "proteccion del derecho de autor" y no el "derecho de
autor", y aducen que, en consecuencia, los autores de las obras a las que se deniega la proteccion del
derecho de autor no se benefician de los recursos para asegurar la observancia especificados en e
capitulo V delaLey de Derecho de Autor.™®

7.164 Chinaafirmaque el parrafo 1 del articulo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC sblo exige que se
establezcan procedimientos de observancia para los derechos abarcados por € Acuerdo sobre
losADPIC. Si un derecho no esta abarcado por e Acuerdo, no hay ninguna obligacion de hacerlo
respetar. China afirma también gque la norma para los procedi mientos de observancia es que permitan
"la adopcién de medidas eficaces'. China prohibe la publicacion del contenido en cuestion en su
totalidad, y hace cumplir rigurosamente esa prohibicién, con lo cual ha establecido un procedimiento
para "la adopcion de medidas eficaces' contra todo intento de publicar ese contenido.*®* Por ultimo,
China afirma que los procedimientos de observancia del derecho de autor establecidos ("available")
en su legislacion se giustan al sentido en que se interpret6 ese término en el asunto Estados Unidos -
Articulo 211 de la Ley de Asignaciones, porque e autor de una obra puede recurrir a los tribunales y
solicitar medidas correctivas independientemente del fallo que en definitiva pronuncie un tribunal .*%?

b) Principal es argumentos de los terceros

7.165 El Canada afirma que, como resultado del articulo 4 de la Ley de Derecho de Autor, esa Ley
no se aplica a las obras cuya publicacién o distribucion ha sido prohibida en China y que, en
consecuencia, no es aplicable ninguno de los procedimientos de observancia requeridos. El articulo 4
de la Ley de Derecho de Autor es asi también incompatible con e péarrafo 1 del articulo 41 del
Acuerdo sobre los ADPIC.'®

C) Examen por e Grupo Especial

7.166 El Grupo Especial observa que e capitulo V de la Ley de Derecho de Autor, sobre
responsabilidades juridicas y medidas de observancia, incluye los articulos 46 y 47. El articulo 46
prevé la responsabilidad civil por 11 tipos de actos de incumplimiento, muchos de los cuales
corresponden a los derechos establecidos en € articulo 10. El articulo 47 establece la responsabilidad

158 pPrimera comunicaci6n escrita de los Estados Unidos, parrafos 232-237.
159 primera comunicaci6n escrita de China, parrafo 283.

180 Comunicacion de réplica de los Estados Unidos, pérrafos 216-218.

161 Comunicacion de réplica de China, parrafos 309-311.

162 Respuesta de China ala pregunta 94.

163 Comunicacion escrita del Canada en calidad de tercero, parrafo 26.



WT/DS362/R
Pagina 43

civil y administrativa y prevé la investigacion de la responsabilidad pena con respecto a 8 tipos
especificos de actos, muchos de los cuales corresponden a los derechos establecidos en € articulo 10.

7.167 No se discute que el capitulo V de la Ley de Derecho de Autor prevé procedimientos de
observancia contra los actos de infraccion del derecho de autor, con inclusién de érdenes de cesar los
actos de infraccion, pagar indemnizaciones por los dafios y confiscar los productos infractores, y de
medidas provisionales para ordenar el cese de lainfraccién y preservar la propiedad.

7.168 EIl Grupo Especia recuerda su conclusion expuesta en €l parrafo 7.139 supra de que laLey de
Derecho de Autor, especificamente la primera frase del articulo 4, es incompatible con las
obligaciones de China (con respecto a los derechos especialmente establecidos por e Convenio de
Berna) con arreglo al parrafo 1) del articulo 5 de ese Convenio, incorporado en virtud del parrafo 1
del articulo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC. Si no se protegen los derechos especiamente
establecidos por el Convenio de Berna, no puede haber procedimientos de observancia contra ningun
acto de infraccién de esos derechos en relacion con las obras pertinentes.

7.169 El Grupo Especia recuerda que, al llegar a esa conclusion, desestimo el argumento de China
de que el parrafo 1 del articulo 4 de la Ley de Derecho de Autor no elimina el derecho de autor sino
solamente "los derechos particularizados de observancia del derecho de autor privado".'®
Sin embargo, aceptara ese argumento a efectos de argumentacion en relacion con la alegacion hecha
al amparo del parrafo 1 del articulo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC.

7.170 El parrafo 1 del articulo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC dispone o siguiente:

"1 Los Miembros se asegurardn de que en su legislacion nacional se establezcan
procedimientos de observancia de | os derechos de propiedad intelectual conforme alo
previsto en la presente Parte que permitan la adopcion de medidas eficaces contra
cualquier accién infractora de los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el
presente Acuerdo, con inclusion de recursos agiles para prevenir las infracciones y de
recursos que constituyan un medio eficaz de disuasion de nuevas infracciones. Estos
procedimientos se aplicardn de forma que se evite la creacién de obstéculos al
comercio legitimo, y deberan prever salvaguardias contra su abuso."

7.171 Esta aegacion se hace a amparo de la primera frase del parrafo 1 del articulo 41. Esto
plantea algunas cuestiones de interpretacion. La primera se refiere al ambito de aplicacion de esta
frase, conforme se expresa mediante las palabras "cualquier accion infractora de los derechos de
propiedad intelectual a que serefiere e presente Acuerdo”.

7.172 El concepto "propiedad intelectual" se define en el parrafo 2 del articulo 1 del Acuerdo sobre
los ADPIC de la manera siguiente:

"A los efectos del presente Acuerdo, la expresion 'propiedad intelectual' abarca todas
las categorias de propiedad intelectual que son objeto de las secciones 1 a 7 de la
Parte11."

7.173 La materia a que se refiere la Seccion 1 de la Parte 1l es "Derecho de autor y derechos
conexos'. EnlaSeccién 1, en virtud del parrafo 1 del articulo 9 se incorporan los articulos 1 a 21 del
Convenio de Berna (1971) y su apéndice, con la excepcién de los derechos conferidos por €l
articulo 6bis de dicho Convenio y de los derechos que se derivan del mismo. Estas disposiciones
prevén el otorgamiento de varios derechos a los autores con respecto a sus obras literarias y artisticas.
Todo acto comprendido dentro del alcance de esos derechos realizado en relacion con obras

164 Respuesta de China ala pregunta 44, que se considera en los parrafos 7.61 a 7.71 supra.
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protegidas sin la autorizacion del titular del derecho, o fuera del marco de una excepcion aplicable, es
apriori un acto de infraccién. En consecuencia, un acto de infraccion del derecho de autor sobre una
obra literaria o artistica, conforme lo previsto en las disposiciones del Convenio de Berna (1971)
incorporadas en virtud del parafo 1 del articulo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC, es una "accion
infractora de los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el presente Acuerdo”, en el sentido
delaprimerafrase del parrafo 1 del articulo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC.*®°

7.174 Chinareconoce que d titular del derecho sobre una obra ala que se ha denegado la proteccién
del derecho de autor con arreglo a parrafo 1 del articulo 4 de la Ley de Derecho de Autor se le
deniegan "los derechos particularizados de observancia del derecho de autor privado".*®® China ha
explicado el parrafo 1 del articulo 4 en los términos siguientes:

"Su principio fundamental es que la Ley de Derecho de Autor no asegurara la
proteccién que brinda la legislacién sobre el derecho de autor con respecto a las obras
cuyo contenido esilegal ."**’

7.175 En opinién del Grupo Especial, con esto se reconoce que, pese a la supuesta existencia del
"derecho de autor" en virtud del articulo 2 de laLey de Derecho de Autor, no hay procedimientos de
observancia aplicables contra cualquier accion infractora del derecho de autor sobre las obras
pertinentes, como se exige en € parrafo 1 del articulo 41 del Acuerdo sobrelos ADPIC.

7.176 Chinarechazé la afirmacién de que el Acuerdo [sobre los ADPIC] "se refiere" alos derechos
denegados por €l parrafo 1 del articulo 4 de la Ley de Derecho de Autor. Esta defensa se desprende
de la opinién de China de que, en virtud del articulo 17 del Convenio de Berna (1971), esta facultada
para denegar los derechos previstos en e parrafo 1) del articulo 5 de ese Convenio. El Grupo
Especia recuerda sus constataciones de los parrafos 7.122 a 7.139 supra en gue rechazd esa opinién.
En consecuencia, esa opinién no permite tampoco ninguna defensa en contra de la alegacién de que
los derechos denegados por el parrafo 1 del articulo 4 de la Ley de Derecho de Autor incluyen la
proteccion contra " cualquier accion infractora de los derechos de propiedad intelectual a que se refiere
e [...] Acuerdo [sobre los ADPIC]", en e sentido de la primera frase del parrafo 1 del articulo 41 del
Acuerdo sobrelos ADPIC.

7.177 La segunda cuestion se refiere a la naturaleza de la obligacion de asegurar que "en su
legislacion nacional se establezcan procedimientos de observancia de los derechos de propiedad
intelectual conforme alo previsto en la presente Parte que permitan la adopcion de medidas eficaces’.
El articulo 41 se encuentra en la Parte |1l del Acuerdo sobre los ADPIC. En consecuencia, la
referencia alos procedimientos de observancia especificados en "la presente Parte” es unareferenciaa
los procedimientos de observancia especificados en la Parte |11 del Acuerdo sobre los ADPIC.

7.178 China afirma que los procedimientos de observancia del capitulo V de la Ley de Derecho de
Autor estén "establecidos' en el sentido de que los autores de todas las obras tienen "acceso" a
procesos de observancia independientemente de que tengan pruebas adecuadas o un derecho valido a
cumplimiento.’® El Grupo Especia observa que este argumento en realidad afirma que un Miembro
puede asegurar que haya procedimientos de observancia establ ecidos conforme alo especificado en la
Parte 111 del Acuerdo sobre los ADPIC simplemente no impidiendo que los titulares de los derechos
planteen y lleven adelante una al egacidn en vano.

185 E| criterio del Grupo Especial no implica ninguna opinién en cuanto a si la frase "cualquier accion
infractora de los derechos de propiedad intelectual a que se refiere e presente Acuerdo” se refiere solamente a
acciones infractoras de los derechos exclusivos previstos en €l Acuerdo sobrelos ADPIC.

166 \/gase la nota 164 supra.

167 Respuesta de China a la pregunta 45.

168 Respuesta de China ala pregunta 94.
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7.179 El Grupo Especial observa que, si bien los titulares de derechos a cuyas obras se ha denegado
proteccion en virtud del parrafo 1 del articulo 4 de la Ley de Derecho de Autor pueden o no tener
acceso a procesos de observancia, |os procedimientos de observancia que deben existir "conforme alo
previsto en la [...] Parte [IlI]" del Acuerdo sobre los ADPIC son mucho mas amplios. Esto se
desprende claramente, entre otras cosas, del texto del parrafo 1 del articulo 41 del Acuerdo sobre
los ADPIC, que especifica que estos procedimientos incluyen "recursos'. Por eemplo, los
articulos 44, 45, 46 y 50 del Acuerdo sobre los ADPIC especifican que las autoridades judiciales
estaran facultadas para emitir ciertas 6rdenes, tales como mandamientos judiciales, érdenes de pagos
por dafios, Ordenes para la eliminacion o destruccion de mercancias infractoras y medidas
provisionales. Cuando se deniega la proteccion del derecho de autor a una obra en virtud del
parafo 1 del articulo 4 de la Ley de Derecho de Autor, las autoridades judiciales no tienen esa
facultad con arreglo al capitulo V delaLey de Derecho de Autor. No se afirma que estén disponibles
en China en virtud de ninguna otra ley."®® En consecuencia, este conjunto de procedimientos de
observancia, incluidos los recursos, no esta a disposicion de los titulares de los derechos como |o
exige el parrafo 1 del articulo 41 del Acuerdo sobrelos ADPIC.

7.180 China afirma que una prohibicion completa de la publicacion de una obra es una forma de
"medida eficaz" y que "es en cierto sentido una forma aternativa de observancia contra las
infracciones'.™ El Grupo Especial observa que la gama de derechos exclusivos reconocidos en e
Convenio de Berna (1971) que es posible que se infrinjan es mas amplia que un simple derecho a
autorizar la publicacion. En todo caso, la eficacia de una prohibicién estatal de publicacion no es
pertinente. La Parte 1Il del Acuerdo sobre los ADPIC incluye un conjunto minimo acordado
multilateralmente de procedimientos de observancia que los Miembros deben poner a disposicion de
los titulares de derechos contra cualquier infraccion de los derechos de propiedad intelectual
abarcados por e Acuerdo sobre los ADPIC. Cuando un Miembro decide establecer otros
procedimientos -para la observancia de |os derechos de propiedad intelectual o parala observancia de
otras politicas con respecto a determinadas materias- esa eleccion de politica no disminuye la
obligacion que el Miembro tiene en virtud del parrafo 1 del articulo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC
de garantizar que haya procedimientos de observancia conforme alo previsto en laParte 111.1"*

7.181 Por las razones que anteceden, el Grupo Especial concluye que la Ley de Derecho de Autor,
especificamente la primera frase del articulo 4, es incompatible con las obligaciones de China en
virtud del parrafo 1 del articulo 41 del Acuerdo sobrelos ADPIC.

7. Alegaciones al amparo del articulo 61 del Acuerdo sobrelos ADPIC
a) Principales argumentos de las partes

7.182 Los Estados Unidos alegan que los procedimientos penales a que se hace referencia en €
articulo 47 de laLey de Derecho de Autor de China no estén disponibles con respecto alas obras alas
gue se deniega la proteccion del derecho de autor con arreglo al articulo 4 de esa Ley.
En consecuencia, China no prevé ni asegura la disponibilidad de procedimientos y sanciones penales
que se puedan aplicar en determinados casos de pirateria lesiva del derecho de autor a escala
comercial, como lo exigen las frases primera y segunda del articulo 61 del Acuerdo sobre
los ADPIC.*"?

189 | a respuesta de China a la pregunta 46 se refiere solamente a los articulos 46 y 47 de la Ley de
Derecho de Autor y los articulos 217 y 218 del Codigo Penal.

170 Comunicacion de réplica de China, pérrafo 311; respuestas alas preguntas 52 y 94.

1 China no hace ninguna referencia a pérrafo 5 del articulo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC en
relacion con esta alegacion.

172 Primera comunicacién escrita de los Estados Unidos, pérrafos 232-233 y 238.
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7.183 Chinaresponde que esta alegacion no puede sostenerse debido a que en realidad el derecho de
autor no se deniega en virtud de la Ley de Derecho de Autor, como alegan los Estados Unidos.*

b) Principal es argumentos de los terceros

7.184 El Canada afirma que el articulo 47 de la Ley de Derecho de Autor de China prevé
procedimientos y sanciones penales aplicables en ciertos casos de pirateria lesiva del derecho de
autor. Sin embargo, en virtud de lo dispuesto en € articulo 4 de esa Ley, esos procedimientos y
sanciones penales no se aplican alas obras extranjeras prohibidas.*™

C) Examen por e Grupo Especial

7.185 El Grupo Especial observa que estas alegaciones se refieren a la denegacion de la proteccion
del derecho de autor en virtud del parrafo 1 del articulo 4 de laLey de Derecho de Autor y su impacto
en laobservancia. El Grupo Especial ya se ha pronunciado sobre estas cuestiones en su examen de las
alegaciones hechas a amparo del parrafo 1) del articulo 5 del Convenio de Berna (1971), incorporado
en virtud del parrafo 1 del articulo 9 del Acuerdo sobrelos ADPIC, y del parrafo 1 del articulo 41 del
Acuerdo sobre los ADPIC, respectivamente. La formulacion de otras constataciones relativas a estas
alegaciones hechas a amparo del articulo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC no contribuiria a una
solucion positiva de esta diferencia.  Por consiguiente, es innecesario que e Grupo Especial se
pronuncie acerca de estas al egaciones.

8. Alegacionesrelativas al trato nacional
a) Lista de las medidas pertinentes en cuestion

7.186 En la seccién |l de la solicitud de establecimiento de un grupo especia se enumeran otras
medidas, a saber: e Codigo Penal; el Reglamento sobre la administracion de laindustria editorial; el
Reglamento sobre la administracién de laradiodifusion; e Reglamento sobre la administracion de los
productos audiovisuales;, el Reglamento sobre la administracion de peliculas;, € Reglamento sobre la
administracion de las telecomunicaciones, € Reglamento sobre administracién de la industria
cinematogréfica; €l Reglamento administrativo sobre productos audiovisuales; € Reglamento
administrativo sobre publicaciones; e Reglamento administrativo sobre publicaciones electronicas;
las Medidas para la administracion de las importaciones de productos de audio y video; los
Procedimientos para e examen y aprobacion de la publicacion de publicaciones electrénicas
terminadas con licencia de un titular extranjero del derecho de autor; los Procedimientos para €
examen y aprobacién de la importacién de publicaciones electrénicas terminadas por entidades
importadoras de publicaciones electrénicas; los Procedimientos para el registro de publicaciones
importadas, e Reglamento provisional sobre la administracion de la cultura en Internet; y varios
Dictamenes sobre el desarrollo y la reglamentacion de la musica en Internet; asi como cualesguiera
modificaciones, medidas conexas o medidas de aplicacion.*’

b) Argumentos de las partes

7.187 Los Estados Unidos alegaron en su solicitud de establecimiento de un grupo especial que
estas medidas establecen aparentemente, para las obras, interpretaciones o €ecuciones (0 sus
fijaciones) y grabaciones de sonido de los nacionales chinos, procesos de examen previos a la
distribucion y a la autorizacion diferentes de los previstos para las obras, interpretaciones o
gjecuciones (0 sus fijaciones) y grabaciones de sonido de los extranjeros. Alegan que estas medidas,

173 Primera comunicaci6n escrita de China, péarrafo 283.
17 Comunicacion escrita del Canadéa en calidad de tercero, parrafo 27.
> WT/DS362/7, adjunto como anexo D-1 al presente informe.
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leidas juntamente con €l articulo 4 de la Ley de Derecho de Autor, parecen dar por resultado una
proteccién y una observancia méas répidas y més favorables del derecho de autor respecto de las obras
de autores chinos que respecto de las obras de autores extranjeros, de manera incompatible con las
obligaciones que corresponden a China en virtud del parrafo 1 del articulo 3 y del parrafo 1 del
articulo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC con respecto "a menos' alos parrafos 1) y 2) del articulo 5
del Convenio de Berna (1971).}® Sin embargo, los Estados Unidos no han presentado ninguna
comunicacion al Grupo Especia con respecto a estas alegaciones. Los Estados Unidos se refirieron a
cuatro de los Reglamentos enumerados antes en relacion con su alegacion al amparo del parrafo 2) del
articulo 5 del Convenio de Berna (1971), incorporado en virtud del parrafo 1 del articulo 9 del
Acuerdo sobrelos ADPIC.

7.188 China afirma que los Estados Unidos no han presentado ninguna aegacion y por lo tanto han
abandonado aparentemente |os argumentos relacionados con €l trato nacional.*”’

7.189 Los Estados Unidos confirman que no hacen ninguna alegacion a amparo del parrafo 1 del
articulo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC ante este Grupo Especial '

C) Examen por e Grupo Especial

7.190 El Grupo Especial toma nota de que los Estados Unidos no han hecho ninguna alegacion con
respecto al trato nacional en esta diferencia

9. Conclusiones con respecto ala Ley de Derecho de Autor

7.191 El Grupo Especia recuerda sus conclusiones expuestas en |os parrafos 7.139 y 7.181 supra en
el sentido de que la Ley de Derecho de Autor, especificamente la primera frase del articulo 4, es
incompatible con las obligaciones de China en virtud de:

a) el parrafo 1) del articulo 5 del Convenio de Berna (1971) incorporado en virtud del
parrafo 1 del articulo 9 del Acuerdo sobrelos ADPIC; y

b) el parrafo 1 del articulo 41 del Acuerdo sobrelos ADPIC.

7.192 El Grupo Especia aplica el principio de economia procesal con respecto a la alegacion hecha
al amparo del parrafo 2) del articulo 5 del Convenio de Berna (1971), incorporado en virtud del
parrafo 1 del articulo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC, y con respecto a las alegaciones hechas al
amparo del articulo 61 del Acuerdo sobrelos ADPIC (en lo relativo alaLey de Derecho de Autor).

B. MEDIDAS ADUANERAS
1 Descripcion de las medidas en litigio

7.193 Esta secciéon de las constataciones del Grupo Especial concierne a tres de las medidas
aduaneras adoptadas por China. El Reglamento sobre proteccion en aduana de los derechos de
propiedad intelectua ("Reglamento sobre proteccién en aduana de los DPI™) fue promulgado por
el Comité Permanente del Consglo de Estado en noviembre de 2003 y entr6 en vigor en marzo
de2004. El Reglamento se formulé de conformidad con la Ley de Aduanas, y establece un
procedimiento para que la Aduana adopte medidas de proteccién frente a mercancias que se sospecha
infringen marcas de fébrica o de comercio, derechos de autor y derechos conexos y derechos de

18 \WT/DS362/7, adjunto como anexo D-1 al presente informe.
7 Primera comunicaci6n escrita de China, parrafo 291.
178 Comunicacion de réplica de los Estados Unidos, nota 201.
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patente con ocasién de su importacion o exportacion. El articulo 27 prevé e decomiso de las
mercancias gue se ha determinado infringen un derecho de propiedad intelectual, y en €l tercer parrafo
enuncia opciones distintas para la eliminacion o destruccién de esas mercancias. Las partes acordaron
traducir como sigue el texto pertinente:

"Cuando las mercancias decomisadas que infrinjan derechos de propiedad intelectual
puedan utilizarse para actividades de bienestar publico social, la Aduana entregara
esas mercancias a los 6rganos de bienestar publico pertinentes para su uso en
actividades de bienestar publico socia. Cuando el titular de los derechos de
propiedad intelectual tenga intencién de comprarlas, la Aduana podra asignarselas
con compensacién. Cuando las mercancias infractoras de derechos de propiedad
intelectual decomisadas no puedan utilizarse para actividades de bienestar publico
socia y €l titular de los derechos de propiedad intelectual no tenga intencién de
comprarlas, la Aduana podrd, tras erradicar las caracteristicas infractoras, subastarlas
de conformidad con lo dispuesto en la ley. Cuando sea imposible erradicar las
caracteristicas infractoras, la Aduana destruiralas mercancias."*"

7.194 Las Medidas de Aplicacion del Reglamento sobre proteccion en aduana de los DPI
("Medidas de Aplicacion") fueron adoptadas por € Comité Permanente de la Administracion
General de Aduanas en abril de 2004 y entraron en vigor en julio de 2004. Las Medidas de
Aplicacion se formularon de conformidad con la Ley de Aduanas y otras leyes y reglamentos
administrativos para velar por la aplicacién efectiva del Reglamento sobre proteccion en aduana de
los DPI.*® L as partes acordaron traducir como sigue &l articulo 30 de las Medidas de Aplicacion:

"Articulo 30. La Aduana éiminara las mercancias infractoras que haya decomisado
de conformidad con | as siguientes disposiciones:

1). Cuando las mercancias de que se trate puedan ser utilizadas directamente para
bienestar publico socia o el titular de los derechos de propiedad intelectual desee
comprar las mercancias, la Aduana entregara (Customs shall hand)*®! Ias mercancias
alos 6rganos de bienestar social pertinentes'™ para uso con fines de bienestar ptblico
social'® o las asignara a titular de los derechos de propiedad intelectual con
compensacion;

2). Cuando las mercancias de gque se trate no puedan eliminarse de conformidad con
el parrafo 1) pero las caracteristicas infractoras puedan erradicarse, las mercancias se
subastaran (shall be auctioned)™ de conformidad con lo dispuesto en la ley tras la
erradicacion de las caracteristicas infractoras. Las cantidades obtenidas en |la subasta
seingresaran (shall be turned) en el tesoro publico; y

3). Cuando las mercancias de que se trate no puedan eliminarse de conformidad con
lo dispuesto en los parrafos 1) y 2), se destruiran.

7 Traduccion mutuamente acordada N° 6 parala version inglesa

180 M edidas de Aplicacion, articulo 1.

181 En ¢l péarrafo 1 de laversion original no figurala expresion "shall”. Véase e parrafo 7.339 infra.

182 Una palabra idéntica en las versiones originales se ha traducido como "6rganos de bienestar social"
en las Medidas de Aplicacion, y como "drganos de bienestar publico" en el Reglamento sobre proteccion en
aduanade los DPI.

18 Una palabra idéntica en las versiones originales se ha traducido como "bienestar pablico social" en
las Medidas de Aplicacion, y como "actividades de bienestar publico social" en el Reglamento sobre proteccién
en aduanadelos DPI.

184 En e pérrafo 2 delaversion original no figuralapalabrashall". Véase el péarrafo 7.339 infra.
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Cuando la Aduana destruya las mercancias infractoras €l titular de los derechos de
propiedad intelectual prestarala asistencia necesaria. En los casos en que los 6rganos
de bienestar social pertinentes utilicen las mercancias infractoras decomisadas por la
Aduana con fines de bienestar publico social, o € titular de los derechos de propiedad
intelectual asista ala Aduana a destruir las mercancias infractoras, la Aduana gjercera
|a supervision necesaria."'®

7.195 El Aviso Publico N° 16/2007 fue notificado por la Administracién General de Aduanas en
abril de 2007. Se notifico, entre otras cosas, para regular la subasta de mercancias infractoras por la
Aduana de conformidad con € articulo 27 del Reglamento sobre proteccion en aduana de los DPI.
L as partes acordaron traducir como sigue los parrafos dispositivos:

"1. Cuando las mercancias infractoras decomisadas sean subastadas por la Aduana,
ésta erradicara completamente todas las caracteristicas infractoras de las mercancias y
sus embalgjes ateniéndose estrictamente a lo dispuesto en e articulo 27 de
Reglamento, incluida la erradicacion de las caracteristicas que infrinjan marcas de
fébrica o de comercio, derechos de autor, patentes y otros derechos de propiedad
intelectual. Toda mercancia cuyas caracteristicas infractoras no puedan erradicarse
completamente sera destruida'y no se subastara.

2. La Aduana recabara observaciones del titular de los derechos de propiedad
intelectual antes de subastar las mercancias infractoras."*®

7.196 No se discute que esas tres medidas son todas ellas de aplicacion obligatoria por la
Administracion General de Aduanas.™® En el presente informe se alude colectivamente a esas tres
medidas como "las medidas aduaneras”.

2. Alegacion al amparo del articulo 59 del Acuerdo sobrelos ADPIC
a) Principales argumentos de las partes

7.197 Los Estados Unidos alegan que las autoridades chinas competentes no tienen todas las
facultades necesarias para ordenar la destrucciéon o eliminacion de las mercancias infractoras
requeridas por €l articulo 59 del Acuerdo sobre los ADPIC. Las medidas en litigio crean un "sistema
obligatorio” en virtud del cua las autoridades aduaneras chinas no pueden ejercitar libremente sus
facultades para destruir las mercancias y deben dar prioridad a opciones de eliminacion que permiten
gue las mercancias infractoras entren en los circuitos comerciales o causen de otro modo dafios al
titular del derecho.’® La donacion a érganos de bienestar social puede perjudicar a titular de un
derecho, y nada parece impedir que esos Grganos vendan las mercancias infractoras, la venta al
titular del derecho perjudica a titular del derecho en la cuantia que éste paga por las mercancias
infractoras; y la subasta no es un méodo de eliminacion de los circuitos comerciaesy, s € titular
del derecho no consiente en ella, puede perjudicarle. Cuando puede recurrirse a cualquiera de esas
tres opciones las autoridades no estén facultadas para ordenar la destruccion de las mercancias
infractoras.'®

18 Traduccion mutuamente acordada N° 7 parala version inglesa.

18 Traduccion mutuamente acordada N° 8 parala version inglesa.

187 Primera comunicacion escrita de los Estados Unidos, parrafos 59-61, y respuestas a las preguntas 26
y 75; respuesta de China ala pregunta 26.

188 Primera comunicacion escrita de los Estados Unidos, pérrafos 56-57 y 172.

18 Primera comunicacion escrita de los Estados Unidos, pérrafos 179-192.
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7.198 China responde que sus autoridades aduaneras estan facultadas para ordenar tanto la
eliminacion como la destruccién de las mercancias infractoras de conformidad con lo dispuesto en €
articulo 59 del Acuerdo sobre los ADPIC. La donacion a érganos de bienestar social y la venta al
titular del derecho son medios de eliminacion de los circuitos comerciales de forma que se evite
causar dafios al titular del derecho.® El articulo 59 debe leerse en conjuncion con el péarrafo 1 del
articulo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC.**! La legislacion china establece criterios que reflgjan una
preferencia oficial por el uso de métodos de eliminacién distintos de la destruccion, pero la Aduana
esté libremente facultada para determinar si |os criterios establecidos se satisfacen, y en consecuencia
gué método de eliminacion es el adecuado. La Aduana china opt6 por destruir un 58 por ciento, en
valor, de todas las mercancias infractoras entre 2005 y 2007, lo que demuestra gque la supuesta
jerarquia de opciones de eliminacion no menoscaba la capacidad de la Aduana para ordenar la
destruccion de las mercancias infractoras.’® La obligacion establecida en el articulo 59 de otorgar
"facultades' para ordenar la destruccién no significa que los Miembros tengan que otorgar facultades
discrecionales irrestrictas y no especificadas y que los organismos nacionales deban gozar de poderes
absolutos para ordenar la destruccion de las mercancias infractoras en cualquier circunstancia.**®

7.199 Los Estados Unidos responden que el articulo 59 requiere que se otorguen facultades plenas
para eliminar o destruir las mercancias infractoras decomisadas de conformidad con los principios
enunciados en el articulo 46. Las autoridades deben estar facultadas para escoger entre cualesquiera
opciones legitimas para disponer de esas mercancias desde e primer momento en que se constate que
son infractoras, y en lo sucesivo hasta que se disponga finamente de ellas’®* El parrafo 1 del
articulo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC solo ofrece flexibilidad por 1o que respecta a la manera en
gue un Miembro cumple las obligaciones que le corresponden en virtud de dicho Acuerdo, y no exime
a un Miembro de la obligacién de cumplirlas plenamente.’®® Las estadisticas no dan respuesta a esa
alegacion, porque los Estados Unidos no estén aduciendo que las obligaciones establecidas en €l
Acuerdo sobre los ADPIC requieren que China destruya o elimine todas las mercancias infractoras de
conformidad con los principios enunciados en la primera frase dd articulo 46. Lo que hay que
determinar es qué decisiones permite laley que la Aduana china adopte en circunstancias concretas. '

7.200 China responde que & Acuerdo sobre los ADPIC no la obliga a asegurarse de que ninguna
mercancia infractora eliminada de los circuitos comerciales cause dafios a titular del derecho. Antes
bien, la Aduana tiene gque estar facultada para eliminar las mercancias infractoras confiscadas de los
canales comerciales de forma que se evite causar dafios al titular del derecho.” La determinacion de
lo que constituye un otorgamiento de facultades adecuado con arreglo a Acuerdo sobre los ADPIC
depende mucho de las circunstancias. Las facultades de que dispone la Aduana china son adecuadas a
laluz del nivel de arbitrio de que disfruta para adoptar decisiones, su autonomia, y € hecho de que las
normas que las restringen obedecen a intereses publicos legitimos, y disuaden de las infracciones y
evitan dafios al titular del derecho.™®

1% primera comunicacién escrita de China, parrafo 182.

191 Primera comunicaci6n escrita de China, parrafo 185.

192 Primera comunicaci6n escrita de China, parrafo 194.

1% Primera comunicaci6n escrita de China, parrafo 196.

1%% Comunicacion de réplica de los Estados Unidos, parrafo 128; respuesta ala pregunta 38.
195 Comunicacion de réplica de los Estados Unidos, parrafo 129.

19 Comunicacion de réplica de los Estados Unidos, parrafo 131.

197 Comunicacion de réplica de China, parrafo 160.

1% Comunicacion de réplica de China, parrafos 181-188.
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7.201 Los Estados Unidos alegan que las medidas en litigio son incompatibles con el principio
enunciado en la cuarta frase del articulo 46, porque nada sugiere gque la subasta de mercancias después
de laretirada de la marca infractora solo esté permitida en "casos excepcionales".*

7.202 China responde que incluso s la cuarta frase del articulo 46 estableciera una obligacién
independiente para las autoridades aduaneras, cosa que no reconoce, la Aduana china cumpliria esa
obligacion porque retira "todas' las caracteristicas infractoras, no solo las marcas de fébrica o de
comercio, y recaba observaciones de los titulares de los derechos.®® China aduce que el uso de la
palabra "colocacién” alude a la recuperacion por €l infractor. La Aduana utiliza un precio de reserva
en las subastas para asegurarse de que los infractores no tengan la oportunidad de comprar las
mercancias confiscadas a un costo irrazonablemente bajo y a ponerles de nuevo las marcas
fasificadas. A juicio de China, esto satisface la finalidad de la cuarta frase del articulo 46, que es
asegurarse de que a tratar las mercancias confiscadas las autoridades priven a los infractores de los
beneficios econdmicos que pudieran obtener de ellas®' China aduce asimismo que la palabra
"bastard’ indica que la cuarta frase del articulo 46 permite la colocacion de mercancias en |os circuitos
comerciales, y no solo en casos excepcionales. También plantea la posibilidad de que la utilizacién
de subastas por China sea "excepciona", ya que no representa mas que un 2 por ciento de los
resultados de eliminacion.?

b) Principal es argumentos de los terceros

7.203 LaArgentina considera que las autoridades aduaneras pueden escoger libremente, entre varias
aternativas, el método més viable para € caso de que setrate. Los funcionarios pueden, a su arbitrio,
optar o bien por destruir las mercancias decomisadas o por eliminarlas de los canales comerciales de
forma inocua para los intereses del titular del derecho. La donacidn a organizaciones de bienestar
socia es una alternativa viable, pero las autoridades aduaneras tendrian que determinar caso por caso
si con ello se evita causar dafios al titular del derecho.”®®

7.204 Audtralia considera que "los circuitos comerciales’ comprenden cualquier actividad
relacionada con e suministro o latransferencia de mercancias para obtener una recompensa financiera
dentro del territorio de un Miembro. El articulo 59 requiere efectivamente que las autoridades
competentes puedan ordenar que las mercancias infractoras se destruyan o se eliminen de forma que
no entren en los circuitos comerciales en €l territorio de ese Miembro. Esos métodos de eliminacion
pueden incluir el reciclado o la donacién a una entidad de beneficencia con sede en €l territorio del
Miembro, siempre que no sea probable que las mercancias infractoras entren, como consecuencia de
ello, en los circuitos comerciales.

7.205 El Brasil considera que la cuarta frase del articulo 46 sugiere que € Acuerdo sobre
los ADPIC permite la colocacion de mercancias infractoras en los circuitos comerciales. Lo obligado
es otorgar facultades para eliminar las mercancias infractoras de los circuitos comerciales u ordenar su
destruccion. Las facultades para recurrir a una u otra opcién de eiminacién no tienen por qué ser
incondicionales, pero no deben ser simplemente tedricas. El articulo 46 no obliga alos Miembros a
asegurarse de que jamés se cause dafio alguno a titular del derecho tras la eliminacion de las

1% Primera comunicacién escrita de los Estados Unidos, parrafo 190; comunicacion de réplica,
parrafo 169.

2% primera comunicacion escrita de China, parrafos 222-225.

2! primera declaracion oral de China, parrafos 72-77; comunicacion de réplica, parrafos 210-215.

22 Comunicacion de réplica de China, pérrafos 206-209 y nota 161.

203 Comunicacion escrita presentada por la Argentina en calidad de tercero, parrafos 50 y 70.

20% Comunicacion escrita presentada por Australia en calidad de tercero, parrafos 26-32.
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mercancias infractoras, antes bien, lo obligado es evitar, 0 que no es una obligacion de obtener
resultados sino de poner |0s medios necesarios.*”

7.206 El Brasil considera que la limitacién establecida en la cuarta frase del articulo 46 atafie a la
introduccién de las mercancias infractoras en los circuitos comerciales. Una interpretacion
acontrario indica que las mercancias que no sean mercancias de marca de fébrica o de comercio
falsificadas pueden colocarse en los circuitos comerciales, y que las mercancias de marca de fabrica o
de comercio falsificadas pueden colocarse en los circuitos comerciales s se adoptan medidas
adicionales que van més alla de la simple retirada de la marca de fabrica o de comercio.”®

7.207 El Canada sostiene que € articulo 59 del Acuerdo sobre los ADPIC obliga alos Miembros a
otorgar a sus autoridades competentes las facultades enunciadas en el articulo 46 ab initio, es decir,
tan pronto como se ha establecido que las mercancias infringen derechos de propiedad intelectual.
La autoridad competente de China solo obtiene las facultades requeridas si se han estudiado otras
opciones de eliminacién, o en algunos casos nunca. Entregar las mercancias al titular del derecho o
reciclarlas son, evidentemente, formas de eliminar las mercancias apartandolas de los circuitos
comerciales sin causar dafios al titular del derecho. La donacion a érganos de bienestar publico
excluye la destruccion, y esos 6rganos pueden vender las mercancias infractoras. El titular del
derecho puede optar por comprar las mercancias infractoras, sufriendo asi un dafio financiero, o correr
el riesgo de que las mercancias se subasten. Sdlo entonces obtienen las autoridades competentes
facultades para destruir las mercancias s la caracteristica infractora no puede retirarse facilmente o
nadie ha comprado |as mercancias en la subasta.*”’

7.208 El Canada sostiene que las medidas de China son incompatibles con el articulo 59 también
por otra razon. La obligacion de eliminar las mercancias infractoras de conformidad con los
principios enunciados en € articulo 46 incluye el respeto de la prohibicion de colocar las mercancias
infractoras después de haber simplemente retirado las caracteristicas infractoras. La autoridad
aduanera de China no subasta mercancias de marca de fabrica o de comercio falsificadas a las que ha
retirado las caracteristicas infractoras tinicamente "en casos excepcionales’.*®

7.209 Las Comunidades Europeas convienen con China en que los articulos 59 y 46 del Acuerdo
sobre los ADPIC no imponen la obligacion de eliminar las mercancias infractoras exclusivamente
mediante las dos opciones enunciadas en la primera frase del articulo 46. En el texto tanto del
articulo 59 como del articulo 46 se estipula que "las autoridades ... estaran facultadas para ordenar” la
adopcion de recursos, no que tienen que utilizar esos recursos en circunstancias determinadas.
No obstante, s una autoridad aduanera escoge otro medio de eliminacién de las mercancias
infractoras, por ejemplo mediante su subasta, €l principio establecido en la cuarta frase del articulo 46
es aplicable. La eliminacion de los circuitos comerciales, por su parte, debe tener lugar de manera
que se evite causar "any" ("cualesquiera’) dafios al titular del derecho.”®® Esto significa que incluso
un grado ligero de dafo es excesivo. Una cuestion interpretativa basica es la medida en que la
obligacion establecida en el articulo 59 permite alos Miembros someter a condiciones las "facultades'
para ordenar |a eliminacion o la destruccion.?™

25 Comunicacion escrita presentada por el Brasil en calidad de tercero, péarrafos 43-52.

26 Comunicacion escrita presentada por el Brasil en calidad de tercero, parrafos 45 y 52.

27 Comunicacion escrita presentada por e Canada en calidad de tercero, pérrafos 14-19; declaracion
oral en calidad de tercero, parrafos 10-14.

2% Comunicacion escrita presentada por el Canadé en calidad de tercero, parrafos 20-21.

29 Comunicacion escrita presentada por las Comunidades Europeas en calidad de tercero,
parrafos 16-20.

219 Declaracion oral de las Comunidades Europeas en calidad de tercero, parrafos 15-20.
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7.210 Las Comunidades Europeas discrepan de China en que la cuarta frase del articulo 46 no esta
incorporada al articulo 59. El articulo 59 se remite a "los principios establecidos en el articulo 46" en
su totalidad. La segunda frase del articulo 59 no es una lex specialis que exima del cumplimiento de
ladisposicion general de la cuartafrase del articulo 46, ya que esas dos disposiciones regulan distintas
formas de tratar las mercancias de marca de fébrica o de comercio fasificadas que son todas
pertinentes para |as autoridades aduaneras.”*

7.211 El Taipel Chino sostiene que debe considerarse que un Miembro ha satisfecho la norma
minima establecida en el articulo 46 del Acuerdo sobre los ADPIC s se otorgan a sus autoridades
judiciales competenciay facultades tanto para destruir como para eliminar conforme alas condiciones
establecidas en ese articulo. Un Miembro es libre de determinar por si mismo las circunstancias en
las que las mercancias infractoras tienen que eliminarse o destruirse, asi como la secuencia o prioridad
entre esas dos opciones.”?

C) Examen por e Grupo Especial
i) Introduccién

7.212 El Grupo Especia observa que en esta alegacién se impugnan las medidas aduaneras "en si
mismas'. Las partes discrepan sobre la interpretacion adecuada de las medidas en litigio.
Por consiguiente, el Grupo Especia esta obligado, conforme a su mandato, a hacer una evaluacion
objetiva del sentido de las disposiciones pertinentes de esas medidas. El Grupo Especial recuerdalas
observaciones que hace en € parrafo 7.28 supra, y confirma gque solo examina las medidas aduaneras
a fin de determinar su conformidad con las obligaciones que corresponden a China en virtud del
Acuerdo sobrelos ADPIC.

i) Medidas en frontera

7.213 Esta alegaciéon se formula a amparo del articulo 59 del Acuerdo sobre los ADPIC, que
dispone lo siguiente:

"Recursos

Sin perjuicio de las demas acciones que correspondan al titular del derecho y a
reserva del derecho del demandado a apelar ante una autoridad judicia, las
autoridades competentes estaran facultadas para ordenar la destruccion o eliminacion
de las mercancias infractoras de conformidad con los principios establecidos en €l
articulo 46. En cuanto a las mercancias de marca de fébrica o de comercio
falsificadas, |as autoridades no permitiran, salvo en circunstancias excepcionales, que
las mercancias infractoras se reexporten en € mismo estado ni las someteran a un
procedimiento aduanero distinto."

7.214 Este articulo contiene varios términos clave, como "el titular del derecho”, "el demandado”,
"las autoridades competentes' y "mercancias infractoras’, que no se definen en € articulo mismo pero
gue sblo pueden entenderse interpretando el articulo entero en su contexto.

21 Comunicacion escrita presentada por las Comunidades Europeas en calidad de tercero, parrafos 17
y 19.

22 Comunicacion escrita presentada por e Taipei Chino en caidad de tercero, pérrafos 22-29;
declaracion oral, parrafos 13-17.
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7.215 El articulo 59 figura en la Seccion 4 de la Parte |11 del Acuerdo sobre los ADPIC, relativa a
las Prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera. En la Seccidon 4 se establecen
los procedimientos para que las autoridades aduaneras suspendan en la frontera el despacho de las
mercancias paralibre circulacion. En € articulo 59 se expone la etapa de ese procedimiento aplicable
después de que se ha constatado que las mercancias son infractoras. En cuanto tal, €l articulo 59
forma parte de un conjunto de procedimientos, y sus términos clave tienen gque entenderse en ese
contexto.

7.216 Confirma esa interpretacion la disposicion inicial de la Seccion 4. En la primera frase del
articulo 51 se dispone lo siguiente:

"Los Miembros, de conformidad con las disposiciones que siguen, adoptaran
procedimientos para que € titular de un derecho, que tenga motivos vaidos para
sospechar que se prepara la importacién de mercancias de marca de fébrica o de
comercio fasificadas 0 mercancias pirata que lesionan € derecho de autor, pueda
presentar a las autoridades competentes, administrativas o judiciales, una demanda
por escrito con objeto de que las autoridades de aduanas suspendan el despacho de
esas mercancias paralibre circulacion." (no se reproducen las notas de pie de pagina)

7.217 En esa frase se alude a los "procedimientos para que € titular de un derecho ... pueda
presentar a las autoridades competentes ... una demanda ... con objeto de que las autoridades de
aduanas suspendan el despacho ... para libre circulacion" de determinadas mercancias. ESsos
procedimientos deben estar en conformidad con "las disposiciones que siguen”. Las "disposiciones
que siguen” son las disposiciones de la Seccién 4, que incluyen el articulo 59.

7.218 No parece que la descripcién del procedimiento como un procedimiento de "demanda' de
"suspension” excluya aspectos conexos del procedimiento que figuran en las disposiciones
establecidas més abajo, como las relativas a la actuacion de oficio, en el articulo 58, o los recursos
derivados de la demanda y/o suspensién establecidos en el articulo 59. Antes bien, los
procedimientos de la Seccion 4 constituyen un conjunto que debe interpretarse conjuntamente. Esto
sereflgjaen la segunda frase del articulo 51 (con respecto a otras mercancias, enumeradas mas abg0),
que indica que "dicha demanda" (es decir, una demanda como la mencionada en la primera frase) esta
sujeta a "que se cumplan las prescripciones de la presente seccién”. Esto tiende a confirmar que las
pal abras "disposiciones que siguen” en el articulo 51 incluyen latotalidad de la Seccion 4.

7.219 La necesidad de interpretar las disposiciones en € contexto de la seccién pertinente es una
caracteristica de las Secciones 2, 3y 4 de laParte |11 del Acuerdo sobre los ADPIC. Aunque algunas
disposiciones, como los articulos 52, 54 y 56, aluden expresamente a disposi ciones anteriores, muchas
otras, como €l parrafo 1 del articulo 53y los articulos 55, 57 y 59, no lo hacen, sino que més bien se
apoyan en el contexto a efectos de claridad. Esto confirma que las disposiciones de la Seccion 4
tienen gue interpretarse como un conjunto coherente de procedimientos, y no aisladamente.

7.220 En consecuencia, €l Grupo Especia se remitira a otras disposiciones de la Seccion 4, en
particular el articulo 51, a interpretar determinados términos utilizados en € articulo 59.

iii) "mercancias infractoras"

7.221 La primera frase del articulo 59 es aplicable a las "mercancias infractoras'. El sentido
corriente de esas palabras no se limita a las mercancias que infrinjan cualquier derecho especifico.
No obstante, si se interpreta en su contexto, se observan ciertas limitaciones. La primera frase del
articulo 51 dispone que los procedimientos pertinentes se apliquen, como minimo, a"la importacién”
de "mercancias de marca de fébrica o de comercio fasificadas o mercancias pirata que lesionan el
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derecho de autor". Esto es aplicable a articulo 59 por las razones expuestas en los parrafos 7.213
a7.220 supra.

7.222 El articulo 51 permite expresamente a los Miembros establecer procedimientos en la frontera
también para otras mercancias infractoras. Las frases segunda y tercera del articulo 51 disponen lo
siguiente:

"Los Miembros podran autorizar para que se haga dicha demanda también respecto
de mercancias que supongan otras infracciones de los derechos de propiedad
intelectual, siempre que se cumplan las prescripciones de la presente seccion.
Los Miembros podran establecer también procedimientos andlogos para que las
autoridades de aduanas suspendan el despacho de mercancias infractoras destinadas a
la exportacién desde su territorio."

7.223 En ambas frases se utilizala palabra "podran™, lo que indica que son disposiciones opcional es.
La segunda frase contempla una extension opcional a " otras infracciones de los derechos de propiedad
intelectual". Esto es una referencia tanto a mercancias que infringen marcas de fébrica o de comercio
y derechos de autor sin ser mercancias de marca de fébrica o de comercio fasificadas, asi como a
mercancias que infringen otras categorias de derechos de propiedad intelectual, como las patentes.
Lasegunda frase incluye una condicion expresa aplicable cuando los Miembros establecen medidas
en frontera para otras infracciones de derechos de propiedad intelectual, a saber, "siempre que se
cumplan las prescripciones de la presente seccion”. 2 Las prescripciones de esa "seccion” incluyen
las que figuran en e articulo 59. Por tanto, en la medida en que un Miembro prevea que se haga dicha
demanda respecto de mercancias que supongan otras infracciones de derechos de propiedad
intelectual, como las patentes, la obligacién establecida en €l articulo 59 es aplicable.

7.224 La tercera frase del articulo 51 prevé una extension opcional a las "mercancias infractoras
destinadas a la exportacién” desde € territorio de un Miembro. Los términos de la tercera frase no
supeditan esa opcion a ninguna condicion expresa. Una opcion relativa a " procedimientos andlogos'
no es en si misma una obligacion de que los procedimientos sean andlogos. La omision de toda
condicion expresa en la tercera frase contrasta con la reserva formulada en la segunda frase, que
también sirve para prever una extension opcional de las medidas en la frontera. Aunque no hubiera
sido adecuado incluir una condicion idéntica a la que figura en la segunda frase, ya que las
prescripciones de la Seccidn 4 atafien a la importacién, la tercera frase podria no obstante haber
incluido una condicion expresa de que los procedimientos relativos a las mercancias infractoras
destinadas a la exportacidn fueran andlogos a los enunciados en la Seccidn o respetaran |os principios
en ella establecidos.®* Sin embargo, no laincluye. Interpretada en su contexto, esta omision no es
ambigua. Por consiguiente, el Grupo Especial constata que no hay obligacion alguna de aplicar las
prescripciones del articulo 59 alas mercancias destinadas a la exportacion.

23 Hay algunas diferencias expresas entre los procedimientos aplicables a mercancias distintas; el
parrafo 2 del articulo 53 del Acuerdo sobre los ADPIC solo es aplicable a mercancias que comporten dibujos o
modelos industriales, patentes, esquemas de trazado o informacion no divulgada; la segunda frase del
articulo 59 s6lo es aplicable alas mercancias de marca de fébrica o de comercio fasificadas.

24 Por gemplo, e articulo 49 y e pérrafo 8 del articulo 50 del Acuerdo sobre los ADPIC contemplan
procedimientos opcionales, sujetos a la obligacién contingente de que "se atengan a principios sustancial mente
equivalentes a los enunciados' en las secciones pertinentes. En cambio, la nota 13 del Acuerdo sobre
los ADPIC contempla una opcién, pero no contiene una obligacion contingente. No obstante, la nota 13 limita
el alcance de la obligacién establecida en la primera frase del articulo 51 en lugar de prever una extension
opcional.

25 Asi lo confirma el texto mismo del articulo 59. La segunda frase alude a la "reexportacion” de las
mercancias infractoras, no a la "exportacion”, lo que implica que las mercancias de marca de fébrica o de
comercio falsificadas sdlo se presentan paraimportacion.
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7.225 Por lo que respecta alas medidas en litigio, € Grupo Especial observa que en el articulo 2 del
Reglamento sobre proteccién en aduana de los DPI se estipula que "la protecciéon en aduana de los
derechos de propiedad intelectual en virtud del presente Reglamento significa la proteccion otorgada
por la Aduana a los derechos exclusivos a utilizar una marca de fabrica o de comercio, derechos de
autor y derechos conexos, y derechos de patente (en o sucesivo denominados derechos de propiedad
intelectual) ...". (sin cursivas en € original) Lo mismo cabe decir de las Medidas de Aplicacion y del
Aviso IZ?é)Iico N° 16/2007, que aplican ambos el Reglamento sobre proteccion en aduana de
los DPI.

7.226 Es evidente que las infracciones de derechos de propiedad intelectual abarcadas por las
medidas aduaneras incluyen no sblo las mercancias de marca de fabrica o de comercio falsificadas y
las mercancias pirata, sino también determinadas infracciones de derechos de propiedad intelectua, a
saber, otras mercancias infractoras de marcas de fébrica o de comercio, otras mercancias infractoras
de derechos de autor y mercancias infractoras de patentes. Por las razones expuestas en €
parrafo 7.223 supra, € Grupo Especia constata que e articulo 59 es aplicable a las medidas
aduaneras en cuanto que esas medidas son aplicables a todas esas infracciones de derechos de
propiedad intelectual .’

7.227 El Grupo Especia observa que € articulo 2 del Reglamento sobre proteccion en aduana de
losDPI también dispone que "la proteccién aduanera de los derechos de propiedad intelectual en
virtud del presente Reglamento significa la proteccion otorgada por la Aduana ... en relacion con
importaciones o exportaciones ...". (sin cursivas en €l original) Lo mismo cabe decir de las Medidas
de Aplicacion y del Aviso Pablico N° 16/2007, que aplican ambos el Reglamento sobre proteccién en
aduana de los DPI.*®

7.228 En ese sentido, las medidas en frontera de China otorgan un nivel de proteccidn superior ala
norma minima requerida por la Seccion 4 de la Parte |11 del Acuerdo sobre los ADPIC. El efecto
préctico de ello es que, segin estadisticas no controvertidas preparadas por la Aduana de China,
un 99,85 por ciento, en valor, de las mercancias infractoras eliminadas o destruidas con arreglo a las
medidas en litigio en los afios 2005 a 2007 correspondia a mercancias destinadas a la exportacion.?*

7.229 La alegacion de los Estados Unidos se refiere a las "mercancias infractoras'®® e indica
especificamente que las medidas en litigio se aplican a las importaciones y las exportaciones.??
No obstante, en respuesta a una pregunta del Grupo Especial concerniente a su alegacion y a la

216 \/éanse los parrafos 7.194 y 7.195 supra.

27 Egta constatacion solo se aplica a las importaciones, de conformidad con lo indicado en el
parrafo 7.231 infra.

%18 Estas medidas aplican € Reglamento sobre proteccion en aduana de los DPI. Ademés, el articulo 4
de las Medidas de Aplicacion aude a los derechos de propiedad intelectual sobre importaciones y
exportaciones, € capitulo |1, relativo ala "detencién por demanda’ comienza con €l articulo 14, que alude alas
mercancias que estan a punto de importarse o exportarse, € capitulo IV, relativo a la "investigacion por la
autoridad" comienza por € articulo 20, que alude a descubrimiento de cuaesquiera importaciones o
exportaciones por la Aduana, y esté seguido por €l capitulo V, relativo a la eliminacién de las mercancias y las
costas, que comienza por € articulo 30, € cual alude a las mercancias infractoras decomisadas por la Aduana.
El Aviso Piblico N° 16/2007 se notifico para regular la subasta de mercancias de conformidad con € articulo 27
del Reglamento sobre proteccién en aduana de los DPI, aplicable tanto a las importaciones como a las
exportaciones.

219 v/ éase " Satistics on Disposition of Infringing Goods by China Customs In Years 2005 through 2007
prepared by China Customs' ("Estadisticas sobre la eliminacion de mercancias infractoras por la Aduana china
en los afios 2005 a 2007, inclusive, preparadas por la Aduana chind"), en las Pruebas documentales 166 y 167
presentadas por China

20 En |a Primera comunicacion escrita de los Estados Unidos, parrafo 171, segunda frase, se hace
referencia alas importaciones "en particular”.

22! primera comunicacion escrita de los Estados Unidos, parrafo 58, nota45; pérrafo 179, nota 117.
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pertinencia del articulo 51, los Estados Unidos afirmaron que "no toman posicién” por 1o que respecta
a s la primera frase del articulo 59 también regula las acciones de las autoridades fronterizas con
respecto alas mercancias destinadas a la exportacion.??

7.230 Habida cuenta de la respuesta de los Estados Unidos, y dado que incumbe a reclamante
afirmar y demostrar sus aegaciones, China sostiene que sus medidas no son objeto de esa alegacion
por lo que respecta a las mercancias destinadas a la exportacion.?

7.231 El Grupo Especia observa que los Estados Unidos no han retirado su alegacién por lo que
respecta a ningun aspecto de las medidas aduaneras. Por las razones expuestas en € parrafo 7.224
supra, € Grupo Especial concluye que el articulo 59 del Acuerdo sobre los ADPIC no es aplicable a
las medidas aduaneras en tanto en cuanto éstas se aplican a mercancias destinadas a la exportacion.

7.232 El Grupo Especia seguird evaluando la a egacion en la medida en que concierne a mercancias
destinadas a la importacion. Las importaciones representaron un 0,15 por ciento, en valor, de las
mercancias eliminadas o destruidas con arreglo alas medidas en vigor en los afios 2005 a 2007. A lo
largo de ese periodo todas las mercancias importadas infractoras decomisadas o bien se donaron a la
Sociedad de la Cruz Roja de China (0,12 por ciento) o se destruyeron (0,02 por ciento).”* El volumen
de las mercancias importadas infractoras vendidas a titular del derecho o subastadas fue cero.

7.233 Pese adllo, las medidas aduaneras, a tenor de sus términos, se aplican de maneraigual alas
exportaciones y las importaciones. China confirma que las pruebas de que dispone, incluidas las
expediciones especificas de exportaciones, son indicativas de la manera en que las medidas aduaneras
operan con respecto tanto alas exportacionesy las importaciones.?® Las estadisticas que comprenden
tanto las exportaciones como las importaciones constituyen una muestra mucho mayor y, en
consecuencia, méas fiable. Por consiguiente, e Grupo Especial considera que puede remitirse a
pruebas rel acionadas tanto con las exportaciones como con las importaciones al evaluar esta alegacion
en cuanto que atafie Unicamente a las importaciones.

iv) "estaran facultadas'

7.234 La obligacion establecida en la primera frase del articulo 59 es que las autoridades
competentes "est[én] facultadas' para ordenar determinados tipos de recursos con respecto a las
mercancias infractoras. El contexto interior de la Seccion 4 pone claramente de manifiesto que las
obligaciones establecidas en € articulo 59 son aplicables cuando las autoridades aduaneras han
suspendido e despacho a libre circulacion de mercancias que se sospecha infringen derechos de
propiedad intelectual. El hecho de que €l articulo 59 se aplique a las "mercancias infractoras' indica
que las obligaciones establecidas en ese articulo se activan cuando las autoridades competentes
constatan que las mercancias objeto de la suspension son mercancias infractoras. El hecho de que €
articulo 59 aborde las facultades para ordenar recursos implica que las obligaciones subsisten hasta €l
momento en que se haya ordenado un recurso. En el texto del articulo no se establece ninguna otra
limitacion del dmbito temporal de las obligaciones. Por tanto, la obligacién de que las autoridades
competentes "est[én] facultadas' para dictar determinadas 6rdenes es aplicable desde e momento en
que las autoridades competentes constatan que las mercancias objeto de la suspension del despacho en
lafrontera son infractoras hasta el momento en que se ordena un recurso.

222 Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 28.

223 gequnda declaracion oral de China, parrafos 46-47.

224 Egtas cifras no totalizan el 0,15 por ciento debido a redondeo. Véanse las estadisticas de la Aduana
a gue se hace referencia en lanota 219 supra.

5 \/éanse las disposiciones del Reglamento sobre proteccion en aduana de los DPI y las Medidas de
Aplicacion citadas en el parrafo 7.227 supra, asi como la confirmacion por China de esta cuestion en su
respuesta ala pregunta 30.



WT/DS362/R
Pagina 58

7.235 Los Estados Unidos confirman que no alegan que la obligacion de que las autoridades
competentes "est[én] facultadas" para ordenar determinados recursos obligue a los Miembros a dictar
esas Ordenes. Antes bien, los Estados Unidos alegan que "lo que hay que determinar es qué
decisiones permite laley que la Aduana china adopte en circunstancias concretas'".?

7.236 El Grupo Especial observa que la palabra "authority” ("facultad[€]s") puede definirse como
"power or right to enforce obedience; moral or legal supremacy; right to command or give a final
decision" ("poder o derecho de exigir obediencia; supremacia mora o juridica; derecho a ordenar o
adoptar una decision definitiva').?’ La obligacion es la de "estar" facultado, no la de "gercitar"
facultades.”® Las palabras "estaran facultadas' se utilizan en todas las obligaciones de observancia
enunciadas en las Secciones 2, 3y 4 delaParte 111 del Acuerdo sobre los ADPIC, concretamente en €l
parrafo 1 del articulo 43, el parrafo 1 del articulo 44, los parrafos 1y 2 del articulo 45, € articulo 46,
el parrafo 1 del articulo 48, los parrafos 1, 2, 3y 7 del articulo 50, €l parrafo 1 del articulo 53 y los
articulos 56 y 57.%° Pueden contrastarse con los términos utilizados en las normas minimas de
proteccion establecidas en la Parte |l del Acuerdo sobre los ADPIC, como que "los Miembros
estableceran” la proteccion, o que determinados materiales "quedaran” protegidos. La obligacion
establecida en € articulo 46 de que determinadas autoridades "est[én] facultadas' para dictar
determinadas Ordenes pone de manifiesto, entre otras cosas, que las Ordenes relativas a infracciones
especificas quedan al arbitrio de las autoridades encargadas de |a observancia.®®

7.237 Asilo confirmael contexto. El parrafo 1 dd articulo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC, citado
en e parafo 7.170 supra, obliga a los Miembros a asegurarse de que en su legislacion "se
establezcan" procedimientos de observancia como los especificados en la Parte |11 que "permitan” la
adopcion de medidas eficaces contra las infracciones, 1o que contempla las posibilidades de actuacion.

7.238 Dada la posible importancia de esta interpretacion por lo que respecta a la aplicacion de
muchas de las disposiciones de la Parte 111 del Acuerdo sobre los ADPIC, € Grupo Especia observa
que también esta confirmada por las actas de las negociaciones del Acuerdo.® En proyectos
anteriores del Acuerdo sobre los ADPIC se habia dispuesto que las autoridades "establecieran”
determinados recursos, pero ese texto se cambié de manera que dijera "estaran facultadas', a igual
que se hizo con varios otros proyectos de disposiciones.”” Por tanto, la obligacion de que las
autoridades competentes "est[én] facultadas" para dictar determinadas 6rdenes no es una obligacion
de que las autoridades competentes gerciten esas facultades en una forma concreta, salvo que se
especifique otra cosa.

7.239 Ademés, la obligacién de estar facultado para ordenar determinados tipos de recursos no es
una obligacién de estar facultado para ordenar Unicamente esos recursos. Ambas partes en la
diferencia, y determinados terceros, reconocen expresamente que la obligacion de que las autoridades
competentes "est[én] facultadas' para ordenar determinados tipos de recursos deja a los Miembros en
libertad de establecer que las autoridades competentes estén facultadas para ordenar otros recursos

226 primera declaracion oral de los Estados Unidos, parrafo 55; comunicacion de réplica, parrafo 131.

227 New Shorter Oxford English Dictionary (1993).

228 Esto es sin perjuicio de otras obligaciones relativas ala observancia.

229 E| texto del articulo 57 es algo distinto. Las palabras "estaran facultadas' se utilizan también en los
apartados g) y k) (en este caso "tendran facultades") del articulo 31y el parrafo 1 del articulo 34 en la Parte |1
del Acuerdo sobre los ADPIC.

20 Determinadas obligaciones, por ejemplo el principio de proporcionalidad y la necesidad de tener en
cuenta los intereses de terceros con arreglo a lo dispuesto en latercera frase del articulo 46, orientan €l gjercicio
de esas facultades discrecionales.

#1 E] Grupo Especial recurre a este medio de interpretacion complementario de conformidad con el
articulo 32 de la Convencion de Viena sobre el Derecho de los Tratados (" Convencién de Viena') con objeto de
confirmar €l sentido resultante de la aplicacion de laregla general de interpretacion establecidaen € articulo 31.

22 \éase, por eemplo, e Proyecto de Texto Compuesto de 12 de julio de 1990,
MTN.GNG/NG11/W/76.
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que el articulo 59 del Acuerdo sobre los ADPIC no requiere que estén comprendidos en sus
facultades.”

7.240 El Grupo Especial esta de acuerdo. El texto del articulo 59 no indica que las facultades para
ordenar tipos especificos de recursos tengan que ser las Unicas. Confirma esa interpretacion el
articulo 46, que forma parte del contexto del articulo 59, ya que este Ultimo incorpora |os principios
del articulo 46, y la obligacion establecida en €l texto de ambos articulos es que las autoridades
"est[én] facultadas' para ordenar determinados tipos de recursos. La primera frase del articulo 46
estipula, en lo fundamental, que las autoridades estaran facultadas para ordenar que las mercancias
sean apartadas de los circuitos comerciales o destruidas. Al mismo tiempo, la cuarta frase del
articulo 46 alude ala colocacion en los circuitos comerciales, o que no corresponde a ninguno de los
dos recursos requeridos por la primera frase. Esto constituye un reconocimiento expreso de que los
recursos establecidos en la primera frase del articulo 46 no son exhaustivos. Lo mismo cabe decir por
lo que respecta al articulo 59.

7.241 Dadala posible importancia de esta interpretacion de la aplicacion de la Parte 111 del Acuerdo
sobre los ADPIC, el Grupo Especial observa que est4 confirmada por las circunstancias de la
celebracion del Acuerdo.® Una de las més importantes de esas circunstancias era el hecho de que los
anteriores acuerdos internacionales en materia de propiedad intelectual contenian un ndmero
comparativamente menor de normas minimas sobre procedimientos de observancia mas ala del trato
nacional y de determinadas disposiciones opcionales® Una de las principales razones de la
conclusion del Acuerdo sobre los ADPIC fue € deseo de establecer un conjunto minimo de
procedimientos y recursos a los que las autoridades judiciales y fronterizas y otras autoridades
competentes deben poder recurrir. ESto representd un importante avance en la proteccion de la
propiedad intelectual, como se reflgja en e segundo considerando del preambulo del Acuerdo, que
dice asi:

"Reconociendo, para este fin, la necesidad de nuevas normasy disciplinas relativas a:

C) la provision de medios eficaces y apropiados para hacer respetar 1os derechos
de propiedad intelectual relacionados con el comercio, tomando en consideracion las
diferencias entre |os sistemas juridicos nacional es."?*

23 Comunicacion de réplica de los Estados Unidos, parafo 163; respuesta a la pregunta 37; Primera
comunicacion escrita de China, parrafo 213; respuestaala pregunta 37; comunicacién escrita presentada por €
Brasil en calidad de tercero, parrafo 51; comunicacion escrita presentada por las Comunidades Europeas en
calidad de tercero, parrafo 18.

2% E| Grupo Especia recurre a este medio de interpretacion complementario de conformidad con el
articulo 32 de la Convencion de Viena con objeto de confirmar la interpretacion resultante de la aplicacion de la
regla general de interpretacion establecida en €l articulo 31. El Grupo Especial recuerda la opinién expresada
por e Organo de Apelacion, en su informe sobre e asunto CE - Equipo informéatico (pérrafo 86), citada en su
informe sobre el asunto CE - Trozos de pollo (parrafo 284), donde se hace referencia a Sinclair I., The Vienna
Convention on the Law of Treaties, segunda edicion (Manchester University Press, 1984) (pagina 141), de que
€l recurso a las circunstancias de la celebracion de un tratado "permite, cuando proceda, €l examen de los
antecedentes histéricos de la negociacion del tratado”.

25 En e informe del Grupo Especial sobre e asunto Estados Unidos - Articulo 211 de la Ley de
Asignaciones seindica que:

"Lainclusion de esa Parte sobre la observancia en el Acuerdo sobre los ADPIC fue unade las

principal es realizaciones de las negociaciones de la Ronda Uruguay, ya que amplié el ambito

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." (parrafo 8.97)

%6 Egte texto quedd acordado en lareunion de mitad de periodo de la Ronda Uruguay, en abril de 1989,
antes de que comenzara la redaccién del Acuerdo sobre los ADPIC: véase & documento MTN.TNC/11/Rev.1,
pagina21.
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7.242 Al mismo tiempo, parece gque los negociadores consideraron innecesario indicar, ya fuera en
el articulo 46 o en d articulo 59, que las autoridades no podian colocar en los circuitos comerciales
mercancias que se hubiera constatado eran infractoras. Esto pudo deberse, entre otras cosas, a hecho
de que esa accion podria constituir en si misma una infraccién o de otro modo hacer que las
autoridades incurrieran en responsabilidad. Esa accién no congtituiria una infraccion s las
circunstancias de la eliminacion no fueran comerciales o si € estado de las mercancias se aterara de
manera que éstas ya no fueran infractoras. Los negociadores abordaron ambas cosas. en la primera
frase del articulo 46, disponiendo el apartamiento de los circuitos comerciales (y la destruccion), y, en
la cuarta frase, con respecto a las mercancias de marca de fabrica o de comercio falsificadas,
estableciendo un grado minimo de modificacion del estado de las mercancias antes de su colocacion
en los circuitos comerciales.

7.243 Las Comunidades Europeas mantuvieron que todas las facultades para ordenar recursos,
incluidos los no requeridos por e articulo 59, estdn sujetas a una prescripcién general de que se
gjerciten "de forma que se evite causar dafios a titular del derecho".?®’ China abordé e grado en que
la subasta, aunque no satisface la prescripcion de que las mercancias se eliminen apartdndolas de los
circuitos comerciales, podria aun asi evitar que se causen dafios al titular del derecho.”®® Los Estados
Unidos también abordaron esta cuestion.”

7.244 A juicio del Grupo Especial, una interpretacion que aplique las palabras "de forma que se
evite causar dafios al titular del derecho” a todas las facultades para ordenar recursos se basa en una
lectura selectiva del articulo 46. La prescripcién de que las facultades para ordenar recursos se
gierciten "de forma que se evite causar dafios a titular del derecho" esta vinculada en €l texto del
articulo 46 a solo un recurso, a saber, el apartamiento de las mercancias de los circuitos
comerciales?® Esto no excluye la posibilidad de que otras acciones, especialmente la colocacion en
los circuitos comerciales, estén sujetas a prescripciones, siempre que esas prescripciones se estipulen
en los términos de los articulos 46 6 59.

7.245 Las partes discrepan sobre las circunstancias en las que puede considerarse que las
autoridades competentes estan "facultadas’ de conformidad con el articulo 59, en particular sobre la
medida en que €l otorgamiento de facultades puede estar sujeto a condiciones. China presenta
gjemplos de leyes de otros Miembros en las que a su juicio | as facultades de | as autoridades aduaneras
estén sujetas a condiciones.

7.246 El Grupo Especia observa que lareferencia a alternativas en el articulo 59 del Acuerdo sobre
los ADPIC implica un tipo de condicion especial. El articulo 59 requiere que se otorguen facultades
para ordenar "la destruccion o laeliminacion”. (sin cursivasen el original) No se discute que cuando
las autoridades competentes estan facultadas, en cualquier caso comprendido en el ambito de
aplicacion del articulo 59, a ordenar ya sea la destruccién o la eliminacion (de conformidad con los
principios aplicables), esto es suficiente para satisfacer la obligacién establecida en la primera frase
del articulo 59.* Por tanto, una condicion que excluya las facultades para ordenar un recurso
(por gjemplo la destruccion) podria ser compatible con el articulo 59 siempre que las autoridades

%7 Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 16 formulada alos terceros.

28 Primera comunicacién escrita de China, parrafo 214.

29 Primera comunicacién escrita de los Estados Unidos, parrafo 189; comunicacion de réplica,
parrafo 161; respuestaala pregunta 83.

20 A parentemente, las Comunidades Europeas asf |o reconocieron inicialmente en su comunicacion
escrita en calidad de tercero, parrafo 17.

21 Primera comunicacion escrita de China, parrafos 198-200, donde se hace referencia a las Pruebas
documentales 102 y 106 a 112 presentadas por China.

22 Respuesta de |os Estados Unidos a la pregunta 41; de hecho, China sostiene que la norma minima
permite establecer condiciones y secuencias razonables o estructurar las facultades "en forma condiciona y
conforme alas circunstancias': véase su Primera comunicacion escrita, parrafos 196 y 202.
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competentes estuvieran aun asi facultadas para ordenar € otro recurso (en este gemplo la
eliminacion).

7.247 El Grupo Especial observa asimismo gue una caracteristica comin de las Secciones 2, 3y 4
delaParte l1l del Acuerdo sobrelos ADPIC es que por lo general lainiciacion de los procedimientos
con arreglo a esas Secciones es responsabilidad de los titulares de derechos privados. Asi sereflgjaen
la primera frase del articulo 42 y la primera frase del articulo 51, lareferencia a un "demandante” en
los parrafos 3y 5 del articulo 50, la referencia a "solicitudes' en el articulo 46 y a "instancia' en
parrafo 1 del articulo 48, y la opcién (no la obligacién) de permitir la actuacion de oficio con arreglo
al articulo 58. Consideradas en su contexto, las palabras "estaran facultadas' no obligan a los
Miembros a adoptar ninguna medida a falta de una solicitud o peticién. Por tanto, en buena parte de
las Secciones 2, 3y 4 de la Parte |11 parece asumida la condicién de que las autoridades solo estarédn
facultadas previa solicitud o peticion. Esto es coherente con la naturaleza de los derechos de
propiedad intelectual como derechos privados, como se reconoce en €l cuarto considerando del
preambulo del Acuerdo sobrelos ADPIC. Los procedimientos de adquisicion de derechos sustantivos
y los procedimientos civiles de observancia generamente tienen que ser iniciados por € titular del
derecho, y no de oficio.

7.248 Las observaciones arriba expuestas no implican que las facultades requeridas no puedan estar
sujetas a otros tipos de condiciones que no se reflgjan en e texto. Sin embargo, el Grupo Especia no
estima necesario, a los efectos de su examen de esta alegacion, examinar a qué otras condiciones, s
alguna hubiera, pudieran estar sujetas las "facultad[€]s" de conformidad con €l articulo 59. Por tanto,
aparte de las dos condiciones arriba mencionadas, el Grupo Especia aceptara, a efectos de
argumentacion, que el otorgamiento de las "facultad[€]s" requeridas por €l articulo 59 puede no estar
sujeto a condiciones en cualquier situacién comprendida en el &mbito temporal de dicho articulo,
descrito en el parrafo 7.234 supra.

7.249 Las "facultad[e]s' requeridas por el articulo 59 conciernen a dos tipos de recursos, a saber
"destruccién o eliminacion". No hay controversia sobre el sentido de "destruccion". Por lo que
respecta a"eiminacion” ("disposal"), el Grupo Especia observa que en € texto inglés del articulo 59
esa palabra no se especifica de manera que pudiera, conforme a su sentido corriente, referirse tanto a
la eliminacion fuera de |os circuitos comerciales como a la colocacion en los circuitos comerciales.
Sin embargo, interpretada en contexto, la palabra "disposal” podria ser una referencia a una orden de
que las mercancias "be disposed of" apartandolas de los circuitos comerciales, como se indica en €l
articulo 46. Esa ambigiiedad se resuelve por referencia a los textos francés y espafiol, que son
igualmente auténticos.?** El texto francés del articulo 59 alude a facultades para ordenar "la mise hors
circuit", lo que es una referencia a las facultades para ordenar que las mercancias infractoras sean
"écartées des circuits commerciaux" conforme al articulo 46. El texto espafiol del articulo 59 alude a
las facultades para ordenar la "eliminacién”, lo cual, interpretado en su contexto como aternativaala
"destruccién”, es evidentemente una referencia a facultades para ordenar que las mercancias
infractoras sean "apartadas de los circuitos comerciales’ conforme al articulo 46. Por consiguiente, la
interpretacion adecuada del término "disposal" en la primera frase del articulo 59 es eliminacién
"delos circuitos comerciales’.

283 | sentido corriente de "disposal” (“eliminacion") puede definirse como "the action of disposing of
or getting rid of, the action of settling or dealing with" ("la accion de eliminar o librarse de; la accidn de
solucionar u ocuparse de algo"). A su vez, "dispose’ ("eliminar") puede definirse como "get rid of; deal
conclusively with, settle" ("librarse de; ocuparse concluyentemente de, solucionar”): véase € New Shorter
Oxford English Dictionary (1993). Esto incluiria la entrega a un importador o a terceros, a cambio o no de un
pago.

24 \/éase la clausula final del Acuerdo sobre la OMC. Con arreglo a pérrafo 3 del articulo 33 de la
Convencion de Viena, se presume que los términos del Acuerdo tienen en cada texto auténtico igual sentido.
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7.250 Para facilitar las referencias, el Grupo Especia aludird colectivamente a "destruccion” y
"eliminacién” como "métodos de eliminacion”. No se discute que las medidas aduaneras de China
otorgan facultades para ordenar la destruccion de las mercancias infractoras de conformidad con los
principios enunciados en €l articulo 46. Sin embargo, los Estados Unidos objetan a lo que consideran
las "muy limitadas circunstancias' en las que |las medidas aduaneras permiten la destruccion.* China
no niega que sus facultades para ordenar la destruccion estédn en principio sujetas a ciertas
limitaciones, pero aduce que la Aduana china tiene considerable arbitrio para decidir s esas
limitaciones son aplicables. Las estadisticas demuestran que en la préctica mas de la mitad, en valor,
de las mercancias infractoras decomisadas por la Aduana de hecho se destruye.?*°

7.251 El Grupo Especial recuerda su constatacidn, expuesta en el parrafo 7.246 supra, de que China
est4 autorizada a limitar las facultades para ordenar la destruccion de mercancias infractoras siempre
gue sus autoridades competentes estén en esos casos facultadas para ordenar la eliminacién de las
mercancias infractoras de conformidad con los principios enunciados en € articulo 46.
Laslimitaciones de las facultades de la Aduana para ordenar la destruccion de las mercancias
infractoras solo son pertinentes por |o que respecta a la alegacion en la medida en que demuestren que
la Aduana no esta facultada para ordenar ni la destruccion de las mercancias infractoras ni su
eliminacién de conformidad con dichos principios.

7.252 Ese es e contexto en € que los Estados Unidos alegan que las medidas establecen una
secuencia obligatoria de pasos, ya que las autoridades no dispondran de ninguno de los tipos de
facultades requeridos en una situacion dada si las medidas en litigio las obligan a ordenar otro método
de eliminaciéon no requerido por e articulo 59.%" Esto plantea la denominada "distincion
imperativo/discreciona™ gue se ha examinado en varios informes de grupos especiales del GATT y
laOMC en relacion con el comercio de mercancias.®*® Aunque |as facultades para ordenar un método
de eliminacién no requerido por el articulo 59 no dan lugar por si mismas a una actuacién
incompatible con la OMC, s en cualquier circunstancia dada esas facultades obligan a recurrir a un
método de eliminacion, podrian excluir las facultades que € articulo 59 si requiere. Excluir esas
facultades podria ser incompatible con la OMC. Por esa razén, el Grupo Especia examinard si
determinados aspectos de las medidas aduaneras son de carécter imperativo.

7.253 El Grupo Especia también observa que las facultades para ordenar que se recurra a un
método de eliminacién comprendido en el dmbito de aplicacion del articulo 59 serdn a menudo
discrecionales, ya que la obligacion de que las autoridades competentes de los Miembros "est[én]
facultadas' para dictar 6rdenes concretas se aplica a lo que la legislacion interna permite que esas
autoridades ordenen. Por tanto, la obligacion establecida en el articulo 59 es aplicable a medidas
tanto imperativas como discrecionales, y en principio tanto las medidas imperativas como las
discrecionales "en si mismas' pueden examinarse para determinar s son compatibles con esa
obligacion.?*

% gegunda declaracion oral de los Estados Unidos, parrafo 59; respuesta ala pregunta 81.

26 Comunicacion de réplica de China, parrafo 154. Véanse las estadisticas que figuran en el
parrafo 7.349 infra.

247 Comunicacién de réplica de los Estados Unidos, parrafo 161; respuestas a las preguntas 39, 41, 80
y 83.

298 \/ éase también el pérrafo 7.358 infra.

%9 E| Grupo Especia observa que su criterio es coherente con la opinion del Organo de Apelacion, en
Estados Unidos - Examen por extincion relativo al acero resistente a la corrosion (parrafo 93) de que "como
con cualquier instrumento analitico, la importancia de la 'distincion entre legislacion imperativa y discreciona’
puede variar de un caso a otro". El Grupo Especial también observa que la posibilidad de que existan
obligaciones que podrian hacer que incluso las normas discrecionales fueran ilicitas fue especiamente
contemplada en el informe del Grupo Especial sobre el asunto Estados Unidos - Articulo 301 de la Ley de
Comercio Exterior (parrafo 7.53) en laforma siguiente:
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7.254 Las medidas aduaneras en litigio contemplan tres opciones de eliminacion ademés de la
destruccion. Dichas opciones son la donacién a érganos de bienestar social; la venta al titular del
derecho; y lasubasta. Los Estados Unidos alegan que ninguna de esas opciones de eliminacion esta
conforme con los principios establecidos en el articulo 46, y que todas excluyen las facultades para
ordenar la destruccion.”® China responde que entre esas opciones de eliminacion las dos primeras
constituyen facultades para ordenar |a eliminacién de conformidad con los principios enunciados en €l
articulo 46, y que los Estados Unidos no han establecido que la Aduana china no esté facultada para
ordenar la destruccion.”®® Por consiguiente, el Grupo Especial procedera como sigue:

a) primero, el Grupo Especial determinara cudles son "los principios establecidos en €l
articulo 46";
b) segundo, el Grupo Especia evaluara las facultades otorgadas a la Aduana china para

ordenar la donacion a 6rganos de hienestar socia vy, s fuera necesario, la venta a
titular del derecho, con objeto de determinar si constituyen facultades para ordenar la
eliminacién de conformidad con los principios establecidos en la primera frase del
articulo 46; y

C) tercero, €l Grupo Especia evaluara las facultades otorgadas a la Aduana china para
ordenar que las mercancias infractoras se subasten (mas cualquiera de las dos
primeras opciones de eliminacion que se constate no constituye eliminacion conforme
a los principios establecidos en la primera frase del articulo 46) para determinar s
esas facultades obligan arecurrir a un método de eliminacion en particular y por tanto
excluyen las facultades para ordenar la destruccion.

V) "los principios establecidos en el articulo 46"

7.255 En la primera frase del articulo 59 se dispone que las autoridades competentes estaran
facultadas para ordenar la destruccion o eliminacién de las mercancias infractoras "de conformidad
con los principios establecidos en € articulo 46". Las paabras que se remiten a los principios
establecidos en € articulo 46 atafien a las facultades "para ordenar la destruccién o eliminacion de las
mercancias infractoras’. Esto remite al intérprete del tratado a los principios establecidos en €l
articulo 46 que atafien a esas facultades.

7.256 El Grupo Especia hace las siguientes observaciones. Primero, € articulo 59 alude a
"facultades'. Segundo, el articulo 59 incorpora principios que atafien a las facultades para ordenar
"ladestruccion o eliminacion” (de los circuitos comerciales, por las razones expuestas en €
parrafo 7.249 supra). Tercero, € articulo 59 atafie a las facultades para ordenar la destruccién o
eliminacion de las "mercancias infractoras’, pero no a los principios aplicables a la eliminacion de
materiales e instrumentos.

"la cuestién es s, interpretando correctamente la obligacion especifica dimanante de las
normas de la OMC de que se trata, solo estan prohibidas las leyes nacionales imperativas o
también las leyes nacionales facultativas. No aceptamos la |6gica juridica segin la cual tiene
gue haber una norma absoluta que abarque toda la legislacion nacional. Después de todo, ¢es
tan imposible que los juiciosos autores del Acuerdo sobre la OMC creasen algunas
obligaciones que hagan ilega incluso la legislacion facultativa y otras obligaciones que
prohiban sélo lalegislacion imperativa?”.

% primera comunicacion escrita de los Estados Unidos, parrafos 184, 189y 191.

%! Comunicacion de réplica de China, parrafos 155, 156 y 171.



WT/DS362/R
Pagina 64

7.257 El articulo 46 del Acuerdo sobre los ADPIC dispone o siguiente:
"Otros recursos

Para establecer un medio eficaz de disuasion de las infracciones, las autoridades
judiciales estaran facultadas para ordenar que las mercancias que se haya determinado
que son mercancias infractoras sean, sin indemnizacion alguna, apartadas de los
circuitos comerciales de forma que se evite causar dafios al titular del derecho, o que
sean destruidas, siempre que €ello no sea incompatible con disposiciones
constitucionales vigentes. Las autoridades judiciales estarén ademés facultadas para
ordenar gue los materiales e instrumentos gque se hayan utilizado predominantemente
para la produccién de los bienes infractores, sean, sin indemnizacién aguna,
apartados de los circuitos comerciales de forma que se reduzcan al minimo |os riesgos
de nuevas infracciones. Se tendrén en cuenta, al dar curso a las correspondientes
solicitudes, tanto la necesidad de que haya proporcion entre la gravedad de la
infraccion y las medidas ordenadas como los intereses de terceros. En cuanto a las
mercancias de marca de fabrica o de comercio falsificadas, la simple retirada de la
marca de fébrica o de comercio apuesta ilicitamente no bastard, savo en casos
excepcionales, para que se permita la colocacion de los bienes en los circuitos
comerciales.”

7.258 La primera frase del articulo 46 alude a las "facultades"' para ordenar que las "mercancias
infractoras' sean "apartadas ... 0 ... destruidas’. Parece por tanto, que es pertinente por |o que respecta
al articulo 59.

7.259 La segunda frase del articulo 46 alude a apartamiento de materiales e instrumentos, por 1o
gue no es aplicable. De hecho, el despacho de los materiales e instrumentos utilizados para crear
mercancias infractoras normalmente no se suspendera en la frontera junto con € de las mercancias
infractoras, a diferencia de lo que sucede cuando se aplican medidas de observancia dentro del
territorio de un Miembro.

7.260 Latercerafrase del articulo 46 alude a "las correspondientes solicitudes’, a pesar de que las
frases anteriores no se refieren expresamente a ninguna solicitud. El contenido de la tercera frase esta4
claramente relacionado con los materiales e instrumentos abordados en la segunda frase, pero podria
estar igualmente relacionado con las mercancias infractoras abordadas en la primerafrase. El texto es
ambiguo a este respecto. Esa ambigledad puede resolverse por referencia a las actas de las
negociaciones del Acuerdo sobre los ADPIC.?>?

7.261 ElI Acuerdo sobre los ADPIC se negocié durante la Ronda Uruguay en e Grupo de
Negociacién sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el
Comercio, Incluido el Comercio de Mercancias Fasificadas (al que se hace referencia infra como €l
"Grupo de Negociacion sobre los ADPIC"). El proyecto de texto del Acuerdo presentado por €l
Presidente el 23 de julio de 1990 incluia un proyecto de articulo correspondiente a lo que en el texto
finalmente acordado es el articulo 46.”° En ese proyecto de articulo el principio de proporcionalidad

%2 E| Grupo Especial recurre a un medio de interpretacion complementario de conformidad con el
articulo 32 de la Convencion de Viena con objeto de determinar €l sentido cuando la interpretacion conforme a
lareglageneral de interpretacion establecida en € articulo 31 deja ambiguo € sentido.

3 Ege proyecto de articulo decia asi:

"10. Otros recursos"

10A En los casos en que se determine que se ha infringido un derecho de propiedad

intelectual, €l tribunal estara facultado para ordenar, a solicitud del titular del derecho, que los

bienes infractores, asi como los materiales e instrumentos que se hayan utilizado

predominantemente para la creacion de los bienes infractores, sean, sin indemnizacion alguna,
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y los intereses de terceros guardaban relacion con una solicitud del titular del derecho con arreglo ala
frase anterior. Esa solicitud podia ser de recursos relativos a las mercancias infractoras, asi como a
los materiales e instrumentos. En un proyecto posterior®, la primera frase de la disposicion relativa a
los recursos se dividid en dos frases separadas, una relativa a las mercancias infractoras y la otra
relativa alos materiales e instrumentos. Ambas frases incluian las palabras "a solicitud del titular del
derecho". En e mismo proyecto las palabras "al dar curso a la correspondiente solicitud” se
cambiaron por "a dar curso a las correspondientes solicitudes’ (en plural). Esta es la version de la
tercera frase que se mantuvo en el llamado "proyecto de Bruselas'®®, y en e texto definitivo del
articulo 46 del Acuerdo sobre los ADPIC.

7.262 Por consiguiente, las actas de las negociaciones del Acuerdo sobre los ADPIC aclaran que los
términos que figuran en la tercera frase del articulo 46 aluden, entre otras cosas, ala consideracion de
solicitudes de drdenes de que las mercancias infractoras sean apartadas de |os circuitos comerciales o
destruidas. Parece, por tanto, que latercera frase también es pertinente a los efectos del articulo 59.

7.263 La cuarta frase alude a una categoria de mercancias infractoras, a saber, las mercancias de
marca de fébrica o de comercio falsificadas. No hace referencia expresa a facultades para ordenar la
destruccion o apartamiento de los circuitos comerciales. Sin embargo, el contexto demuestra que €l
principio de proporcionalidad enunciado en la frase anterior orienta la eleccion de las autoridades
competentes entre 10s recursos especificados en la primera frase y cualesquiera recursos alternativos.
De manera andloga, la cuarta frase del articulo 46 enuncia una circunstancia que las autoridades deben
tener en cuenta a escoger entre |0s recursos requeridos, a saber, 10s especificados en la primera frase,
y la colocacion de las mercancias en los circuitos comerciales, si tal orden es posible. La cuarta frase
atafie al alcance de las facultades para escoger entre la destruccion o €l apartamiento de los circuitos
comerciales y la colocacién en los circuitos comerciales, si ese recurso es posible. Parece, por tanto,
que lacuarta frase del articulo 46 es pertinente alos efectos del articulo 59.

7.264 El articulo 59 alude a los "principios' establecidos en € articulo 46. Por consiguiente, es
necesario determinar a qué exactamente se refiere esa alusion en las frases primera, terceray cuarta
del articulo 46. La palabra "principles’ ("principios') puede definirse como "a general law or rule
adopted or professed as a guide to action" ("una norma o ley general adoptada o reconocida como
orientacion paralaaccion").*® Cada una de esas frases del articulo 46 contiene un texto orientador de
la actuacion de las autoridades, y ninguna de ellas establece los términos exactos de las ordenes en
casos especificos.

7.265 El Grupo Especial no considera que la eleccion de la palabra "principios' tuviera por objeto
reflgjar unajerarquia de disposiciones del articulo 46 que solo incluiria los conceptos mas generalesy
excluiria los menos generales. Hay una gran similitud en € texto y la finalidad de las dos
disposiciones que prevén el otorgamiento de facultades para ordenar la destruccion o la eliminacién
con respecto a mercancias que se ha constatado infringen derechos de propiedad intelectua al

destruidos o colocados fuera de los circuitos comerciales de forma que se reduzca al minimo

€l dafio causado al titular del derecho. Se tendréan en cuenta, a dar curso a esa solicitud, tanto

la necesidad de que haya proporcion entre la gravedad de la infraccion y las medidas

ordenadas como los intereses de terceros. [Con respecto alas mercancias falsificadas,] [Salvo

en casos excepcionales,] no se dispondra la simple retirada de la marca de fébrica o de

comercio [0 de la indicacién geografica] apuesta ilicitamente. (sin cursivas en el original)

Véase laParte IV del documento MTN.GNG/NG11/W/76.

%4 proyecto de texto revisado presentado por el Presidente el 13 de noviembre de 1990, documento
N° 2814.

%% \/éase e proyecto de articulo 49 en el documento MTN.TNC/W/35/Rev.1, de fecha 3 de diciembre
de 1990, titulado "Proyecto de Acta Final en que se incorporan los resultados de la Ronda Uruguay de
negociaciones comercia es multilaterales - Revision".

26 New Shorter Oxford English Dictionary (1993).



WT/DS362/R
Pagina 66

concluir un procedimiento de observancia. Sin embargo, también hay diferencias entre los
organismos gubernamentales con los que guardan relacién ("autoridades competentes' para ordenar
recursos en el marco de medidas en frontera segin el articulo 59, pero "autoridades judiciales" segln
el articulo 46), asi como en el alcance de los bienes a los que se aplican los recursos ("mercancias
infractoras' en el articulo 59 y "mercancias infractoras asi como materiales e instrumentos que se
hayan utilizado predominantemente para la produccion de los bienes infractores” en el articulo 46).
Esas diferencias hacian inadecuado simplemente disponer que la obligacion establecida en el
articulo 59 era aplicable "de conformidad con el articulo 46" o incorporar de otro modo la totalidad
del articulo 46. En lugar de dllo, la referencia a "principios' evitaba la duplicacion de un texto
relativamente extenso.”®’ Por tanto, a juicio del Grupo Especial, la referencia a "principios’ es una
referencia a un texto orientador de la actuacion de las autoridades por 10 que respecta a las 6rdenes de
destruccion o eliminacion de mercancias infractoras.

7.266 Por consiguiente, a los efectos del articulo 59, el Grupo Especial considera que en la primera
frase del articulo 46 se establecen los siguientes "principios':

a) las autoridades estaran facultadas para ordenar e apartamiento o destruccion de
conformidad con la primera frase "sin indemnizacion alguna'; y

b) las autoridades estaran facultadas para ordenar €l apartamiento "de los circuitos
comerciales de forma que se evite causar dafios al titular del derecho"®® o
C) las autoridades estaran facultadas para ordenar la destruccién "siempre que ello no sea

incompatible con disposiciones constitucionales vigentes'.

7.267 En la tercera frase se establece el siguiente principio, aplicable, entre otras cosas, a las
facultades para ordenar e apartamiento o destruccion de las mercancias infractoras con arreglo a lo
dispuesto en la primerafrase:

d) se tendréan en cuenta, a dar curso a las correspondientes solicitudes, "tanto la
necesidad de que haya proporcién entre la gravedad de la infraccion y las medidas
ordenadas como los intereses de terceros’.

7.268 En lacuartafrase se establece €l siguiente principio, que atafie a las facultades para ordenar la
destruccion o apartamiento de las mercancias infractoras con arreglo a lo dispuesto en la primera
frase:

€) en cuanto a las mercancias de marca de fabrica o de comercio fasificadas, la smple
retirada de la marca de féabrica o de comercio apuesta ilicitamente no bastarg, salvo en
casos excepcionales, para que se permita la colocacién de los bienes en los circuitos
comerciales.”®

7.269 Lainterpretacion de todos estos principios estd informada por € objetivo comin enunciado al
comienzo del articulo 46, a saber, "establecer un medio eficaz de disuasion de las infracciones’, que
también representa en si mismo una orientacion para la accion por 1o que respecta a las érdenes de

%7 E| Grupo Especial sefidla que la referencia cruzada de un proyecto de articulo sobre recursos en la
Seccidn 4 alos "principios” enunciados en un proyecto de articulo sobre recursos en la Seccidn 2 se incluy6 en
el primer proyecto completo del Acuerdo sobre los ADPIC, es decir, el proyecto de texto compuesto de 12 de
junio de 1990, y figura, entre otros lugares, en € proyecto de texto presentado por las CE en mayo de 1989
(MTN.GNG/NG1U/W/68). En la propuesta anterior de las CE (MTN.GNG/NG11/W/31) se puede observar
hasta qué punto lareferencia cruzada evito la duplicacion entre las dos disposiciones. véase lanota 261 infra.

8 Egte principio se interpreta en los parrafos 7.278 a 7.285 infra.

%9 Egte principio se interpreta en los parrafos 7.369 a 7.379 infra.
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destruccion o apartamiento de las mercancias infractoras y, en consecuencia, un principio establecido
en €l articulo 46.

7.270 A juicio del Grupo Especial, los principios arriba expuestos son los "principios establecidos
en el articulo 46" incorporados por la primerafrase del articulo 59.

7.271 China discrepa, aduciendo, en efecto, que la segunda frase del articulo 59 constituye una
lex specialis que excluirialaincorporacion de la cuarta frase del articulo 46 a articulo 59.%°

7.272 El Grupo Especial observa ciertas similitudes en los textos de la cuarta frase del articulo 46y
lasegunda frase del articulo 59. La segunda frase del articulo 59 dispone lo siguiente:

"En cuanto a las mercancias de marca de fébrica o de comercio fasificadas, las
autoridades no permitiran, salvo en circunstancias excepcionales, que las mercancias
infractoras se reexporten en el mismo estado ni las someteran a un procedimiento
aduanero distinto.”

7.273 Al igual que lacuarta frase del articulo 46, esta frase comienza con las palabras "en cuanto a
las mercancias de marca de fébrica o de comercio falsificadas' e incluye las palabras "savo en
circunstancias excepcionaes' (a diferencia de casos). También hay similitud en e hecho de que la
segunda frase del articulo 59 se aplica a las mercancias "en el mismo estado”, mientras que la cuarta
frase del articulo 46 se aplica a "la simple retirada de la marca de fébrica o de comercio apuesta
ilicitamente”, lo cual es un medio de alterar €l estado de las mercancias de marca de fébrica o de
comercio falsificadas. Ambas frases figuran en articulos que prevén la aplicacion de recursos tras
procedimientos de observancia determinados.

7.274 Sin embargo, € articulo 59 se aplica a los procedimientos en la frontera por 1o que respecta a
las mercancias destinadas a la importacion, mientras que el articulo 46 se aplica a los procedimientos
judiciales civiles dentro de los territorios de los Miembros. En la segundafrase del articulo 59 se hace
referencia a la reexportacion o a sometimiento a un procedimiento aduanero distinto (por ejemplo
para mercancias en transito) que es especifico para el procedimiento de observancia de la Seccion 4.
En € articulo 46 se hace referencia a la colocacion en los circuitos comerciales, lo cual es aplicable a
laimportacion y la venta en el mercado interior tanto en la Seccion 2 como en la4. La segundafrase
del articulo 59 y la cuarta frase del articulo 46 se aplican en circunstancias distintas, y de hecho
ninguna de ellas es més especificaque la otra.

7.275 No hay razén alguna para deducir que sblo se quiso que €l riesgo de ulterior infraccién
planteado por las mercancias de marca de fébrica o de comercio falsificadas se abordara cuando las
mercancias se reexportaran o fueran sometidas a otro procedimiento aduanero, y no cuando se
colocaran, en la frontera, en los circuitos comerciades® Las mercancias de marca de fabrica o de

260 primera comunicacion escrita de China, parrafo 222.

%1 | as actas de las negociaciones del Acuerdo sobre los ADPIC demuestran que un texto similar al de
la cuarta frase del articulo 46 y la segunda frase del articulo 59, junto con la referencia cruzada a los principios
de otro articulo, se incluyeron en el primer proyecto completo del Acuerdo sobre los ADPIC, es decir, €l
proyecto de texto compuesto de 12 de junio de 1990. Ese proyecto de texto utilizé los términos de |os proyectos
de texto de las CE, los Estados Unidos y Suiza (MTN.GNG/NG11/W/68, W/70 y W/73). Cabe destacar que la
anterior propuesta de las CE contenia textos duplicados entre las dos disposiciones, sin una referencia cruzada.
En esa propuesta, 10 que ahora es la cuarta frase del articulo 46 figuraba en lo que ahora es el articulo 59, sin la
referencia cruzada ni la segunda frase (MTN.GNG/NG1L/W/31). Sin reconocer su pertinencia para la
interpretacion del articulo 59, el Grupo Especial observa que las actas de las negociaciones a las que la propia
China hizo referencia demuestran que otro participante en las negociaciones preveia que los "casos
excepcionaes’ de la disposicion sobre recursos mediante medidas en frontera se aplicara alaimportacion y ala
reexpedicion; citado en la comunicacion de réplicade China, parrafo 211.
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comercio falsificadas cuyo despacho se ha suspendido en lafronteray que después se han despachado
presentan un riesgo de ulterior infraccién tanto si se colocan en los circuitos comerciales dentro del
territorio de un Miembro como s transitan por €l territorio de un Miembro o se reexportan al territorio
de otro Miembro, como se indica en la segunda frase del articulo 59.

7.276 De hecho, en contexto, la pertinencia de la "release" ("colocacién") de las mercancias en los
circuitos comerciales es alin més clara en € articulo 59 que en €l articulo 46. La Seccion 4 atafie ala
suspension del "release” ("despacho") de las mercancias a los importadores, y utiliza esa palabra en €l
articulo 51, el parrafo 2 del articulo 53 y los articulos 54, 55, 56 y 58. En contraste, €l articulo 46 es
parte de la Seccién 2, relativa a los procedimientos y recursos civiles y administrativos, por 1o que €
sentido limitado de "despacho" a un importador no es aplicable. Cuando esta palabra, interpretada en
su contexto, se utiliza en relacién con los recursos, es preciso darle un sentido més amplio,
equivalente a despacho a cualquier parte en los circuitos comerciales.

7.277 Por las razones arriba expuestas, el Grupo Especial confirma su constatacion, expuesta en el
parrafo 7.270 supra, sobre la interpretacion de los "principios establecidos en el articulo 46"
incorporados a articulo 59.

Vi) "sean apartadas de los circuitos comerciales de forma que se evite causar dafios al titular del
derecho"

7.278 Las partes discrepan sobre el sentido del principio establecido en la primera frase del
articulo 46, que alude a apartamiento de las mercancias "de los circuitos comerciales de forma que se
evite causar dafios al titular del derecho". Los Estados Unidos han manifestado preocupacion por el
dafio que las donaciones puedan causar a los titulares de derechos y la posibilidad de que los érganos
de bienestar social puedan posteriormente vender |as mercancias donadas.

7.279 El Grupo Especia observa que este principio, a tenor de sus propios términos, atafie a la
eliminacion de las mercancias apartandolas "de" los circuitos comerciales, y no colocandolas en los
circuitos comerciales. No se discute que este principio es aplicable a las donaciones (es decir,
regal 0s) a 6rganos de bienestar social para su propio uso o para distribucion caritativa. No obstante, si
los érganos de bienestar social después venden las mercancias que les ha donado la Aduana para su
distribucion caritativa, incluso si 1o hacen para obtener fondos con fines caritativos, lo cierto es que
las mercancias no se eliminan apartandolas de los circuitos comerciales, sino colocandolas en los
circuitos comerciales. Si los érganos de bienestar social distribuyen con fines caritativos mercancias
que les ha donado la Aduana pero las mercancias posteriormente retornan a los circuitos comerciales,
esto no atera el hecho de que las mercancias se eliminaron apartdndolas de los circuitos comerciales,
en e sentido corriente de la palabra "eliminacion”.”* En lugar de ello, la venta posterior de las
mercancias distribuidas es pertinente para evaluar si la eliminacion de las mercancias apartandolas de
los circuitos comerciales tuvo lugar "de forma que se evitd causar dafios a titular del derecho".
Por tanto, e Grupo Especia examinara lainterpretacién de esa parte del principio con més detalle.

7.280 Este principio, atenor de sus propios términos, estipula que las autoridades estarén facultadas
para ordenar que las mercancias "sean apartadas’, en pasiva. Las autoridades pertinentes no estén
obligadas a proceder por si mismas a apartamiento, que en la préactica pueden encomendar a otro
Organo. El apartamiento de las mercancias "de los circuitos comerciales’ admite la posibilidad de
participacion de otros 6rganos, como entidades de beneficencia, o €l uso publico no comercial.
El principio atafie ala "forma"' en que las mercancias infractoras se apartan, no a apartamiento en si
mismo. Las autoridades no son responsables de la actuacion de los érganos que procedan al
apartamiento en forma no autorizada. Ademas, € principio es que se actle "de forma que" se evite
causar dafios. Los términos utilizados aluden a la finalidad, no a resultado. La obligacién de las

%2 \/éase |a nota 243 supra.
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autoridades es asegurarse de que las mercancias se aparten de los circuitos comerciaes de forma que
se satisfaga el principio establecido.

7.281 El principio es que la forma de apartamiento "evite" causar dafios. China aduce que esto es
una obligacion de "tener debidamente en cuenta'.?®® Sin embargo, el Grupo Especial observa que con
arreglo a su sentido corriente "avoid" ("evitar") puede definirse como "keep off, prevent; obviate"
("impedir, prevenir; obviar").?®* Ademés, a tenor de la version inglesa del Acuerdo, el principio es
gue la forma evite causar "any" ("cualquier") dafio a titular del derecho, no simplemente "harm’
("dafios") o "some" ("algun") dafio.*® Por tanto, la forma de apartamiento debe ser tal que se evite
causar cualquier dafio al titular del derecho.

7.282 Cabe recordar que la eliminacién de las mercancias infractoras apartdndolas de los circuitos
comerciales, en contexto, es una aternativa a la destruccién de las mercancias. A juicio del Grupo
Especial, esto significa que cualquier riesgo inherente de dafio debido simplemente a que las
mercancias no han sido completamente destruidas es insuficiente para que se descarte un método de
eliminacion, ya que anularia la opcion entre apartamiento y destruccion.  Sin embargo, otras
preocupaciones més especificas relacionadas con el dafio causado al titular del derecho por una forma
concreta de eliminacién son pertinentes para evaluar la conformidad con el principio de que €
apartamiento de las mercancias de los circuitos comerciales tenga lugar "de forma que se evite causar
darios al titular del derecho”.

7.283 El Grupo Especial considera que €l articulo 46 confirma esa interpretacion. En la cuarta frase
del articulo 46 se dispone expresamente que la simple retirada de la marca de fabrica o de comercio
apuesta ilicitamente no bastara para que se permita la colocacion de las mercancias de marca de
fébrica 0 de comercio falsificadas en los circuitos comerciales, salvo en casos excepcionales.
En cambio, la primera frase del articulo 46 contiene una prescripcion mas general de que las
facultades requeridas para ordenar € apartamiento de las mercancias de los circuitos comerciales se
gjerciten "de forma que se evite causar dafos a titular del derecho”. Aunque esto en parte refleja e
hecho de que la primera frase no es Unicamente aplicable a las mercancias de marca de fébrica o de
comercio falsificadas, también demuestra que cuando las mercancias se apartan de los circuitos
comerciales no se supone gue se requiera (0 que no baste) la retirada de la marca de fébrica o de
comercio.

7.284 Sigue siendo posible que, en funcién de las circunstancias en que las mercancias se aparten de
los circuitos comerciales, la marca de fabrica o de comercio apuesta ilicitamente cause confusion.
Requisitos précticos, como la retirada de la marca de fabrica o de comercio, la aposicion de un
justificante de beneficencia o los controles del uso de las mercancias o los métodos de distribucion,
pueden evitar la confusion. La cooperacién del titular del derecho seria a ese respecto valiosa, pero €l
texto del articulo no indica que sea un requisito.”®® Sin embargo, la cuestion de los dafios al titular del
derecho, ya sea a su reputacion o por pérdida de ventas debido a apartamiento de las mercancias de
los circuitos comerciales sin retirada de la marca de fébrica o de comercio apuesta ilicitamente,
depende de las circunstancias. De lo contrario, se presumiria que cualquier apartamiento de los
circuitos comerciales en virtud de la cual alguien pudiera simplemente observar la presencia de una
marca de fébrica o de comercio falsificada causaria dafios al titular del derecho. El texto del
articulo 46 no contempla este resultado, y la posibilidad de que se observe la presencia de una marca

263 Primera comunicacion escrita de China, parrafo 186.

%% New Shorter Oxford English Dictionary (1993).

6% Comunicacion de réplica de los Estados Unidos, parrafo 133.

%6 Primera comunicacion escrita de los Estados Unidos, parrafo 185 y respuesta a la pregunta 72,
donde se indica que la donacién a entidades de beneficencia con autorizacion del titular del derecho es una
forma de eliminacion que evita causar dafios a dicho titular.
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de fébrica o de comercio falsificada es accesoria por |0 que respecta a las facultades requeridas para
no destruir las mercancias.

7.285 Estas observaciones estan sujetas a las constataciones del Grupo Especia que figuran en los
parrafos 7.239 y 7.240 supra en € sentido de que la obligacién de que las autoridades competentes
"est[én] facultadas' para ordenar determinados tipos de recursos deja a los Miembros en libertad de
disponer que las autoridades competentes pueden estar facultadas para ordenar otros recursos no
requeridos por €l articulo 59. Los recursos especificados en € articulo 59 no son exhaustivos.

vii) Donacion a 6rganos de bienestar social

7.286 El Grupo Especial evaluara ahora las facultades de la Aduana para ordenar la donacion a
Organos de bienestar socia a fin de determinar s constituyen facultades para ordenar la eliminacion
de las mercancias infractoras de conformidad con los principios establecidos en la primera frase del
articulo 46 del Acuerdo sobre los ADPIC, concretamente s esa eliminacién constituye €l
apartamiento de las mercancias "de los circuitos comerciales de forma que se evite causar dafios a
titular del derecho”.

7.287 Los Estados Unidos no se oponen ala donacion de las mercancias a entidades de beneficencia
per se®’ Aceptan que la donacién con autorizacion del titular del derecho puede respetar los
principios del articulo 46. Lo que alegan es que las medidas no otorgan ninguna facultad a las
autoridades aduaneras para determinar que la transferencia a un 6rgano de bienestar social no es
adecuada en |os casos en que se causarian dafios al titular del derecho.”®

- M ercancias defectuosas

7.288 Los Estados Unidos aducen que la donacion de "mercancias falsificadas de infima calidad"”, si
no funcionan adecuadamente, y especialmente si son defectuosas o peligrosas, obrara en perjuicio de
lareputacion del titular del derecho o incluso o expondré a peticiones de indemnizaci6n.”®°

7.289 El Grupo Especia observa que el argumento de los Estados Unidos se basa en la estructura
juridica de las medidas, que supuestamente permite la donacion de mercancias defectuosas.””
Los Estados Unidos no alegan que la Aduana china haya efectivamente donado mercancias de mala
calidad, defectuosas o peligrosas a érganos de bienestar social. De hecho, aparte del texto de las
medidas en litigio, los Estados Unidos sdlo presentan un articulo, publicado en un periddico
estadounidense, titulado "Chinas's New Concern: Exploding Phones®, en €l que se informa sobre un
caso no relacionado de baterias de teléfonos mdviles que no pasaron las pruebas de seguridad en
Chinay que supuestamente tenian tendencia a explotar en determinadas condiciones.?”* El articulo
contiene declaraciones de titulares de derechos de que |as baterias estaban falsificadas. No hay en €l
relato ningln vinculo con la Aduana, y tampoco con Organos de bienestar social. Este alarmante
relato es, por tanto, irrelevante para evauar la alegacion, ya que no afiade nada a la observacion
genera de que las mercancias pueden ser peligrosas.

7.290 China responde que su Aduana nunca donaria mercancias defectuosas o peligrosas.?’
El articulo 27 del Reglamento sobre proteccién en aduana de los DPI condiciona la donacién por
cuanto la prevé "cuando las mercancias decomisadas que infrinjan derechos de propiedad intelectual

%7 Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 72.

288 Primera comunicacion escrita de los Estados Unidos, pérrafo 187.

289 Primera comunicacion escrita de los Estados Unidos, pérrafo 186.

2% primera declaracion oral de los Estados Unidos, parrafo 50.

2" Estados Unidos - Prueba documental 45.

272 primera comunicacion escrita de China, parrafos 162-163; respuesta ala pregunta 32.
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puedan utilizarse para actividades de bienestar publico social". Esa condicién se reafirma en el
articulo 30 de las Medidas de Aplicacion, que prevé la donacion "cuando las mercancias de que se
trate puedan ser utilizadas directamente para bienestar publico social”.

7.291 El Grupo Especia no ve en qué forma las mercancias defectuosas o peligrosas podrian
satisfacer esa condicion. No hay en las pruebas ninguna otra cosa que sugiera que la Aduana donaria
mercancias defectuosas 0 peligrosas a entidades de beneficencia. Por tanto, el Grupo Especia
constata que no se ha demostrado que la Aduana no esté facultada para donar mercancias a 6rganos de
bienestar social de forma que se evite causar a titular del derecho dafios ocasionados por mercancias
defectuosas o peligrosas.

7.292 China hizo también referencia a articulo 6 de la Ley sobre Donaciones para Fines de
Bienestar Publico, que dispone lo siguiente:

"La donacién se efectuara de conformidad con las leyes y reglamentos, y nunca en
violacién de lamoral socia ni en detrimento de intereses publicos y de los derechos e
intereses | egitimos de otros ciudadanos."?"

7.293 El Grupo Especia observa que € texto de esa disposiciéon alude a "detrimento de intereses
publicos’, lo que podriaincluir la seguridad de personas que podrian recibir mercancias defectuosas y
peligrosas de 6rganos de bienestar social cuando esas mercancias reunieran las condiciones para
donacion por la Aduana a esos Organos de bienestar social. Sin embargo, no es necesario que €l
Grupo Especial exprese una opinion definitiva sobre esta cuestion, dado que ya ha constatado, en €l
parrafo 7.291 supra, que China ha justificado suficientemente su afirmacion basandose en las
disposiciones de las medidas en litigio.

- Dafios alareputacion

7.294 Los Estados Unidos sostienen gue las consideraciones arriba expuestas no abordan 1os casos
de las mercancias falsificadas y pirata que son utilizables pero probablemente de peor calidad. A su
juicio, es fécil que esas mercancias causen dafios a la reputacion del titular del derecho. Es maés, €
articulo 6 del Memorandum Aduana - Cruz Roja (examinado en los parrafos 7.300 a 7.304 infra)
prevé exzegesamente la posibilidad de que se entreguen mercancias que tienen "problemas de
calidad".

7.295 El Grupo Especia recuerda que en € parrafo 7.282 supra ha constatado que cualquier riesgo
inherente de dafio debido simplemente al hecho de que las mercancias no han sido completamente
destruidas es insuficiente para descartar un método de eliminacion, y que las pruebas de que
efectivamente se han causado dafios al titular del derecho debido a la forma de la eliminacion pueden
ser pertinentes para evaluar si esa forma de eliminacion esté conforme con este principio.

7.296 En circunstancias normales los consumidores pueden ser inducidos a error en cuanto al origen
de las mercancias falsificadas y pirata, y las mercancias falsificadas con problemas de calidad podrian
causar dafios a la reputacion de los titulares de los derechos. El Grupo Especial ha tomado debida
nota de que no hay en las medidas en litigio nada que obligue ala Aduana o alos érganos de bienestar
social aretirar las marcas de fabrica o de comercio fasificadas. Aunque las pruebas demuestran que
en un caso la Cruz Roja apuso su sello a un conjunto de prendas de vestir infractoras donadas,

"% Traduccién mutuamente acordada N° 10 para la version inglesa. La Ley sobre Donaciones para
Fines de Bienestar Publico es, a tenor de sus propios términos, de aplicacién genera (véase € articulo 2), y en
consecuencia aplicable a las donaciones por la Aduana de mercancias infractoras a 6rganos de bienestar publico
con arreglo alas medidas en litigio.

2 Comunicacion de réplica de los Estados Unidos, parrafo 150.
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aparentemente para impedir que se vendieran después de su distribucion®”, no se sugiere que ello se
debiera a una obligacién o que sea de algin otro modo pertinente por lo que respecta a las
"facultades' de la Aduana para ordenar la eliminacién de las mercancias.

7.297 Sin embargo, las mercancias donadas por la Aduana a la Cruz Roja no se distribuyen en
circunstancias normales. La Cruz Roja distribuye ella misma mercancias donadas, fuera de los
circuitos comerciales, incluso en proyectos de socorro en caso de catastrofe, cuando no puede
simplemente suponerse que |os receptores son inducidos a error sobre el origen de las mercancias.?
L os receptores no escogen las mercancias en la forma en que lo hacen los consumidores normales, ni
cabe suponer que sean posibles consumidores de las mercancias genuinas. Los fines de la Cruz Roja
y las circunstancias en las que puede utilizar mercancias donadas por la Aduana forman parte de la
estructura juridica que afecta a la "forma' en que la Aduana elimina las mercancias infractoras.
No hay en las pruebas nada que sugiera que alguna vez se haya causado, 0 sea probable que se cause,
algin dafo a la reputacion de los titulares como consecuencia de una donacion de mercancias
infractoras efectuada con arreglo a las medidas en litigio. De hecho, las pruebas demuestran que dos
titulares de derechos de fama internacional participaron en la distribucion por la Cruz Roja de
mercancias que infringian sus derechos”’, lo que sugiere que no daban por supuesto que la donacion
de mercancias infractoras causaria dafios a su reputacion. Por consiguiente, € Grupo Especia
constata que no se ha demostrado que la Aduana no esté facultada para donar mercancias a 6rganos de
bienestar social de forma que se evite causar a titular del derecho dafios ocasionados por mercancias
de calidad inferior.

- Venta ulterior de mercancias donadas

7.298 Los Estados Unidos también alegan que "nada parece impedir que [los 6rganos de bienestar
socia] vendan las mercancias infractoras que reciben con arreglo a primer 'parrafo’, lo que
reintroduce esas mercancias en el comercio".?”®

7.299 China responde remitiéndose a articulo 30 de las Medidas de Aplicacién, en cuyo parrafo
final se dispone concretamente o siguiente:

"En los casos en que los 6rganos de bienestar socia pertinentes utilicen las
mercancias infractoras decomisadas por la Aduana con fines de bienestar publico
socia, o € titular de los derechos de propiedad intelectual asista a la Aduana a
destruir las mercancias infractoras, la Aduana ejerceré la supervision necesaria."”
(sincursivasen e original)

7.300 China sostiene que esa disposicion impone ala Aduana una obligacion juridica de asegurarse
de que las mercancias donadas se utilicen exclusivamente para fines de bienestar socia.® Como
ejemplo del cumplimiento por la Aduana de su deber de supervision, China presenta un Memorandum
de cooperacion entre la Administracion General de Aduanas'y la Sociedad de la Cruz Roja de China,
titulado "Memorandum de cooperacién sobre € uso de mercancias infractoras decomisadas con fines
de bienestar socia", de fecha 13 de mayo de 2004 (el "Memorandum Aduana - Cruz Roja").®*

%% China - Prueba documental 91.

2% por gjemplo, las pruebas demuestran la existencia de entregas de mercancias con embalgje de la
Cruz Roja: China - Prueba documental 93.

2" China - Prueba documental 91.

2’8 Primera comunicacion escrita de los Estados Unidos, pérrafo 186.

% Traduccion mutuamente acordada N° 7 para la version inglesa.  China hace también referencia al
articulo 6 de la Ley sobre Donaciones para Fines de Bienestar Plblico, citado en el parrafo 7.292 supra.

%8 primera comunicacion escrita de China, parrafo 165.

% China - Prueba documental 92.
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Este Memorandum se firmé y entré en vigor poco después de la adopcion de las Medidas de
Aplicacion pero antes de que éstas entraran en vigor.?®?

7.301 ElI Memorandum Aduana - Cruz Roja reproduce disposiciones del Reglamento sobre
proteccion en aduana de los DPI y de otras leyes y reglamentos administrativos pertinentes y establece
procedimientos relativos a uso de las mercancias infractoras decomisadas para fines de bienestar
social.”® Es, atenor de sus propios términos, un acuerdo juridicamente vinculante. En el articulo 4
se establecen los derechos y aobligaciones de la Aduana. En €l inciso iv) se dispone que la Aduana
deberéd entregar las mercancias "gratuitamente”. Son, por tanto, donacionesy no ventas. El inciso ii)
obligay facultaala Aduana a hacer lo siguiente:

") vigilar la ubicacion y los usos de las mercancias. Obligar [ala Cruz Roja] a
corregir cualquiera de sus actuaciones que se constate infringen las disposiciones del
presente Memorandum;"

7.302 El articulo 5 establece los derechos y obligaciones de la Cruz Roja e incluye e siguiente
inciso:

"iv)  notificar sin demora[ala Aduang] la distribucién y el uso de las mercancias
si [laAduana) lo solicita'.

7.303 El articulo 7 prescribe asi la forma en que deben utilizarse las mercancias donadas a la
Cruz Roja

"Las mercancias entregadas a [la Cruz Roja] por [la Aduana] estaran restringidas a
uso exclusivo para fines de subsistencia de la persona que recibe la ayuda. [La Cruz
Roja] tomara medidas eficaces para impedir que las mercancias se utilicen con otros
fines o entren por cualquier medio en los circuitos comerciales.”

7.304 El Grupo Especia observa que ese texto, con arreglo a sus propios términos. a) obliga ala
Cruz Roja a restringir el uso de las mercancias infractoras y a tomar medidas para impedir su venta;
y b) obliga ala Aduana a supervisar € uso y faculta ala Aduana a requerir ala Cruz Roja que corrija
cualquier infraccion de la restriccion del uso o de su deber de tomar medidas para impedir la venta.
Esas medidas, a tenor de sus propios términos, demuestran que la Aduana es responsable de la forma
en que las mercancias se eliminan, y que ha dispuesto que esa forma evite su retorno a los circuitos
comerciales.

7.305 Los Estados Unidos aducen que las medidas preventivas que la Cruz Roja tiene que adoptar
con arreglo al Memorandum "no demuestran realmente que con arreglo a la legislacion china las
mercancias no puedan retornar a los circuitos comerciales’.”® (sin cursivas en e original)
Sinembargo, € Grupo Especial recuerda que, de conformidad con los principios pertinentes
establecidos en €l articulo 46, la Aduana tiene que estar facultada para ordenar que las mercancias se
eliminen apartandolas de | os circuitos comerciales, y que incumbe alas autoridades asegurarse de que
la"forma' en que las mercancias se eliminan apartandolas de los circuitos comerciales se establezca
de manera que evite causar dafios al titular del derecho.

%82 E| Comité Permanente de la Administracion General de Aduanas adopt6 las Medidas de Aplicacion
el 22 de abril de 2004. El Memorandum de cooperacion fue firmado por la Administracién General de Aduanas
y la Sociedad de la Cruz Roja de China el 13 de mayo de 2004 y entré en vigor inmediatamente:  véase €l
articulo 11. Las Medidas de Aplicacion entraron en vigor € 1° dejulio de 2004.

% En ¢ texto ddl Memorandum se hace referencia a la "Parte A" y la "Parte B", que son,
respectivamente, la Administracion General de Aduanas y la Sociedad de la Cruz Roja de China. Para facilitar
lareferencia, las citas del Memorandum que figuran en este informe aluden alas partes por su nombre.

8% Comunicacion de réplica de los Estados Unidos, parrafo 153.
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7.306 China ha presentado pruebas de casos de donacién de mercancias infractoras por la Aduana a
la Cruz Roja. En un caso, la Aduana doné a la Cruz Roja mercancias infractoras que se asignaron a
personas gque se encontraban en zonas afectadas por catastrofes naturales como tifones, lluvias
torrenciales e inundaciones. Todas las mercancias infringian derechos de marcas de fabrica o de
comercio y consistian en zapatos deportivos, bolsas de fideos de arroz, polvo detergente, refrigerantes
enfriados por aire y calentadores de queroseno.”®® No hay en el expediente prueba alguna de que la
Aduana incumpliera su deber de asegurarse de que el uso previsto de esas mercancias infractoras no
se eludieray de que las mercancias no retornaran alos circuitos comerciales.

7.307 El Grupo Especial considera que e Memorandum Aduana - Cruz Roja es especiamente
pertinente para su evaluacion de las facultades de la Aduana para eliminar las mercancias infractoras
mediante donacion, porque la Sociedad de la Cruz Roja de China es la entidad receptora de la
inmensa mayoria de las mercancias donadas en virtud de las medidas en litigio. Las estadisticas
demuestran gque la Sociedad de la Cruz Roja de China recibié € 91 por ciento de las mercancias
infractoras donadas por la Aduana en los afios 2005 a 2007.%° De hecho, en el periodo con respecto
al cual se dispone de estadisticas nunca se donaron mercancias infractoras destinadas a la importacion
a ninguin érgano de bienestar social distinto de la Sociedad de la Cruz Roja de China en virtud de las
medidas en litigio.

7.308 Los Estados Unidos observan que otros érganos de bienestar social no estan obligados a
suscribir un acuerdo como e Memorandum Aduana - Cruz Roja®®’ La donacion de mercancias
infractoras a otros érganos de bienestar social podria no estar en conformidad con los principios
establecidos en el articulo 46.

7.309 El Grupo Especial recuerda que en e péarrafo 7.240 supra constatd que los recursos
especificados en e articulo 59 no son exhaustivos. No se ha afirmado que haya circunstancias en las
que la Aduana pueda donar mercancias infractoras a un 6rgano de bienestar social distinto de la
Sociedad de la Cruz Roja de China. Dicho de otra manera, las facultades para donar mercancias a
otro 6rgano de bienestar social no excluyen las facultades para donar mercancias a la Cruz Roja.
Por tanto, en la medida en que las facultades de la Aduana para donar mercancias a la Sociedad de la
Cruz Roja de China estan en conformidad con los principios establecidos en el articulo 46, la Aduana
esta facultada para ordenar la eliminacion tal como se especificaen el articulo 59. En cualquier caso,
la posibilidad de que otros 6rganos de bienestar social no hayan suscrito un acuerdo de donacién, o de
gue puedan negarse a hacerlo, esta por demostrar.

7.310 Los Estados Unidos aducen que el Memoradndum Aduana - Cruz Roja no demuestra que la
Aduana esté "facultada" para ordenar que las mercancias se eliminen de esa forma, porque la Aduana
tiene que persuadir a una organizacién de beneficencia tanto de que celebre un acuerdo de donacion
como de que se comprometa a no tratar de revender las mercancias.”®®

7.311 El Grupo Especial observa que la Aduana ya ha suscrito € Memorandum con la Cruz Roja, y
gue lo hizo en €l intervalo entre la adopcién y la entrada en vigor de las Medidas de Aplicacion.
LaAduana no tiene que persuadir a la Cruz Roja de que se comprometa de nuevo a celebrar un
acuerdo de esa naturaleza. Por tanto, esto no afecta a la constatacion del Grupo Especial expuesta en
el parrafo 7.309 supra. En cualquier caso, las medidas en litigio demuestran que si los érganos de
bienestar social se niegan a aceptar donaciones la Aduana puede considerar otras opciones que en
dltimainstanciaincluyen ladestruccion de las mercancias.

%2 China - Prueba documental 93.

%86 \/éanse | as estadisticas de Aduanas en la nota 219 supra.

%7 Comunicacion de réplica de los Estados Unidos, péarrafo 152; véase también la Segunda declaracion
oral, parrafo 52.

%88 Observacion de los Estados Unidos sobre la respuesta de China ala pregunta 74.
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7.312 El Grupo Especia recuerda que lo que alegan los Estados Unidos es que las tres medidas
aduaneras en litigio "no otorgan facultades discrecionales’ a la Aduana para determinar que la
transferencia a un érgano de bienestar social no es adecuada en 1os casos en que €l titular del derecho
pudiera resultar dafiado, y que, en consecuencia, la Aduana no esta facultada para ordenar la
eliminacion de las mercancias infractoras de conformidad con los principios establecidos en €l
articulo 46.”®° Sobre la base de |as pruebas examinadas hasta el momento, el Grupo Especial opina
que los Estados Unidos no han establecido esa parte de su alegacion, ya que las medidas, a tenor de a
sus propios términos, demuestran que: a) la Aduana determina si las mercancias infractoras pueden
utilizarse para fines de bienestar publico social; y b) la Aduana esta obligada a gjercer la supervision
necesaria de esa utilizacion, 1o que hace en virtud del Memoradndum Aduana - Cruz Roja.

7.313 Se desplaza ahora a los Estados Unidos la carga de demostrar por qué, a la luz de esa
estructura juridica, las tres medidas aduaneras en litigio "no otorgan facultades discrecionales' a la
Aduana para determinar que la transferencia a un 6rgano de bienestar social no es adecuada en los
casos en que €l titular del derecho pudiera resultar dafiado.

7.314 En laprimerareunion sustantivay posteriormente los Estados Unidos hicieron referenciaala
Ley sobre Donaciones para Fines de Bienestar Publico®®, en particular al articulo 17 de esa Ley, que
autoriza a las organizaciones de bienestar publico a vender en el mercado mercancias donadas si
concurren determinadas circunstancias.®!  China respondié que los términos de un acuerdo de
donacion concluido con arreglo al articulo 12 de la Ley -como el Memorandum Aduana - Cruz Roja
prevalecian sobre el articulo 17 en virtud de lo dispuesto en € articulo 18.2* Los Estados Unidos
respondieron que vender las mercancias con arreglo a lo establecido en € articulo 17 de laLey y
asegurarse de que los fondos resultantes siguieran destindndose a "uso" prescrito en el acuerdo de

donacién parece ser, a primera vista, una accién compatible con |as prescripciones del articulo 18.2%

7.315 Varios aspectos de esa argumentacion preocupan al Grupo Especial. Primero, la Ley sobre
Donaciones para Fines de Bienestar Publico no estd comprendida en e mandato del Grupo
Especial.”** Los Estados Unidos afirmaron que esta Ley justificaba su preocupacion por e hecho de
gue la entrega de mercancias infractoras a 6rganos de bienestar social "con arreglo a la legislacién
china' no garantice que las mercancias se mantengan fuera de los circuitos comerciales.®®
No obstante, en la alegacion sblo se especificaban las tres medidas aduaneras, y ninguna otra parte de
lalegislacion china. Aunque esta Ley es pertinente por |o que respecta a la defensa de China basada
en el Memorandum Aduana - Cruz Roja, parece que los Estados Unidos, en lo fundamental, pretenden
formular una mera alegacion, basandose en |as tres medidas aduaneras en conjuncion con esta Ley, en
el sentido de que la manera en que la Aduana entrega mercancias a 6rganos de bienestar socia es
incompatible con el articulo 59 del Acuerdo sobre los ADPIC.** El Grupo Especial no esta facultado
para pronunciarse sobre tal alegacion en esta diferencia.

%89 \/éase el pérrafo 7.287 supra.

20 A doptada por el Comité Permanente del Congreso Nacional del Pueblo en 1999 y promulgada por
orden del Presidente de la Republica Popular China, en vigor desde el 1° de septiembre de 1999.

#! primera declaracion oral de los Estados Unidos, parrafo 62; reiterado en su comunicacion de
réplica, parrafo 151. En la Prueba documental 59 presentada por los Estados Unidos figura una traduccion al
inglés del articulo 17 delaLey, asi como una copia completade laversion original.

292 En |a primera reunion sustantiva China proporcioné una traduccion al inglés de los articulos 12 y 18
delaley.

2% Comunicacion de réplica de los Estados Unidos, parrafo 154.

24 \WT/DS362/7, adjunto como anexo D-1 al presente informe.

2% primera declaracion oral de los Estados Unidos, parrafo 62.

2% |_os Estados Unidos si hicieron esa distincion en sus alegaciones sobre derechos de autor cuando en
las alegaciones formuladas a amparo del parrafo 1 del articulo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC se identifico el
"articulo 4 de la Ley de Derecho de Autor”, pero en la alegacion formulada a amparo del parrafo 1 del
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7.316 Segundo, parece que los Estados Unidos no estdn seguros de cud es la interpretacion
adecuada de la Ley sobre Donaciones para Fines de Bienestar PUblico. No conocian la existencia de
esa Ley en el momento en que presentaron su Primera comunicacion escrita, ya que afirmaron que
"nada parece impedir que las organizaciones de bienestar publico vendan las mercancias infractoras
que reciben”.?’ En respuesta a una pregunta del Grupo Especial, los Estados Unidos afirmaron que
"no es evidente si 0 cOmo otras disposiciones de esta L ey afectan ala aplicacion del articulo 17 ..." *®
En respuesta a una pregunta de China, |os Estados Unidos afirmaron que hasta |a fecha ninguna fuente
juridica demostraba que el articulo 17 no era aplicable a todas las donaciones abarcadas por la Ley,
pero que "confiaban en gque China los informara mas sobre esa cuestién, incluidala manera en que las
diversas disposiciones de la Ley sobre Donaciones para Fines de Bienestar Publico se relacionan unas
con otras'.® En su comunicacion de réplica, los Estados Unidos afirmaron que la venta de
mercancias donadas con arreglo alo dispuesto en el apartado iv) del articulo 17 "parece ser, a primera
vista, una accién compatible con las prescripciones del articulo 18".3® En sus observaciones sobre las
respuestas a preguntas formuladas después de la segunda reunion sustantiva, los Estados Unidos
afirmaron que aparentemente la Ley sobre Donaciones para Fines de Bienestar Publico permitia
vender las mercancias en los circuitos comerciaes cuando concurrian determinados requisitos.>®
Sin embargo, los Estados Unidos, para respaldar su afirmacion, no han presentado més pruebas que €l
texto de la Ley (que no es claro) y tres disposiciones de la Ley de Contratos (examinadas en los
parrafos 7.320 a 7.322 infra). Los Estados Unidos afirman que China no ha invocado ningdn
fundamento juridico que permita afirmar que los términos del acuerdo de donacion prevalecen sobre
esta Ley. Sin embargo, incumbe a los Estados Unidos, como parte que afirma que debido a esa Ley
las medidas en litigio y un acuerdo de donacién no satisfacen las obligaciones que corresponden a
Chinaen virtud del articulo 59, la carga de demostrar tal cosa.

7.317 Tercero, esta cuestion atafie a un aspecto detallado de la legislacion interna china en cuanto a
lainterpretacion adecuada de la Ley sobre Donaciones para Fines de Bienestar Publico. El inciso iv)
del articulo 17, a que se remiten los Estados Unidos, dispone |o siguiente:

"Cuando los bienes donados no sean preservables o transportables o superen la
necesidad real, el donatario podra venderlos, pero todos los ingresos obtenidos se
utilizardn en pro de los fines de la donacién."**

7.318 A suvez, € articulo 18 delamismalLey, a que se remite China, dispone lo siguiente:

"Cuando el donatario haya concluido un acuerdo de donacion con € donante, utilizara
los bienes donados de conformidad con |os fines prescritos en ese acuerdo, y no podra
alterar dichos fines sin autorizacion. Cuando esa alteracion realmente sea necesaria,
recabaré el consentimiento del donante."%

articulo 4 del Acuerdo sobrelos ADPIC seidentificaba el "articulo 4 de la Ley de Derecho de Autor, junto con
los procesos previos a la autorizacion y distribucion supeditados a la nacionalidad establecidos por las otras
medidas en litigio". (sin cursivas en € original) En las alegaciones sobre derechos de autor formuladas al
amparo del parrafo 1 del articulo 41y el articulo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC se identificaba "el articulo 4
de la Ley de Derecho de Autor de China, por si solo 0 en conjuncidn con las otras medidas en litigio". (sin
cursivas en €l original)

297 Primera comunicacion escrita de los Estados Unidos, pérrafo 186.

2% Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 31.

299 Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 2 de China.

3% Comunicacion de réplica de los Estados Unidos, parrafos 151-154.

%1 Observacion de los Estados Unidos sobre la respuesta de China ala pregunta 74.

%02 Traducci6n mutuamente acordada N° 10 para la version inglesa.

%3 |hid. El articulo 28 de la Ley regula la responsabilidad juridica cuando un donatario, sin permiso
del donante, alternala naturaleza o lafinalidad de uso de los bienes donados.
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7.319 El Grupo Especial observa que e articulo 12 de la Ley reconoce el derecho de donantes y
donatarios a celebrar acuerdos de donacion. El articulo 17 tiene cuatro parrafos, de los cuales al
menos tres regulan la manera en que determinados tipos de organizaciones de bienestar social deben
utilizar los bienes donados. El articulo 17 limita el uso por esas organizaciones en varias formas
generales. El articulo 18 aude a uso de bienes donados de conformidad con la finalidad
especificamente establecida en el acuerdo de donacion. La forma en que esas dos disposiciones
pueden conciliarse no esta clara. El articulo 18 podria complementar a articulo 17 o, iguamente,
ofrecer una alternativa que permite a donantes y donatarios celebrar acuerdos a margen del
articulo 17. Sin mas pruebas, €l Grupo Especial no puede llegar a ninguna conclusion concerniente a
|as alegaciones de cada una de | as partes por |0 que respecta a esas disposiciones de esta Ley.**

7.320 Los Estados Unidos también se remiten alaLey de Contratos para respaldar su afirmacion de
gue incluso cuando se ha suscrito un acuerdo de donacion la Ley sobre Donaciones para Fines de
Bienestar Publico parece permitir la venta en los circuitos comercides®™, y de que la Ley de
Contratos de China indica que cuando un contrato contiene una disposicién incompatible con una ley
china esta Ultima prevalecerd sobre esa disposicion contractual.*®  Incumbe a los Estados Unidos,
como parte que hace esas afirmaciones, la carga de demostrar que son ciertas.*”” Sin embargo, los
Estados Unidos no vinculan la Ultima afirmacion con las pruebas especificas de la diferencia
En lugar de ello presentan tres disposiciones de la Ley de Contratos.*® La primera disposicion regula
la invalidez de la totalidad de un contrato.®*® No ofrece ningtin fundamento para la improbable
sugerencia de que la estricta disposicion del inciso iv) del articulo 17 de la Ley sobre Donaciones para
Fines de Bienestar Publico invalida en su totalidad e Memorandum Aduana - Cruz Roja. Latercera
disposicién regulalavigilanciay el tratamiento de determinados actosilicitos, y su pertinencia no esta
clara®® Lasegunda disposicion, € articulo 123, dice asi:

"Cuando otra ley (i5f£) disponga lo contrario con respecto a un determinado
contrato, prevaleceran sus disposiciones."*"

7.321 No edta claro lo que "lo contrario” significa, ya que el contexto del articulo 123 no se ha
presentado como prueba. Parece que |0 que se sugiere es que, suponiendo que el inciso iv) del
articulo 17 de la Ley sobre Donaciones para Fines de Bienestar Publico cree un "término implicito",
esto podriainvalidar € articulo 7 del Memorandum Aduana - Cruz Roja en virtud de lo dispuesto en
el articulo 123 de la Ley de Contratos. No obstante, las afirmaciones de los Estados Unidos por 1o
que respecta a la interpretacion conjunta de esas dos leyes y un contrato especifico son meramente
especulativas, y las pruebas que figuran en el expediente son total mente inadecuadas para forjarse una
opinién al respecto.*?

304 \/ gase también |a respuesta de China a la pregunta 74.

3% segunda declaracion oral de los Estados Unidos, parrafo 52; observacion sobre la respuesta de
Chinaalapregunta 74.

%% segunda declaracion oral de los Estados Unidos, péarrafo 52, a la que se adjuntan la Prueba
documental 73 presentada por los Estados Unidos, en la que figuran tres disposiciones de la Ley de Contratos, y
la Prueba documental 74 presentada por los Estados Unidos, en la que figura un articulo de una interpretacion
judicial de determinadas cuestiones concernientes ala aplicacion de la Ley de Contratos.

%7 | nforme del Organo de Apelacion, Estados Unidos - Camisasy blusas de lana, pagina 16.

3% Adoptaday promulgada por el Congreso Nacional del Pueblo en 1999.

39 E| inciso v) del articulo 52 de la Ley de Contratos dispone que "un contrato es invélido en
cualquiera de las siguientes circunstancias. V) €l contrato infringe una disposicion imperativa de cualquier ley
(#%:4) o reglamento administrativo (1T BEM)".

30 E| articulo 127 de la Ley de Contratos dispone que determinadas autoridades supervisarén
determinados actos ilicitos y tomarén medidas al respecto.

31 Estados Unidos - Prueba documental 73.

312 \/ éase también la respuesta de China ala pregunta 74.
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7.322 Por consiguiente, los términos del articulo 17 de la Ley sobre Donaciones para Fines de
Bienestar Publico, interpretados en contexto y en conjuncion con la Ley de Contratos, no refutan la
defensa de China, y en consecuencia no afectan a la constatacion del Grupo Especial, expuesta en €
parrafo 7.312 supra, relativa a los términos de las medidas aduaneras y e Memorandum Aduana -
Cruz Roja.

7.323 Por ultimo, el Grupo Especia recuerda que la obligacion establecida en el articulo 59 atafie a
China en cuanto que Miembro, y no a las tres medidas aduaneras que los Estados Unidos
especificaron en su solicitud de establecimiento de un grupo especial. No hay motivo alguno por €l
gue todas las condiciones pertinentes a la eliminacién de los circuitos comerciales tengan que figurar
en esas tres medidas especificas, ya que China puede determinar libremente el método para cumplir
las obligaciones que le corresponden en virtud del articulo 59 de conformidad con el pérrafo 1 del
articulo 1 del Acuerdo sobrelos ADPIC.**® La Ley sobre Donaciones para Fines de Bienestar Pablico
ha aparecido fragmentariamente a lo largo del presente procedimiento debido a las citas selectivas
hechas por ambas partes en la diferencia®* Sin embargo, la Ley sobre Donaciones para Fines de
Bienestar PUblico es una medida publica, adoptada por el Congreso Nacional del Pueblo de Chinay
promulgada por el Presidente de China en 1999.%"° Si esta Ley, en particular e articulo 17, hubiera
sido objeto de consultas entre las partes y se hubiera especificado en la solicitud de establecimiento
del Grupo Especial de conformidad con el parrafo 2 del articulo 6 del ESD, es probable que estas
cuestiones se hubieran discutido debidamente y que €l Grupo Especia pudiera haberse forjado una
opinidn sobre algunas de ellas.

7.324 Por las razones arriba expuestas, €l Grupo Especia confirma la constatacién que formula en
el parrafo 7.312 supra y constata que los Estados Unidos no han establecido que, por o que respectaa
la donacion de mercancias infractoras a érganos de bienestar social en virtud de las medidas en litigio,
la Aduana no esté facultada para ordenar la eliminacién de las mercancias infractoras de conformidad
con los principios establecidos en la primera frase del articulo 46.

viii)  Ventaal titular del derecho

7.325 El segundo método de eliminacidn establecido en las medidas en litigio es la venta al titular
del derecho. Laventa a titular del derecho es voluntaria, ya que requiere su consentimiento. Si el
titular del derecho consiente, pagara por las mercancias infractoras un precio acordado.

7.326 El articulo 27 del Reglamento sobre proteccion en aduana de los DPI contempla la venta a
titular del derecho después de la donacion a érganos de bienestar social. Utiliza e modo verbal
traducido como "podra” (vJLL). El articulo 30 de las Medidas de Aplicacion contemplala donacion a
Organos de bienestar social y laventaal titular del derecho como alternativas, sin orden aparente entre
ellas®® Parece, por tanto, que no hay casos en los que la venta al titular del derecho sea la Gnica

313 Ese fue también e criterio aplicado por e Grupo Especial que examiné el asunto CE - Marcas de
fabrica e indicaciones geogr aficas (Estados Unidos), parrafos 7.746-7.751.

314 | articulo 6 de la Ley sobre Donaciones para Fines de Bienestar Publico fue proporcionado junto
con la Primera comunicacion escrita de China (China - Prueba documental 90); el articulo 17, junto con la
Primera declaracion oral de los Estados Unidos (Estados Unidos - Prueba documental 59); los articulos 12y 18
fueron proporcionados posteriormente por China durante la primera reunién sustantiva, y finamente se
proporciond una copia traducida después de esa reunion (China - Prueba documental 154). Poco antes de la
segunda reunién sustantiva se proporciond una traduccion mutuamente acordada (traduccién mutuamente
acordada N° 10 paralaversion inglesa).

315 v éase la nota 290 supra. Los Estados Unidos accedieron a una copiade laLey en e sitio Web de
Ministerio de Comercio antes de la primera reunion sustantiva con el Grupo Especial; véase la Primera
declaracion ora de los Estados Unidos, parrafo 61, y Estados Unidos - Prueba documental 59.

318 |_os Estados Unidos convienen en que, como cuestion juridica, se trata de opciones paralelas: véase
Su respuesta ala pregunta 78.
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opcion disponible y podria impedir el otorgamiento de las facultades requeridas por e articulo 59.
Habida cuenta de la constatacion del Grupo Especia que figura en € parrafo 7.324 supra, es, por
tanto, innecesario evaluar esa opcion para determinar si |as medidas aduaneras son compatibles con €l
articulo 59 del Acuerdo sobre los ADPIC.

iX) Subasta y facultades para ordenar la destruccion de las mercancias infractoras

7.327 El Grupo Especia examinara ahora las facultades de la Aduana para ordenar que las
mercancias infractoras se subasten. La subasta es €l tercer método de eliminacién establecido en las
medidas en litigio. La subasta no es una forma de destruccién, y no se discute que no es una formade
eliminacion de los circuitos comerciales. Por consiguiente, es claro que € articulo 59 no requiere que
se recurra a este método de eliminacion.®” No obstante, e Grupo Especial recuerda su constatacion,
en € parrafo 7.240 supra, de que los recursos especificados en el articulo 59 no son exhaustivos.
Por tanto, €l hecho de que no se requieran facultades para ordenar la subasta de las mercancias
infractoras no es en si mismo incompatible con el articulo 59.

7.328 Los Estados Unidos aegan que € método de subasta, al ser supuestamente de carécter
obligatorio, priva a la Aduana de facultades para ordenar la destruccion de las mercancias infractoras
en un determinado momento desde la perspectiva del articulo 59.3 No alegan que la Aduana esté
facultada para ordenar la donacion a 6rganos de bienestar social (o la venta d titular del derecho) en
los casos en que la Aduana esté estudiando la posibilidad de recurrir ala subasta. En esos casos se da
por sentado que la Aduana ya ha renunciado a esos otros métodos. Lo Unico que hay gque determinar
es s las facultades para ordenar la subasta excluyen las facultades para ordenar la destruccion de las
mercancias infractoras.

7.329 Lo que se aega es que las medidas, a tenor de sus propios términos, tratan la subasta (y los
otros métodos de eliminacién) como "requisitos previos obligatorios' parala destruccion, y crean una
"secuencia obligatoria de pasos' que obliga a recurrir a la subasta en determinadas circunstancias.*
China responde que en e Reglamento se expresa una "preferencia’ por determinados métodos de
eliminacion, y que las Medidas de Aplicacién confirman esas prioridades. Aduce que las medidas
otorgan a la Aduana "considerable arbitrio" para determinar qué método es e adecuado, y que la
Aduana esta juridicamente facultada para ordenar cual quiera de |os cuatro métodos de eliminacion.*®

7.330 El Grupo Especia comienza por examinar los términos concretos de las medidas. En €
articulo 27 del Reglamento sobre proteccion en aduana de los DPI se contemplan cuatro métodos de
eliminacion, de los que la subasta es €l tercero. Con respecto a la subasta, el articulo 27 dispone lo
siguiente:

"Cuando las mercancias infractoras de derechos de propiedad intelectual decomisadas
no puedan utilizarse para actividades de bienestar publico socia y € titular de los
derechos de propiedad intelectual no tenga intencion de comprarlas, la Aduana podra,
tras erradicar las caracteristicas infractoras, subastarlas de conformidad con lo
dispuesto en laley."** (sin cursivas en el original)

317 v éase e pérrafo 7.244 supra.

38 Comunicacion de réplica de los Estados Unidos, parrafo 161; respuestas a las preguntas 39, 41
y 83.

319 Primera comunicacion escrita de los Estados Unidos, péarrafos 191y 194.

320 primera comunicacion escrita de China, parrafos 158-159.

32! Traducci6n mutuamente acordada N° 6 parala version inglesa.
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7.331 Estafrase prevé laventa en subasta de las mercancias infractoras. Esta supeditada a que no se
apliquen los dos primeros métodos, es decir, la donacién a 6rganos de bienestar social y la venta al
titular del derecho. La frase utiliza en la version inglesa un modo verbal traducido como "can"
(o"may") (FTLL) ("podrd’). Estoindica que el Reglamento sobre proteccion en aduana de los DPI no
obliga a subastar las mercancias infractoras aungque no se apliquen los dos primeros métodos de
eliminacion.

7.332 El contexto confirma que la eleccion de ese modo verbal es significativa, ya que en la version
inglesa del mismo parrafo también se usa €l modo verbal traducido como "shall” (4) (“entregard")
y ("destruird") para otros métodos de eliminacién; concretamente, se utiliza "can" o "may" ("podrd")
para la venta a titular del derecho y la subasta, pero "shall" para la donacién a los 6rganos de
bienestar social y ladestruccion ("entregard" y "destruira", respectivamente).

7.333 Enlasiguiente frase, relativa ala destruccion, se dispone que "cuando seaimposible erradicar
las caracteristicas infractoras, la Aduana destruira las mercancias'. Esto indica que la prescripcion de
gue la Aduana destruya las mercancias estd supeditada a que "sea imposible erradicar las
caracteristicas infractoras'. Esa condicién, tal como se expresa, no implica falta de facultades para
destruir las mercancias cuando no seaimposible erradicar |as caracteristicas infractoras.

7.334 El texto pone claramente de manifiesto que la erradicacion de las caracteristicas infractoras es
una condicion ala que esta supeditado el método de subasta. De hecho, asi |o confirma expresamente
el primer parafo de la parte dispositiva del Aviso Publico N° 16/2007 citado en el péarrafo 7.195
supra. En otras paabras, la imposibilidad de erradicar las caracteristicas infractoras excluye €l
método de subasta. Esto, sin embargo, no implica que la posibilidad de erradicar las caracteristicas
infractoras excluya el método de destruccion, porgque con arreglo al articulo 27 del Reglamento sobre
proteccién en aduana de los DPI el método de subasta es opcional, no obligatorio.

7.335 Los Estados Unidos sostienen que si ninguna de las tres primeras opciones es viable
"laAduana podrd, entonces y solo entonces, recurrir a tercer elemento: la destruccion de las
mercancias’ (sin cursivas en e origina).*? Sin embargo, a juicio del Grupo Especial, esto es una
interpretacion inexacta del texto, en el que se dispone que s ninguna de las tres primeras opciones es
viable la Aduana destruira las mercancias. No dispone que en otros casos la Aduana no destruird las
mercancias.

7.336 Enresumen, €l articulo 27 del Reglamento sobre proteccion en aduana de los DPI contempla
cuatro opciones, de las que la segunda, asi como la tercera, es decir, la subasta, son opcionales.
El Grupo Especia examinarasi las Medidas de Aplicacion modifican esa situacion.

7.337 En €l articulo 30 de las Medidas de Aplicacion se contemplan en el mismo orden los mismos
cuatro métodos de eliminacion. En € articulo 30 se exponen las dos primeras opciones como
alternativas en un péarrafo Unico numerado 1), después se expone la subasta en € péarrafo 2), y la
destruccion en el 3). El articulo 30 establece un orden claro entre esas opciones disponiendo que €l
parrafo 2) (subasta) se aplicara:

"cuando las mercancias de que se trate no puedan eliminarse de conformidad con €l
parrafo 1) pero las caracteristicas infractoras puedan erradicarse”;

y disponiendo que el parrafo 3) (destruccion) serd aplicable:

"cuando las mercancias de que se trate no puedan eliminarse de conformidad con lo
dispuesto en los parrafos 1) y 2)".

%22 pPrimera comunicacion escrita de los Estados Unidos, parrafo 182.



WT/DS362/R
Pagina 81

7.338 Al igual que e articulo 27 del Reglamento sobre proteccién en aduana de los DPI, €
parrafo 3), relativo a la destruccion, dispone que las mercancias "shall be destroyed" ("se destruiran”)
(M%) cuando se cumplala condicion arriba citada. Sin embargo, esto no implica por si mismo que la
destruccion no esté permitida cuando se pueda recurrir a los demés métodos de eliminacion. Ello
dependeria de s la medida obliga a la Aduana a ordenar cuaquiera de los otros métodos de
eliminacién en cualquier circunstancia.

7.339 Las partes acordaron utilizar el modo verba "shall" en su traduccion al inglés de los tres
parrafos del articulo 30 de las Medidas de Aplicacion, pero China sostiene que la medida otorga
considerable arbitrio ala Aduana®**® El Grupo Especial no da por sentado que el empleo de la palabra
"shall" en una traduccion no auténtica de las Medidas de Aplicacion denote necesariamente una
obligacion en la misma forma que la palabra "shall" cuando se utiliza en la version inglesa de los
Acuerdos de la OMC abarcados. El Grupo Especial observa que, la version original y auténtica del
articulo 30 de las Medidas de Aplicacién no contiene un verbo auxiliar en el parrafo 1) ni en €
parrafo 2) con respecto a ninguno de los tres primeros métodos de eliminacion, sino solo en el
parrafo 3) con respecto a la destruccion. La version origina utiliza e modo verbal traducido como
"shall" (M) en la frase introductoria "la Aduana 'shall dispose (‘eliminard) las mercancias
infractoras que haya decomisado de conformidad con las siguientes disposiciones’.** Seguidamente,
los tres primeros métodos de eliminacion se exponen como una serie de pasos en |os que, en distintas
circunstancias, la Aduana "entrega’, "asigna’ o "subasta'** a diferencia de lo que sucede en € péarrafo
3), en el que se utiliza el modo verbal traducido como "shall" () *4) (como se hace en € péarrafo final,
dos veces). Esto puede indicar que, como sostiene China, las Medidas de Aplicacion confieren ala
Aduanaun cierto arbitrio. Por tanto, el Grupo Especial no considera que el texto del articulo 30 de las
Medidas de Aplicacion sea por si mismo lo suficientemente claro para concluir que en algiin momento
obliga ala Aduana a subastar las mercancias.

7.340 Las Medidas de Aplicacion fueron adoptadas por €l Comité Permanente de la Administracién
General de Aduanas para aplicar el Reglamento sobre proteccion en aduana de los DPI, que fue
promulgado por el Comité Permanente del Consegjo de Estado. El Consejo de Estado es el érgano
administrativo superior de China. Por tanto, cualquier ambigiiedad de las Medidas de Aplicacién
debe resolverse por referencia a la norma superior, es decir, €l Reglamento sobre proteccién en
aduana de los DPI.*®* El articulo 27 del Reglamento sobre proteccion en aduana de los DPI dispone
gue la subasta es opcional.

7.341 El Aviso Pablico N° 16/2007 es otra medida de la Administracion General de Aduanas de
aplicacion genera por lo que respecta a la subasta de mercancias infractoras. Contiene un solo
considerando, que dice asi:

"De conformidad con €l articulo 27 del Reglamento de la Republica Popular China
sobre proteccién en aduana de los Derechos de Propiedad Intelectua (en 1o sucesivo
denominado 'Reglamento’), cuando las mercancias decomisadas que infringen
derechos de propiedad intelectual no puedan utilizarse con fines de bienestar publico
social y € titular de los derechos de propiedad intelectual no desee comprarlas, la
Aduana podra subastarlas de conformidad con lo dispuesto en laley tras erradicar las
caracteristicas infractoras. A fin de regular la subasta de mercancias infractoras por la

33 \/éase el parrafo 7.328 supra.

34 36lo laversion original de las medidas es auténtica.

5 E| parrafo 2) incluye también el adverbio 1%, que se ha traducido como "de conformidad con lo
dispuesto en laley". Los Estados Unidos reconocen que esto significa que la subasta debe respetar las reglas
pertinentes que regulan esas actividades: véase larespuestaalapregunta 77.

36 | os Estados Unidos convienen en que probablemente prevalecera la fuente legislativa de rango
superior: véase su respuesta alapregunta 27.
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Aduana, megjorar la transparencia de la aplicacién de medidas de observancia por la
Aduana y salvaguardar €l derecho de los titulares de derechos de propiedad
intelectual a ser informados, por la presente se notifica publicamente o que sigue con
respecto alas cuestiones pertinentes:” (sin cursivas en el original)

7.342 El considerando indica que la Administracion General de Aduanas publicd ese Aviso Pablico
con lafinalidad expresa de regular la subasta de mercancias infractoras por la Aduanay de mejorar la
transparenciay la aplicacion de medidas de observancia por la Aduana, asi como de dar alos titulares
de los derechos e derecho a hacer observaciones. El Grupo Especial observa que si bien & Aviso
Pdblico N° 16/2007 es de fecha posterior tanto al Reglamento sobre proteccion en aduana de los DPI
como a las Medidas de Aplicacion, sélo reproduce el texto discrecional del articulo 27 del
Reglamento sobre proteccién en aduana de los DPI al describir las facultades para subastar
mercancias infractoras.®®’ Esto tiende a confirmar que cualquier ambigiiedad en las Medidas de
Aplicacion debe resolverse por referencia a la norma superior, es decir, a Reglamento sobre
proteccion en aduana de los DPI 3%

7.343 Por consiguiente, el Grupo Especia constata que los Estados Unidos no han establecido que
las medidas aduaneras, a tenor de sus propios términos, obliguen ala Aduana a ordenar la subasta de
las mercancias infractoras.

7.344 Las pruebas que figuran en el expediente también incluyen documentos de expedientes y
estadisticas aduaneros que revelan la manera en que la Aduana real mente ha gjercitado las facultades
gue €l articulo 30 de las Medidas de Aplicacion le otorgan para destruir, en lugar de subastar, las
mercancias. El Grupo Especial considera adecuado examinar esas pruebas, habida cuenta de que la
alegacion concierne a si la Aduana "[estd] facultada' para ordenar la destruccion, no a si reamente
gjercita esas facultades.

7.345 El Grupo Especial observa que los documentos que figuran en los expedientes aduaneros
demuestran que se ha recurrido ala destruccién en un caso no mencionado en €l texto de las Medidas
de Aplicacion. Dado que la subasta es el tercer método de eliminacion en € orden establecido en las
medidas en litigio, y que la destruccion es el cuarto y ultimo, la subasta de cual esquiera mercancias
que se destruyeran tuvo necesariamente que descartarse. El texto de las Medidas de Aplicacion solo
establece una condicidn que, de no satisfacerse, obligaria a decidir destruir las mercancias, en lugar de
subastarlas. Esa condicion, establecida en el parrafo 2) de las Medidas de Aplicacion, es que
"|as caracteristicas infractoras puedan erradicarse”.

7.346 Sin embargo, en un caso concerniente a partes de automdviles fasificadas, la Aduana dio
expresamente una razon distinta para no subastar las mercancias. Dijo que las mercancias infractoras
no podian utilizarse para fines de bienestar publico y que los titulares de los derechos no tenian
intencién de comprar las mercancias (una condicién contemplada en las Medidas de Aplicacion) y que

27 |_os Estados Unidos convienen en que & Aviso Piblico N° 16/2007 "simplemente confirma la actual
jerarquia de opciones de eliminacion para mercancias decomisadas existente en virtud de las medidas de China';
véase la Primera comunicacion escrita de los Estados Unidos, nota 118.

38 E| Grupo Especial también observa que en los documentos que figuran en los expedientes de
Aduana se cita el Reglamento sobre proteccion en aduana de los DPI, pero no las Medidas de Aplicacién: por
gjemplo, en un informe sobre la destruccién de determinadas mercancias infractoras se citan la Ley de Aduanas,
la Ley de Marcas de Fabricay el Reglamento sobre proteccién en aduana de los DPI, y se comunica que las
mercancias se destruyeron de conformidad con las disposiciones de dicho Reglamento (China - Prueba
documental 96). En otro caso, un Aviso de Decisién cita la Ley de Marcas de Fabrica, € Reglamento sobre
proteccién en aduana de los DPI y el Reglamento sobre la Aplicacion de Sanciones Administrativas Aduaneras
(China - Prueba documental 98). En otro caso, un formulario de solicitud de destruccion de mercancias
infractoras cita € parrafo 3 del articulo 27 del Reglamento sobre proteccion en aduana de los DPI en un
dictamen de que las mercancias deben destruirse (China - Prueba documental 99).
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"la seguridad de esas mercancias no puede garantizarse, por lo que no procede subastarlas'.** Esa
condicion no figura en el texto de las Medidas de Aplicacion. No se hacia referencia a la erradicacion
de caracteristicas infractoras,*®

7.347 La cuestion de la seguridad no se menciona en el texto de las Medidas de Aplicacién, y los
Estados Unidos no aegan que de algin modo esté implicita, por gemplo, en la exigencia de que las
mercancias se subasten "de conformidad con lo dispuesto en la ley".*" China sostiene que, con
arreglo ala Ley sobre Calidad de los Productos, la Aduana no puede subastar mercancias que tengan
defectos de calidad o seguridad®? y afirma que hay otras normas aplicables, que no proporciona.®®
L os Estados Unidos no discuten que pueda haber otras leyes aplicables, pero aducen que, aunque lo

sean, la jerarquia establecida por la Aduana sigue siendo imperativa®* Los Estados Unidos

329 En un formulario de solicitud de destruccién de mercancias infractoras aparentemente preparado por
la Aduana de Fuzhou en 2006 se hace referencia a la destruccion de determinadas partes de automoviles
falsificadas. En el formulario de solicitud se exponen la opinion de los encargados del asunto (que en ese caso
"sugerian la destruccion”) y las opiniones del jefe de seccidn, € jefe de division y el director (en cada caso
"acordado" o unafirma); China- Pruebadocumental 99.

30 China presentd pruebas sobre otros tres casos en los que la Aduana destruyd mercancias,
supuestamente por razones distintas de que no pudieran erradicarse las caracteristicas infractoras. Sin embargo,
el Grupo Especial considera que esos expedientes no son probatorios. En un caso concerniente a consolas de
juegos falsificadas, la Aduana expone las razones para la destruccion. Esas razones eran que las mercancias
infringian marcas de fébrica o de comercio y "derechos de patente sobre disefios’. Aungue no se menciona
expresamente la erradicacion de las caracteristicas infractoras (una condicién para la subasta establecida en las
Medidas de Aplicacion), tal vez se daba por sentado que las caracteristicas infractoras, en cuanto que
caracteristicas de forma u ornamentacion, no podian ser erradicadas; véase "informe sobre la destruccion de la
consola de juegos PS falsificada por la Aduana de Huangpu" #i5¢7%: [2008], N°© 78, China - Prueba documental
96. En otro lugar China sugiere que los "derechos de patente sobre disefios’ implican que no todas las
caracteristicas infractoras pueden eliminarse: véase la Primera comunicacion escrita de China, parrafo 224.

En un asunto concerniente a planchas eléctricas fasificadas, China presenta un resumen del asunto y
después afirma que las caracteristicas infractoras podian eliminarse y las mercancias podian subastarse de
conformidad con lo dispuesto en la ley, pero que las mercancias se destruyeron porque presentaban problemas
de calidad y riesgos para la seguridad. El Grupo Especia observa que las mercancias infractoras se
decomisaron y que €l exportador fue sancionado: véase € Aviso de Decision de Sancién Administrativa
L5405 [2006] N° 9. La Aduana comunico al exportador que venderia las mercancias (asi como los vehiculos)
en caso de impago de la multa, pero en lugar de ello las destruyd. En el Dictamen no se expone la razén por la
gue la Aduana opt6 por destruir, en lugar de subastar, las mercancias. Véase China- Prueba documental 98.

En un asunto concerniente a asientos de motocicletas falsificados, China afirma que las mercancias se
destruyeron porgue la Aduana determiné que incluso un riesgo leve de defectos justificaba su destruccién. Esto,
no obstante, no se deduce claramente de los documentos justificativos: véase un informe sobre el asunto
preparado por la Aduana Huangpu que sblo demuestra que las mercancias infractoras se destruyeron, sin
exponer lasrazones. China- Prueba documental 173.

3! Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 77.

332 |_ey sobre Calidad de los Productos, adoptada por € Comité Permanente del Congreso Nacional del
Pueblo y promulgada por Orden N° 71 del Presidente de la Republica Popular China €l 22 de febrero de 1993,
modificada conforme a una Decision del Comité Permanente del Congreso Nacional del Pueblo el 8 de julio
de 2000. Los articulos 12 y 13 de esta Ley se reproducen en China - Prueba documental 97; véase la Primera
comunicacion escrita de China, parrafo 170; respuesta a la pregunta 82. El Grupo Especial también observa
gue en un documento preparado por la Oficina General del Gobierno Popular Provincial de Fujian de fecha 8 de
marzo de 2006, concerniente al asunto de las partes de automdviles falsificadas, también se hace referencia a
instrucciones de la Oficina Nacional de Lucha contra el Contrabando segiin las cuales "ningin automoévil o
accesorio desmontado objeto de contrabando que haya sido decomisado se subastara o colocara en € mercado, y
todos ellos seran eliminados por la Aduana local después de ser prensados’; China - Prueba documental 99.

33 Respuesta de China ala pregunta 82.

3% Segunda declaracion oral de los Estados Unidos (declaracion final), parrafo 22; respuesta a la
pregunta 78.



WT/DS362/R
Pagina 84

reconocen que "no saben" s las mercancias han sido destruidas por razones distintas de las
"requeridas’ en |as medidas aduaneras.®*®

7.348 A juicio del Grupo Especial, si los Estados Unidos aducen gue las medidas son imperativas
"atenor de sus propios términos’, 1o que argumentan es que las medidas son imperativas tal como se
exponen. El hecho de que parezca haber circunstancias en las que la Aduana se aparta de |os términos
de las medidas indica que, como minimo, las medidas no son "tan imperativas' como parecen segln
sus términos, 1o que lleva a preguntarse si el método de eliminacion especifico en litigio es realmente
imperativo. Esto es coherente con la opinion de que, de conformidad con los términos de las Medidas
de Aplicacion, interpretados a la luz del Reglamento sobre proteccién en aduana de los DPI, €l
método de subasta no es, de hecho, imperativo, en € sentido de que no excluye la opcion de
destruccion.

7.349 Estadisticas indiscutidas proporcionadas por China®* demuestran que la Aduana ordena la
eliminacion de las mercancias infractoras en las siguientes proporciones, en términos de expediciones.
1) donacion a 6rganos de bienestar social (53,5 por ciento); 2) destruccion (44,9 por ciento);
3) subasta (0,87 por ciento); y 4) venta al titular del derecho (0,65 por ciento). Las proporciones en
términos de valor son las siguientes: 1) destruccion (57,5 por ciento); 2) donacion a 6rganos de
bienestar social (39,5 por ciento); 3) subasta (2,2 por ciento); y 4) ventad titular del derecho (1 por
ciento).®’ Las estadisticas son coherentes con la interpretacion del articulo 27 del Reglamento sobre
proteccion en aduana de los DPI propugnada por € Grupo Especial, tal como se expone en €
parrafo 7.336 supra, ya que demuestra que los dos métodos de eliminacion que son claramente
opcionales con arreglo a Reglamento se utilizan mucho menos que los dos que no 1o son.

7.350 Ademés, s se excluyen todas las mercancias eliminadas con arreglo al parrafo 1) de las
Medidas de Aplicacion (es decir, por donacion a 6rganos de bienestar social o venta a titular del
derecho), queda el subconjunto de mercancias con respecto a las cuales la Aduana escogi6 entre la
subasta y la destruccion. Con arreglo a texto de las Medidas de Aplicacién, la destruccion de esas
mercancias sOlo estAd prevista cuando las caracteristicas infractoras no pueden erradicarse.
Las estadisticas demuestran que en la préctica, por 1o que respecta a las mercancias tratadas con
arreglo alos parrafos 2) y 3) de las Medidas de Aplicacion, se adoptaron las siguientes decisiones, en
términos de nimero de expedicionesy de valor relativo de las mercancias infractoras:

| | 2005 2006 2007 Total
Por expedicion®®
Exportaciones+ | Subastadas 4 7 1 12
Importaciones Destruidas 143 227 248 618
Por valor
Exportaciones+ | Subastadas 7,10% 3,54% 0,59% 3,70%
importaciones Destruidas 92,90% 96,46% 99,41% 96,30%
. _ Subastadas 0% 0% 0% 0%
So6lo importaciones -
Destruidas 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

3% Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 79.

3% v/ éanse | as estadisticas de aduanas en la nota 219 supra.

337V éanse | as estadisticas de aduanas en la nota 219 supra.

3% E| nimero de expediciones de importaciones subastadas fue cero. No se proporcionaron cifras
separadas sobre el nimero de expediciones de importaciones destruidas.
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7.351 Es claro que € numero de expediciones destruidas es muy superior a numero de
expediciones subastadas, y que en 3 afos la Aduana solo ha decidido 12 veces recurrir a la subasta.
De hecho, durante el periodo sobre el que se dispone de estadisticas no se subasté en virtud de las
medidas en litigio ninguna mercancia infractora destinada a la importacion. Es evidente que a la
Aduana le resulta poco o nada dificil optar por destruir las mercancias, 10 que es coherente con la
opinidn de que estd ampliamente facultada para hacerlo.

7.352 El Grupo Especial observa que hay un pequefio nimero de casos en los que la Aduana ha
ordenado que las mercancias se subasten. Sin embargo, € pequefio nimero de casos de subastas no
indicas esto se debi6 aunaopcidn por no destruir las mercancias 0 si la Aduana estimé que no estaba
facultada para hacerlo. El Grupo Especial reitera que la cuestion pertinente es si en esos casos la ley
permitia a la Aduana ordenar la destruccion.®*  Los Estados Unidos convienen en que un Miembro
puede optar a su libre arbitrio entre la destruccion y la subasta siempre que tenga facultades
incondicional es para ordenar |a destruccién en cualquier circunstancia.**

7.353 El muy reducido nimero de subastas es coherente con la opinién de que éstas no son
obligatorias. Podria ser coherente con la opinion de que el método de subasta es obligatorio si hubiera
alguna indicacion de que las caracteristicas infractoras no pueden erradicarse de un ndmero y
proporcion sumamente grandes de las mercancias decomisadas por la Aduana. Sin embargo, a fata
de esas pruebas, y alaluz de las otras pruebas arriba examinadas, el Grupo Especia no acepta esa
opinion.

7.354 Por las razones arriba expuestas, el Grupo Especial constata que los Estados Unidos no han
establecido que las facultades para ordenar la subasta de las mercancias infractoras en virtud de las
medidas aduaneras excluyan las facultades para ordenar la destruccién de las mercancias infractoras
de conformidad con |os principios establecidos en la primera frase del articul o 46.

7.355 El Grupo Especia recuerda las constataciones que hace en los parrafos 7.324 y 7.354 y
concluye que los Estados Unidos no han establecido que las medidas aduaneras sean incompatibles
con €l articulo 59 del Acuerdo sobre los ADPIC en tanto en cuanto incorpora los principios
establecidos en la primera frase del articulo 46 de dicho Acuerdo.

X) Subastay "simple retirada de la marca de fabrica o de comercio apuesta ilicitamente”
- Cuestion de procedimiento

7.356 El Grupo Especia recuerda su constatacion, expuesta en el parrafo 7.270 supra, de que
"los principios establecidos en el articulo 46", incorporados a articulo 59 del Acuerdo sobre
los ADPIC, incluyen la cuarta frase del articulo 46. Esafrase dispone lo siguiente:

"En cuanto a las mercancias de marca de fabrica o de comercio fasificadas, lasimple
retirada de la marca de fébrica o de comercio apuesta ilicitamente no bastarg, salvo en
casos excepcionales, para que se permita la colocacion de los bienes en los circuitos
comerciales.”

339 |_a cuestion que aqui se trata puede contrastarse con la abordada en el parrafo 7.138 supra. No se
discute que €l parrafo 1 del articulo 4 de la Ley de Derecho de Autor tiene caracter imperativo, y la obligacion
objeto de esa alegacion no se formula en el sentido de que las autoridades "est[an] facultadas'.

30 Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 41.
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7.357 El Grupo Especia no ha constatado que las medidas aduaneras sean imperativas por lo que
respecta a la subasta de mercancias infractoras. Sin embargo, no considera que esto obre
decisivamente en contra de la alegacién de los Estados Unidos por |o que respecta ala cuarta frase del
articulo 46.3*

7.358 El Grupo Especia recuerda su constatacion, en el parrafo 7.253 supra, de que la obligacion
establecida en el articulo 59 es aplicable tanto a las medidas imperativas como alas discrecionales, ya
gue la obligacién de que las autoridades competentes de |os Miembros "est[én] facultadas' para dictar
ordenes especificas atafie alo que la ley permite hacer a las autoridades, no sdlo a lo que tienen que
ordenar. Esta constatacion es a fortiori aplicable a principio establecido en la cuarta frase del
articulo 46, ya que solo las facultades discrecionales para ordenar la colocacion de las mercancias en
los circuitos comerciaes no excluiran las facultades requeridas por la primera frase del articulo 46 en
agin momento.*? El principio establecido en la cuarta frase del articulo 46 por lo que respecta alas
facultades para ordenar la colocacion de las mercancias en |os circuitos comerciales, como alternativa
aladestruccion o la eliminacion de los circuitos comerciales, podria ser redundante si no se aplicaraa
medidas discrecionales.®*? Por tanto, el hecho de que |as facultades para colocar las mercancias en los
circuitos comerciales no sean imperativas no protege a ese método de eliminacién de la evaluacion
por un grupo especial de su conformidad, "en si mismo", con e articulo 59 del Acuerdo sobre
los ADPIC en tanto en cuanto incorpora €l principio establecido en la cuartafrase del articulo 46.

7.359 Este caso concreto también presenta una serie especifica de circunstancias. La naturaleza de
las medidas en litigio es tal que, aunque no requieran la subasta (y no excluyan las facultades para
ordenar la destruccion), la eliminacion de las caracteristicas infractoras es obligatoria en cada caso en
gue la Aduana opte por subastar las mercancias infractoras (como se expone infra). Si la eliminacion
de las caracteristicas infractoras consiste simplemente en la retirada de la marca de fébrica o de
comercio, seraincompatible con € principio establecido en la cuartafrase del articulo 46, incorporado
al articulo 59, en todos los casos en que la Aduana ordene la subasta de las mercancias infractoras.
Aungue la Aduana nunca ha subastado mercancias destinadas a la importacion, esto puede deberse
tnicamente al menor volumen de las mercancias infractoras destinadas a laimportacién en lugar de la
exportacion.®*  China no afirma que la Aduana podria subastar mercancias destinadas a la
importacion en el futuro®®, pero defiende su método de subasta basandose en su propia interpretacion
de buena fe de las prescripciones del articulo 59 del Acuerdo sobre los ADPIC y de la cuarta frase del
articulo 46. De hecho, China indica a Grupo Especial que la subasta, ya sea de productos para
exportacion o para importacion, es un método de eliminacion "preferido” en determinadas
circunstancias, y defiende firmemente su derecho a utilizarlo, si bien con mesura. Por tanto, las
resoluciones del Grupo Especia sobre la aplicabilidad de la cuarta frase del articulo 46, incorporada
al articulo 59, del Acuerdo sobre los ADPIC y la conformidad del método de subasta de China con esa
disposicién impediran ex ante a China, en la medida en que la obligacién sea aplicable, proceder de
determinada manera incompatible con las obligaciones que le corresponden en virtud de un acuerdo

1 China reconocié que esa alegacion también se hacia con respecto a la cuarta frase del articulo 46;
véase la Primera comunicacion escrita de China, parrafo 6; Primera declaracion oral, parrafo 68; comunicacion
deréplica, parrafo 8.

32 Esto es sin perjuicio de |as observaciones del Grupo Especial expuestas en el pérrafo 7.244 supra.

343 |_aposicion eslamisma por |o que respecta ala segunda frase del articulo 59.

34 v éanse los parrafos 7.232 y 7.233 supra.

¥° Esto se puede contrastar con la posicion del demandado en el informe del Grupo Especial del GATT
sobre € asunto Estados Unidos - Superfund (en el parrafo 5.2.9 y con referencia en € parrafo 5.2.10); €
informe del Grupo Especial del GATT sobre €l asunto Estados Unidos - Tabaco (parrafo 122); y € informe del
Grupo Especial de la OMC sobre el asunto Estados Unidos - Articulo 301 de la Ley de Comercio Exterior
(pérrafo 7.112).
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abarcado, lo que constituye precisamente la finalidad de una aegacion sobre una medida "en si

misma".3*

7.360 Por consiguiente, € Grupo Especial continuara con su evaluacion de esta alegacion por lo que
respecta al otro principio establecido en €l articulo 46 invocado por los Estados Unidos.

- Simple retirada de la marca de fabrica o de comercio apuestailicitamente

7.361 EIl Grupo Especia recuerda gque las partes tienen opiniones distintas sobre la aplicabilidad de
este principio. Los Estados Unidos sostienen que la cuarta frase del articulo 46 es aplicable en virtud
de la primera frase del articulo 59.3* China considera que la Aduana no esta sujeta a los principios
articulados en la cuarta frase del articulo 46.>*® El Grupo Especia ha constatado que la cuarta frase
del articulo 46 si es aplicable, y procederd ahora ainterpretar €l principio que establece.

7.362 Lacuartafrase del articulo 46 dispone lo siguiente:

"En cuanto a las mercancias de marca de fabrica o de comercio falsificadas, lasimple
retirada de la marca de fébrica o de comercio apuesta ilicitamente no bastara, salvo en
casos excepcionales, para que se permita la colocacion de los bienes en los circuitos
comerciales.”

7.363 Las palabras "mercancias de marca de fébrica o de comercio falsificadas' se definen en la
nota 14 a) del Acuerdo sobre los ADPIC en laforma siguiente:

"Paralosfines del presente Acuerdo:

a) se entendera por 'mercancias de marca de fabrica o de comercio fasificadas
cualesquiera mercancias, incluido su embalagje, que lleven apuesta sin autorizacion
una marca de fabrica o de comercio idéntica a la marca validamente registrada para
tales mercancias, o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales de esa marca,
y gue de ese modo lesione los derechos que a titular de la marca de que se trate
otorgalalegislacion del pais de importacion.”

7.364 Por lo que respecta a las medidas en litigio, €l Grupo Especial recuerda sus constataciones,
expuestas, en e parrafo 7.225 supra, de que dichas medidas son aplicables, entre otras cosas, a las
mercancias de marca de féabrica o de comercio falsificadas, y, en los parrafos 7.331 y siguientes, de
que las medidas permiten que esas mercancias se subasten. En ese sentido, € articulo 27 del
Reglamento sobre proteccion en aduana de los DPI dispone lo siguiente:

"Cuando las mercancias infractoras de derechos de propiedad intelectual decomisadas
no puedan utilizarse para actividades de bienestar publico social y € titular de los
derechos de propiedad intelectual no tengaintencion de comprarlas, la Aduana podrd,
tras erradicar las caracteristicas infractoras, subastarlas de conformidad con lo
dispuesto en laley."** (sin cursivasen € original)

7.365 De esadisposicion se deduce claramente que la erradicacion de las caracteristicas infractoras
es una condicion a la que esta supeditada la subasta de las mercancias decomisadas por la Aduana.
El articulo 27 del Reglamento sobre proteccion en aduana de los DPI es aplicado y esta confirmado

36 véase el informe del Organo de Apelacion, Estados Unidos - Examenes por extincion respecto de
los articul os tubulares para campos petroliferos, parrafo 172.

*7 Primera comunicacion escrita de los Estados Unidos, parrafos 175-178.

8 Primera comunicacion escrita de China, parrafos 218-222.

9 Traducci6n mutuamente acordada N° 6 parala version inglesa.
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por el péarrafo 2 del articulo 30 de las Medidas de Aplicacion®™, asi como expresamente confirmado
por el primer parrafo de la parte dispositiva del Aviso Publico N° 16/2007, en la parte pertinente del
cua se dispone lo siguiente:

"Cuando las mercancias infractoras decomisadas sean subastadas por la Aduana, ésta
erradicard completamente todas las caracteristicas infractoras de las mercancias y sus
embal gjes ateniéndose estrictamente a lo dispuesto en € articulo 27 del Reglamento,
incluida la erradicacion de las caracteristicas que infrinjan marcas de fébrica o de
comercio, derechos de autor, patentes y otros derechos de propiedad intelectual .">**

7.366 No se discute que la Aduana, en todos los casos en que subasta mercancias que ha
decomisado con arreglo a las medidas en litigio, primero retira las caracteristicas infractoras.®?
Del texto de la medida se desprende claramente que las palabras "caracteristicas infractoras' aluden a
caracteristicas que infringen cualesquiera derechos de propiedad intelectual abarcados por las
medidas, con inclusion no solo de las marcas de fabrica o de comercio sino también de los derechos
de autor y las patentes. Por lo que respecta a las mercancias de marca de fébrica o de comercio
fasificadas, parece evidente que las caracteristicas infractoras comprenderan las marcas de fébrica o
de comercio falsificadas. Por tanto, €l hecho de que las medidas aludan a "caracteristicas' infractoras
no sugiere que en esos casos se erradique algo que no sea la marca de fébrica o de comercio
fasificada. China ha confirmado que "por lo que respecta a las mercancias infractoras de marcas de
fabrica o de comercio, la eliminacion de las caracteristicas infractoras alude a la retirada de la marca
infractora de las mercancias'.®®

7.367 En consecuencia, por 1o que respecta a estado de las mercancias de marca de fabrica o de
comercio falsificadas la Unica medida adoptada antes de |a subasta es la retirada de la marca. Cabe
entonces preguntarse si esto constituye "simplemente” la retirada de una marca de fabrica o de
comercio en el sentido de la cuarta frase del articulo 46 del Acuerdo sobre los ADPIC.

7.368 China aduce que sus medidas no contemplan la"simple" retirada de la marca de fébrica o de
comercio, porque también ofrecen a titular del derecho la oportunidad de hacer observaciones antes
de la subasta®™* Ese procedimiento esta previsto en el segundo pérrafo de la parte dispositiva del
Aviso Plblico N° 16/2007.*° China no alega que la Aduana esta obligada a tener en cuenta las
observaciones del titular del derecho.®*®

7.369 EIl Grupo Especial observa que por "simple" ("simpl€") cabe entender "with nothing added;
unqualified; neither more nor lessthan; mere, pure" ("sin adicién alguna; no cualificado; ni mas ni
menos que; mero, puro").**” Un caso en que una marca de fabrica o de comercio es retirada de una
mercancia y no se haga nada més congtituira una "simple" retirada de la marca de fébrica o de
comercio. Por tanto, el Grupo Especial opina con carécter preliminar que la erradicacion de las
caracteristicas infractoras con arreglo a las medidas en litigio constituye una "simple" retirada de la
marca de fabrica o de comercio tal como se contempla en la cuarta frase del articulo 46, incorporada
al articulo 59.

30 \/éase el parrafo 7.194 supra.

! Traducci6n mutuamente acordada N° 8 parala version inglesa.

*2 Primera comunicacién escrita de los Estados Unidos, péarrafo 56; comunicacion de réplica,
parrafo 169; Primera comunicacion escrita de China, parrafo 224; comunicacion de réplica, parrafo 194.

3 Respuesta de China ala pregunta 34.

%% Primera comunicacion escrita de China, parrafo 224.

%5 véase e parrafo 7.195 supra.

%6 pPor gemplo, en un caso concerniente a candados falsificados, € titular del derecho se opuso ala
subasta y ofrecié comprar las mercancias. Sin embargo, la Aduana de Jinhua (4:%) optd en su lugar por
destruirlas; véase China- Prueba documental 94.

%7 New Shorter Oxford English Dictionary (1993).
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7.370 Es inevitable que las autoridades de un Miembro que ejercen facultades en virtud del
articulo 59 tomen determinadas medidas de procedimiento al colocar la mercancia en los circuitos
comerciales, como la transferencia fisica de las mercancias para su custodia por otra parte. Lo que
hay que determinar es qué otras medidas hacen que la retirada de la marca de fébrica o de comercio
apuesta ilicitamente no sea"simple”.

7.371 El contexto de la cuarta frase del articulo 46 demuestra que la simple retirada de la marca de
fébrica o de comercio apuesta ilicitamente "no bastara' para que se permita la colocacion de los
bienes en los circuitos comerciales. El texto no prohibe per se la colocacién de las mercancias en los
circuitos comerciales. Antes bien, a referirse concretamente a las mercancias de marca de fabrica o
de comercio falsificadas y afirmar que la simple retirada de la marca "no bastard' para que se permita
la colocacion de éstas en los circuitos comerciales, la disposicién permite implicitamente dicha
colocacion cuando tiene lugar algo que va més alla de la simple retirada de la marca de fébrica o de
comercio.

7.372 Laretirada de una marca de fébrica o de comercio falsificada garantizaria que las mercancias
no infringieran los derechos exclusivos establecidos en el articulo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC.
Sin embargo, la cuarta frase del articulo 46 dispone que eso no bastard, salvo en casos excepcionales.
El hecho de que los negociadores incluyeran una prescripcion adicional demuestra que se quiere que
ese principio consiga algo més que la cesacién de unainfraccion.

7.373 El contexto dd articulo 46 demuestra que la cuarta frase es una entre una serie de expresiones
de un objetivo enunciado a comienzo de ese articulo, a saber, "establecer un medio eficaz de
disuasion de las infracciones'. Cuando las mercancias de marca de fébrica o de comercio falsificadas
se colocan en |os circuitos comerciales después de la simple retirada de la marca apuesta ilicitamente,
una marca de fabrica o de comercio idéntica puede producirse o importarse por separado y a ponerse
de nuevo ilicitamente, a menudo con relativa facilidad, de manera que las mercancias volveran a ser
infractoras.

7.374 Ese problema atafie a las mercancias de marca de fébrica o de comercio falsificadas en
particular porque, como se indica en la definicion de las "mercancias de marca de fébrica o de
comercio falsificadas' que figura en lanota 14 a) del Acuerdo sobre los ADPIC, lamarca de fabricao
de comercio falsificada es idéntica ala marca de fabrica o de comercio vélida o no puede distinguirse
de ella en sus aspectos esenciales. ESs més probable que las mercancias de marca de fabrica o de
comercio falsificadas imiten la apariencia de mercancias genuinas en su aspecto genera y no
simplemente en la aposicién de la marca de fabrica o de comercio fasificada, ya que la probabilidad
de que una mercancia de marca de fabrica o de comercio falsificada induzca a error a un consumidor
esta relacionada con el grado en que todas sus caracteristicas, infractoras y no infractoras, se parezcan
a las de la mercancia genuina. Cuando la marca de fébrica o de comercio falsificada se retira, €
estado resultante de las mercancias puede aun asi hacer que se parezcan tanto a las mercancias
genuinas que hay un riesgo elevado de nueva infraccion por medio de la reaposicion de una marca de
fébrica o de comercio fasificada. Aungue esto también puede ser cierto por lo que respecta a otras
mercancias no infractoras, las decomisadas por la Aduana ya estén falsificadas y se estan colocando
en los circuitos comerciales. Los negociadores evidentemente consideraron que € mayor riesgo de
nuevas infracciones justificaba la adopcion de medidas adicionales para establecer un medio eficaz de
disuasion de nuevas infracciones.

7.375 Considerada alaluz de ese objetivo, la"simple" retirada de la marca de fabrica o de comercio
es principalmente unareferencia a que el estado de las mercancias no se ha alterado de otro modo, por
lo que la falta de la marca de fabrica o de comercio no constituye un medio eficaz de disuasion de
nuevas infracciones. Laretirada de la marca de fabrica o de comercio no es "simple" s € estado de
las mercancias se ha alterado lo suficiente para disuadir de nuevas infracciones.
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7.376 El Grupo Especial encuentra confirmacién para esa interpretacion en la segunda frase del
articulo 59, que aborda la misma cuestién pero en un contexto distinto, y dispone lo siguiente:

"En cuanto a las mercancias de marca de fabrica o de comercio falsificadas, las
autoridades no permitiran, salvo en circunstancias excepcionales, que las mercancias
infractoras se reexporten en el mismo estado ni las someteran a un procedimiento
aduanero distinto." (sin cursivasen € original)

7.377 Esafrase contempla el mismo problema basico que la cuarta frase del articulo 46. Confirma
gue la consideracion pertinente es e estado de las mercancias de marca de fébrica o de comercio
falsificadas, si bien la obligacion establecida en la segunda frase del articulo 59 es menos especifica
por lo que respecta a la retirada de la marca de fébrica o de comercio, a sugerir que la "simple
retirada de la marca de fébrica o de comercio” es un gemplo de un medio de alterar el estado de las
mercancias infractoras. No obstante, en la presente diferencia la obligacion aplicable figura en la
cuartafrase del articulo 46, incorporada a articulo 59.

7.378 China aduce que los titulares del derecho tienen un derecho juridicamente reconocido a la
proteccion frente a mercancias que infrinjan sus derechos de propiedad intelectual, pero no frente a
mercancias sin marcas que no losinfringen.**®

7.379 El Grupo Especia observa que la cuarta frase del articulo 46, con arreglo a sus términos
concretos, no esté limitada a una accion para que las mercancias ya no sean infractoras, cosa que la
simple retirada de la marca de fabrica o de comercio lograria. Antes bien, dicha frase impone una
prescripcion adicional que va més alla de hacer que las mercancias ya no sean infractoras con objeto
de disuadir de nuevas infracciones con esas mercancias. Por tanto, no basta, salvo en casos
excepcionales, demostrar que mercancias que ya se ha constatado estan falsificadas posteriormente no
tienen marcas. La colocacion en los circuitos comerciales de esas mercancias, aunque tal vez ya no
infrinja los derechos exclusivos establecidos en el articulo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, no
cumple la prescripcion de la cuarta frase del articulo 46, incorporada al articulo 59.

7.380 Por lo que respecta a las medidas en litigio, el Grupo Especia observa que e procedimiento
para recabar observaciones de los titulares de derechos no afecta al estado de las mercancias, y que
tampoco es obligado tener en cuenta dichas observaciones. Por tanto, en nada afecta a si las medidas
en litigio disponen la"simple retirada de la marca de fébrica o de comercio apuestailicitamente”.

7.381 China adega que las subastas de mercancias decomisadas por la Aduana estén sujetas a un
precio de reserva que garantiza que los infractores no tengan la oportunidad de comprar dichas
mercancias a un precio irrazonablemente bajo y reaponerles marcas falsificadas.>

7.382 El Grupo Especid discrepa. Como la propia China afirmé en su comunicacién de réplica,
" principio mismo de la proteccién de las marcas de fébrica 0 de comercio es que una marca de
fébrica o de comercio distingue a una mercancia 'y permite que obtenga una prima significativa en el
mercado".*® El Grupo Especial destaca que una marca de fébrica o de comercio fasificada esta
disefiada para obtener parte de esa prima econdémica o toda ella. Cuando la marca de fébrica o de
comercio falsificada se retira, € valor de la mercancia disminuye y es inferior a su valor de mercado
si se revende tras la aposicién de una marca de fébrica o de comercio falsificada. En otras palabras,
sigue siendo econdmicamente viable que el importador o un tercero compre las mercancias en la
subasta y aponga de nuevo las marcas de fébrica o de comercio parainfringir de nuevo, con el mayor
riesgo de que esto ocurra a que se hace referencia en el parrafo 7.374 supra. En cuaquier caso, no

%8 Comunicacion de réplica de China, parrafo 195.
%9 primera declaracion oral de China, parrafo 77; Primera comunicacion escrita, parrafos 170-171.
30 Comunicacion de réplica de China, parrafo 196.
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hay pruebas de que los precios establecidos con el método utilizado con la Aduana china sean tan
altos que ya no resulte econdmicamente viable comprar las mercancias y a ponerles de nuevo las
marcas de fébrica o de comercio.®*

7.383 China aduce que las medidas en litigio impiden el retorno barato de la mercancia decomisada
a infractor y, a garantizar que los infractores no obtengan beneficios econdmicos, disuaden
eficazmente de lainfraccion.®*

7.384 El Grupo Especia no encuentra ninguna referencia al infractor original en la obligacién
pertinente ni en el objetivo establecido en el articulo 46. No hay razén alguna para suponer que €l
texto tiene por objeto disuadir de lainfraccién Unicamente al importador y no a otras partes, como los
compradores en la subasta. El uso de la palabra "colocacién” en los circuitos comerciales no entrafia
tal limitacién, ya que;g frase dice "colocacién en los circuitos comerciales’, y no "colocacion en

poder del importador”.

7.385 Por consiguiente, e Grupo Especial considera que, por 1o que respecta a las mercancias de
marca de fabrica o de comercio fasificadas, las medidas aduaneras de China establecen que la simple
retirada de la marca de fabrica o de comercio apuesta ilicitamente basta para permitir la colocacién de
las mercancias en |os circuitos comercial es.

7.386 El Grupo Especial no concluye Unicamente sobre esa base que las medidas en litigio son
incompatibles con la prescripcion establecida en la cuarta frase del articulo 46, incorporada al
articulo 59, porque la frase contiene las palabras "salvo en casos excepcionales'. Esas palabras,
interpretadas en contexto, implican que "en casos excepcionales’ la simple retirada de la marca de
fébrica o de comercio apuesta ilicitamente puede bastar para que se permita la colocacion de las
mercancias en |os circuitos comerciales.

7.387 Los Estados Unidos, en respuesta a una pregunta, sostienen que el sentido corriente de la
palabra "excepcional" sugiere que hay algo en las circunstancias que es inhabitual o especial, ho que
haya un nimero de minimis de casos en los que es admisible colocar las mercancias en los circuitos
comerciales normales tras la ssimple retirada de la marca infractora. Si 10s negociadores hubieran
querido que se tratara del nimero de casos, cabe suponer que hubieran redactado la disposicién
empleando expresiones como "salvo en un nimero muy limitado de casos' o0 "salvo en un ndmero

de minimig/insignificante de casos' .3

%1 |as medidas especificas para e establecimiento de precios de reserva en subastas de mercancias
decomisadas por la Aduana figuran en las Medidas sobre la Administracion de Bienes Decomisados por la
Aduana. Setrata de medidas internas de la Administracion General de Aduanas formuladas de conformidad con
laLey de Aduanas, la Ley sobre Sanciones Administrativasy la Ley de Subastas de 2003; véase China - Prueba
documental 100. El articulo 18 de esas Medidas dispone lo siguiente:

"Se fijara un precio de reserva para los bienes decomisados cuya subasta se haya autorizado.

Si se necesitara una evaluacion de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes y

reglamentos, se autorizara a una entidad tasadora legalmente establecida a que complete esa

evaluacion. En € caso de que varias empresas subastadoras compitan por € derecho a

subastar, los precios de licitacion se compararan con €l precio de la tasacion, y € mas alto

constituira el precio de reserva. En caso de que no haya multiples peticiones del derecho a

subastar, €l precio de reserva se determinard razonablemente sobre la base del precio de

tasacion dado por laentidad de tasacion™. (no se reproduce la nota de pie de pagina) Véasela

traduccién mutuamente acordada N° 9 parala version inglesa.

%2 Comunicacion de réplica de China, parrafo 218.

%3 Como se indica en e parrafo 7.276 supra, e uso de la palabra "release” ("colocacion”) en el
articulo 46 y, por tanto, en su incorporacion a articulo 59, tiene un sentido méas amplio que la simple entrega al
importador.

%% Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 86.



WT/DS362/R
Pagina 92

7.388 China, en respuesta a la misma pregunta, sostiene que el sentido corriente de la palabra
"excepciona” incluye "especia”, o que sugiere un criterio cualitativo, e "inhabitual”, que alude a la
frecuencia y sugiere un criterio cuantitativo. Tanto una interpretacion en términos del conjunto de
circunstancias como una interpretacion en términos del nimero de casos son compatibles con el
sentido corriente de |as palabras "casos excepcionales’

7.389 El Grupo Especia observa que las palabras "salvo en casos excepcionaes’, interpretadas en
contexto, aluden a un subconjunto de los casos abarcados por la cuarta frase del articulo 46,
incorporada a articulo 59, a saber, los casos en que las autoridades fronterizas competentes de un
Miembro permiten que mercancias que se ha constatado son mercancias de marca de fébrica o de
comercio falsificadas se coloquen en los circuitos comerciales. Lo que hay que determinar es cudndo
un caso asi puede considerarse "excepciona".

7.390 La palabra "exceptional" ("excepcional™) puede definirse como "of the nature of or forming
an exception; unusual, out of the ordinary; special" ("que por su naturaleza representa 0 constituye
una excepcion; inhabitual, no ordinario; especial").**® Esa definicion no explica en qué modo un
caso tiene gque ser distinto de otros casos para que sea considerado "excepcional” en e sentido de la
cuarta frase del articulo 46. Ademés, la cuestion de cuan diferente un caso tiene que ser de otros
también es una cuestion de grado.

7.391 El Grupo Especia considera que las palabras "salvo en casos excepcionales', como el resto
del principio establecido en la cuarta frase del articulo 46, tienen que interpretarse alaluz del objetivo
de ese articulo, a saber, "establecer un medio eficaz de disuasién de las infracciones'. Puede muy
bien haber casos en los que la simple retirada de la marca de fébrica o de comercio antes de la
colocacion de las mercancias en los circuitos comerciales no dé lugar a nuevas infracciones.
Por gjemplo, un importador inocente que haya sido inducido por engafio a comprar una expedicion de
mercancias falsificadas, que no tiene medios para recurrir contra €l exportador, y tampoco medios
para aponer de nuevo las marcas de fabrica o de comercio fasificadas a las mercancias, podria
representar un caso asi.*®’ No obstante, esos casos tienen que estar cuidadosamente delimitados para
que satisfagan la descripcion de "excepciona". Incluso cuando lo estan, la disposicion pertinente
deberéd rara vez aplicarse, no sea que la denominada excepcidn se conviertaen laregla, o0 a menos se
haga habitual.

7.392 El Grupo Especia no cree que los "casos excepcionales' a los efectos de la cuarta frase del
articulo 46 puedan simplemente demostrarse por la existencia de pocos casos en los que la simple
retirada de la marca de fébrica o de comercio se trata como suficiente para que se permita la
colocacion de las mercancias en los circuitos comercidles. En primer lugar, los "casos
excepcionales', en el sentido de la cuarta frase del articulo 46, incorporada a articulo 59, no se
evallan en términos de proporcion de todos los casos de decomisos de mercancias infractoras en la
frontera. En segundo lugar, esaforma de tratar mercancias que ya se ha constatado son mercancias de
marca de fébrica o de comercio falsificadas representaria un margen de tolerancia de ulteriores
infracciones que no es compatible con el objetivo de establecer un medio eficaz de disuasion
enunciado en € articulo 46.

%5 Respuesta de China ala pregunta 86.

3% New Shorter Oxford English Dictionary (1993).

%7 Sin perjuicio de la pertinencia de las declaraciones hechas por participantes individuales en las
negociaciones, el Grupo Especia observa que China hizo referencia a ese gjemplo que figura en las actas de las
negociaciones del Acuerdo sobrelos ADPIC: véase su comunicacion deréplica, parrafos 211-213.
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7.393 En consecuencia, €l Grupo Especia considera que, por |o que respecta a las marcas de fabrica
o de comercio fasificadas, las medidas aduaneras de China prevén que la simple retirada de la marca
de fébrica o de comercio apuesta ilicitamente bastara para permitir la colocacion de las mercancias en
los circuitos comerciales en més casos, ademas de |0s " casos excepcionales'.

7.394 Por las razones arriba expuestas, el Grupo Especial concluye que las medidas aduaneras son
incompatibles con € articulo 59 del Acuerdo sobre los ADPIC en tanto en cuanto incorpora €l
principio establecido en la cuarta frase del articulo 46.

3. Conclusionesrelativas a las medidas aduaner as

7.395 El Grupo Especial recuerda sus conclusiones, expuestas en los parrafos 7.231, 7.355y 7.394
supra, de que:

a) el articulo 59 del Acuerdo sobre los ADPIC no es aplicable a las medidas aduaneras
en tanto en cuanto estas medidas se aplican a mercancias destinadas a la exportacion;

b) los Estados Unidos no han demostrado que las medidas aduaneras sean incompatibles
con € articulo 59 del Acuerdo sobre los ADPIC en tanto en cuanto incorpora los
principios establecidos en la primera frase del articulo 46 del Acuerdo sobre
losADPIC; vy

C) las medidas aduaneras son incompatibles con € articulo 59 del Acuerdo sobre
los ADPIC en tanto en cuanto incorpora el principio establecido en la cuarta frase del
articulo 46 del Acuerdo sobrelos ADPIC.

C. UMBRALES PENALES
1 Descripcion de las medidas en litigio
a) Introduccion

7.396 Lapresente seccion de las constataciones del Grupo Especial se refiere alos umbrales penales
establecidos por las medidas que se indican a continuacion. El Codigo Penal de China fue adoptado
por el Congreso Naciona del Pueblo en 1979, revisado por e Congreso Nacional del Pueblo en 1997
y promulgado mediante una Orden del Presidente de la Republica Popular Chinaen 1997. El Cédigo
Penal se divide en dos partes: 1aParte Uno, en la que figuran las "Disposiciones generales’, y la Parte
Dos, en la que figuran las "Disposiciones especificas'. En la Parte Dos, el capitulo |11 establece los
"Deélitos relativos a la alteracion del orden de la economia de mercado socialista'. En el capitulo 111,
la seccion 7 establece los "Delitos relativos a la infraccion de derechos de propiedad intelectual” y
comprende los articulos 213 a 220, que se examinan més adel ante.

7.397 Lalnterpretacion del Tribuna Supremo del Pueblo y de la Fiscalia Suprema del Pueblo sobre
diversas cuestiones de aplicacion concreta de las leyes en relacion con los casos penales de infraccion
de derechos de propiedad intelectual (Interpretacion N° 19 [2004] del Tribunal Supremo del Pueblo)
("Interpretacion Judicial N° 19 [2004]") fue adoptada en noviembre de 2004 y entré en vigor en
diciembre de ese afio. En ella se interpretan determinados términos utilizados en los articulos 213
a 219 del Cédigo Penal y también se tratan otras cuestiones.

7.398 Lalnterpretacion del Tribuna Supremo del Pueblo y de la Fiscalia Suprema del Pueblo sobre
diversas cuestiones de aplicacion concreta de las leyes en relacién con los casos penales de infraccion
de derechos de propiedad intelectual - Il (Interpretacién N° 6 [2007] del Tribuna Supremo del
Pueblo) ("Interpretacion Judicial N° 6 [2007]") fue adoptada y entrd en vigor en abril de 2007.
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En ella se interpretan determinados términos utilizados en el articulo 217 del Cadigo Penal y se tratan
también otros asuntos.

b) Disposiciones sobre marcas de fabrica o de comercio
i) Utilizacion de una marca de fabrica o de comercio falsificada
7.399 El articulo 213 del Codigo Pena dice lo siguiente:

"Quienquiera que utilice una marca de fébrica o de comercio idéntica a la marca de
fébrica o de comercio registrada de otra persona para la misma clase de mercancias,
sin la autorizacion del titular de la referida marca registrada, sera condenado, si las
circunstancias son graves, a una pena de prisién no superior a tres afios o de
detencion pena y, simultdnea o exclusivamente, al pago de una multa; s las
circunstancias son especialmente graves, €l reo serd condenado a una pena de prision
no inferior atres afios y no superior a siete afios y, simultdneamente, al pago de una
multa"*® (sin cursivas en el original)

7.400 El articulo 1 de la Interpretacion Judicial N° 19 [2004] interpreta la frase "las circunstancias
son graves', que figuraen € articulo 213 del Cédigo Penal, y dice lo siguiente:

"Quienquiera que utilice una marca de fébrica o de comercio idéntica a la marca de
fébrica o de comercio registrada de otra persona para la misma clase de mercancias,
sin la autorizacion del titular de la referida marca registrada, ser4 condenado a una
pena de prisibn no superior a tres afos 0 de detencion penal por e delito de
falsificacion de marcas de fabrica 0 de comercio registradas y, simultanea o
exclusivamente, al pago de una multa, en cualquiera de las circunstancias siguientes,
gue se consideraran las "circunstancias graves' previstas en e articulo 213 del
Cadigo Penal:

1) un volumen de las actividades comerciales ilegales no inferior
a50.000 yuan® o una cuantia de las ganancias ilegales no inferior a30.000 yuan;

2) en caso de falsificacion de dos o mas marcas de fébrica o de comercio
registradas, un volumen de las actividades comerciales ilegales no inferior
a30.000 yuan o una cuantia de las ganancias ilegales no inferior 2 20.000 yuan;

3) otras circunstancias graves."*"

(sin cursivasen € original)
7.401 El parrafo 1) del articulo 12 de la Interpretacion Judicial N° 19 [2004] define la expresion
"volumen de las actividades comercialesilegales' y dicelo siguiente:

"En la presente Interpretacion, se entiende por ‘volumen de las actividades
comerciales ilegales el valor de los productos infractores fabricados, amacenados,
transportados o vendidos durante la comisién del acto infractor de derechos de
propiedad intelectual. El valor de los productos infractores vendidos se calculard a
precio de venta efectivo. El valor de los productos infractores fabricados,
almacenados, transportados y no vendidos se calculara a precio que figure en la

8 Traducci6n mutuamente acordada N° 1 parala version inglesa.

%9 Egta cifra equivale a 6.250 délares EE.UU, a tipo de cambio medio del mercado (8,013 yuan por
ddlar EE.UU. durante el periodo 2004-2007).

370 Traducci6n mutuamente acordada N° 3 parala version inglesa.
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etiqueta 0 a precio de venta medio efectivo de los productos infractores que haya
sido verificado. Si en la etiqueta no figura €l precio de los productos infractores o no
es posible verificar € precio de venta efectivo, € precio de los productos infractores

se calculara al precio de mercado medio de los productos que han sido objeto de
infraccion."3"

7.402 El articulo 17 de la Interpretacion Judicial N° 30 [1998]°2 define la expresion "cuantia de las
gananciasilegales' y dice lo siguiente:

"En la presente Interpretacion, se entiende por 'cuantia de las ganancias ilegaes la
cuantia de | os beneficios obtenidos."*"

i) Venta de mercancias que llevan apuestas marcas de fabrica o de comercio falsificadas

7.403 El articulo 214 del Codigo Pena dice lo siguiente:

"Quienquiera que venda mercancias, a sabiendas®* de que esas mercancias llevan
apuestas marcas de fabrica o de comercio registradas falsificadas, sera condenado, s
la cuantia de las ventas es relativamente grande, a una pena de prision no superior a
tres afios o de detencion pena y, simultanea o exclusivamente, a pago de una multa;
si la cuantia de las ventas es enorme, €l reo serd condenado a una pena de prisién no
inferior a tres afios y no superior a siete afios y, smultaneamente, al pago de una
multa."*” (sin cursivas en el original)

7.404 El articulo 2 de la Interpretacion Judicial N° 19 [2004] interpreta la frase "la cuantia es
relativamente grande”, que figuraen el articulo 214 del Codigo Penal, y dice lo siguiente:

"Quienquiera que venda mercancias, a sabiendas de que esas mercancias llevan
apuestas marcas de fabrica o de comercio registradas falsificadas, sera condenado a
una pena de prisién no superior atres afos o de detencién penal por el delito de venta
de mercancias que llevan apuestas marcas de fébrica o de comercio registradas
fasificadas y, simultédnea o exclusivamente, a pago de una multa, cuando la cuantia
de las ventas no sea inferior a 50.000 yuan, lo que se considerara la 'cuantia
relativamente grande' previstaen el articulo 214 del Codigo Penal ."*"®

37! Traducci6n mutuamente acordada N° 3 parala version inglesa.

32 Interpretacion del Tribunal Supremo del Pueblo sobre determinadas cuestiones de aplicacion
concreta de las leyes de enjuiciamiento de causas penaes en materia de publicaciones ilegales (Interpretacion
N° 30 [1998] ddl Tribunal Supremo del Pueblo), Estados Unidos - Prueba documental 4 y China - Prueba
documental 3.

33 Traduccion mutuamente acordada N° 4 para la version inglesa. Las partes estan de acuerdo en que
la definicion es aplicable con arreglo ala Interpretacion Judicial N© 19 [2004]: véanse las respectivas respuestas
delos Estadosy Chinaalapregunta 3 a).

3™ Nota de la traduccion mutuamente acordada: Véase e articulo 9 de la Interpretacion Judicial
de 2004.

37 Traducci6n mutuamente acordada N° 1 parala version inglesa.

37 Traducci6n mutuamente acordada N° 3 parala version inglesa.
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iii) Falsificacion de marcas de fabrica o de comercio y venta de marcas de fébrica o de comercio
falsificadas

7.405 El articulo 215 del Cédigo Penal dicelo siguiente:

"Quienquiera que fasifique o fabrique, sin estar autorizado para ello,
representaciones de marcas de fébrica 0 de comercio registradas genas, o venda
representaciones de marcas de fabrica o de comercio registradas gjenas que se hayan
falsificado o fabricado sin autorizacion, sera condenado, s las circunstancias son
graves, a una pena de prision no superior atres afios o de detencion penal o vigilancia
publicay, simultdnea o exclusivamente, al pago de una multa; s las circunstancias
son especialmente graves, €l reo sera condenado a una pena de prisién no inferior a
tres afilos y no superior a siete afios y, simultaneamente, al pago de una multa."*” (sin
cursivasen € original)

7.406 El articulo 3 de la Interpretacidn Judicial N° 19 [2004] interpreta la frase "las circunstancias
son graves', que figuraen el articulo 215 del Cédigo Penal, y dice lo siguiente:

"Quienquiera que fasifique o fabrique, sin estar autorizado para €llo,
representaciones de marcas de fébrica o de comercio registradas gjenas, 0 venda
dichas representaciones, sera condenado a una pena de prision no superior a tres afios
0 de detencion penal o vigilancia publica por el delito de produccion ilega de
representaciones de marcas de fébrica o de comercio registradas, o de venta de
representaciones fabricadas ilegalmente, y, simultanea o exclusivamente, a pago de
una multa, en cualquiera de las circunstancias siguientes, que se consideraran las
‘circunstancias graves' previstas en el articulo 215 del Cédigo Penal:

1) la falsificaciéon o fabricacion, sin estar autorizado para €llo, de
representaciones de marcas de fabrica o de comercio registradas, o la venta de dichas
representaciones, cuando la cantidad no sea inferior a 20.000 piezas 0 el volumen de
las actividades comerciales ilegales no sea inferior a 50.000 yuan, o cuando la
cuantia de las ganancias ilegales no sea inferior a 30.000 yuan;

2) la falsificacion o fabricacidn, sin estar autorizado para €llo, de dos o méas
tipos de representaciones de marcas de fabrica o de comercio registradas, o la venta
de dichas representaciones, cuando la cantidad no sea inferior a 10.000 piezas o €
volumen de las actividades comerciales ilegales no sea inferior a 30.000 yuan, o
cuando la cuantia de las ganancias ilegales no seainferior a 20.000 yuan;

ll378

3) otras circunstancias graves. (sincursivasen e original)

7.407 El parrafo 1) del articulo 12 de la Interpretacion Judicial N° 19 [2004] define la expresién
"volumen de las actividades comerciales ilegales’ segin se expone en € pérafo 7.401 supra.
El articulo 17 de la Interpretacion Judicial N° 30 [1998] define la expresion "cuantia de las ganancias
ilegales" segln se expone en € parrafo 7.402 supra. El parrafo 3) del articulo 12 de la Interpretacion
Judicial N° 19 [2004] define el término "pieza’ y dice lo siguiente:

"En el marco del articulo 3 de la presente Interpretacion, se entiende por 'pieza
(1£)%*° una representacion con toda la estructura de la marca de fébrica o de
comercio."**

377 Traducci6n mutuamente acordada N° 1 parala version inglesa.
378 Traducci6n mutuamente acordada N° 3 parala version inglesa.
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Disposiciones sobre € derecho de autor
Delito de infraccion del derecho de autor
El articulo 217 del Cédigo Penal dicelo siguiente:

"Quienquiera que, con el propdsito de obtener beneficios, cometa cualquiera de los
actos infractores del derecho de autor que se indican a continuacion sera condenado,
si la cuantia de las ganancias ilegales es relativamente grande o hay otras
circunstancias graves, a una pena de prisién no superior atres afios o de detencion
penal y, simultdnea o exclusivamente, a pago de una multa; si la cuantia de las
ganancias ilegales es enorme 0 hay otras circunstancias especialmente graves, €l reo
serd condenado a una penade prisién no inferior atres afios y no superior a siete afios
y, simultdneamente, al pago de una multa:

1) la reproduccion [/]%* distribucion, sin la autorizacion del titular del derecho
de autor, de sus obras escritas, musicales, cinematogréficas, televisivas o en video, de
sus programas de ordenador o de otras obras;

2) la publicacion de un libro cuyo derecho exclusivo de publicacion corresponde
aotra persona;
3) la reproduccion [/] distribucion de grabaciones de audio [/] video realizadas

por otra persona, sin autorizacion de ésta;

4) la realizacion, venta® de una obra de arte que lleve apuesta la firma
falsificada de otra persona."** (sin cursivas en e original)

El articulo 5 de la Interpretacion Judicial N° 19 [2004] interpreta las expresiones "la cuantia

de las ganancias ilegales es relativamente grande" y "hay otras circunstancias graves', que figuran en
el articulo 217 del Cadigo Penal, y dice lo siguiente:

"Quienquiera que, con el propodsito de obtener beneficios, cometa cualquiera de los
actos infractores del derecho de autor previstos en el articulo 217 del Cédigo Penal
serd condenado, s la cuantia de las ganancias ilegales no es inferior a 30.000 yuan,
lo que se considerara la ‘cuantia de las ganancias ilegal es relativamente grande', a una
pena de prision no superior atres afios o de detencion pena por el delito de infraccion
del derecho de autor y, simultdnea o exclusivamente, al pago de una multa, en
cualquiera de las circunstancias siguientes, que se consideraran 'otras circunstancias
graves:

1) un volumen de las actividades comerciales ilegales no inferior a 50.000 yuan;

medida’

3% Nota de la traduccion mutuamente acordada: En este contexto, pieza (f4:) es un "término de
aplicable a larepresentacién de una marca de fabrica o de comercio.

30 Traduccion mutuamente acordada N° 3 para la version inglesa.

%1 | as partes informaron oralmente a Grupo Especial en la segunda reunion sustantiva de que la

utilizacién de "[/]" en las traducciones mutuamente acordadas N° 1, 2 y 3 para la versién inglesa no indicaba
desacuerdo, sino que més bien respondiaa hecho de que en laversion original no se utilizaba"y".

%2 Nota de la traduccion mutuamente acordada: Entre "realizacion” y "venta" no aparece ni "y" ni "0";

s6lo hay una comarepetitivachina (. ) o fii*5 que no tiene un equivaente preciso en inglés.

383 Traducci6n mutuamente acordada N° 1 parala version inglesa.
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2) la reproduccion [/] distribucion, sin la autorizacion del titular del derecho de
autor, de sus obras escritas, musicales, cinematogréficas, televisivas o en video, de
sus programas de ordenador o de otras obras de no menos de 1.000%* 7k (£73)* en
total;

"3 (sin cursivas en el original)

3) otras circunstancias graves.
7.410 El parafo 1) del articulo 12 de la Interpretacion Judicial N° 19 [2004] define la expresién
"volumen de las actividades comerciales ilegales’ segin se expone en € pérafo 7.401 supra.
El articulo 17 de la Interpretacion Judicial N° 30 [1998] define la expresion "cuantia de las ganancias
ilegales" seglin se expone en €l parrafo 7.402 supra.

7.411 El articulo 1 de la Interpretacion Judicial N° 6 [2007] reinterpreta la expresién "hay otras
circunstancias graves', que figuraen el articulo 217 del Cédigo Penal, y dicelo siguiente:

"Quienquiera que, con € propésito de obtener beneficios, reproduzca [/] distribuya,
sin la autorizacion del titular del derecho de autor, sus obras escritas, musicales,
cinematogréficas, televisivas 0 en video, sus programas de ordenador y otras obras de
no menos de 500 # (13)*®" en total, [ delito] se considerard como 'otras
circunstancias graves previstas en el articulo 217 del Codigo Penal ..."*®

7.412 Lacifrade "500" que figura en esta disposicion estd en contradiccion con la cifra de "1000"
que figura en la Interpretacion Judicial anterior. Por consiguiente, prevalece la cifra de "500", en
virtud del articulo 7 de la Interpretacién Judicial N° 6 [2007], que dice lo siguiente:

"Cuando una interpretacion judicial promulgada anteriormente esté en contradiccion
con la presente Interpretacion, preval eceréla presente Interpretacion.”®

i) Venta de reproducciones infractoras del derecho de autor
7.413 El articulo 218 del Cédigo Penal dicelo siguiente:

"Quienquiera que, con el proposito de obtener beneficios, venda reproducciones
infractoras, a sabiendas de que se trata de reproducciones infractoras tipificadas en el
articulo 217 del presente Cédigo serd condenado, s la cuantia de las ganancias
ilegales es enorme, a una pena de prisién no superior atres afios o de detencion penal
y, simultanea o exclusivamente, al pago de unamulta."** (sin cursivas en el original)

%% acifrade "1000" hasido reemplazada por lade "500": véanse los parrafos 7.411y 7.412 infra.

3 Nota de la traduccion mutuamente acordada: 7K es un "término de medida" ampliamente utilizado
para contar objetos planos (como discos épticos, paginas, etc.) y 7 es un "término de medida" utilizado para
contar copias en general.

%8 Traducci6n mutuamente acordada N° 3 parala version inglesa.

%7 Nota de la traducci6n mutuamente acordada: 7k es un "término de medida ampliamente utilizado
para contar objetos planos (como discos épticos, paginas, etc.) y 4 es un "término de medida’ utilizado para
contar copias en general.

8 Traducci 6n mutuamente acordada N° 2 parala version inglesa.

9 Traduccion mutuamente acordada N° 2 parala version inglesa 'y respuestas respectivas de las partes
alapregunta 3 a).

3% Traducci6n mutuamente acordada N° 1 parala version inglesa.
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7.414 El articulo 6 de la Interpretacion Judicial N°© 19 [2004] interpreta la expresion "la cuantia de
las ganancias ilegales es enorme”, que figuraen el articulo 218 del Codigo Penal, y dice lo siguiente:

"Quienquiera que, con e proposito de obtener beneficios, cometa cualquiera de los
actos tipificados en el articulo 218 del Codigo Penal, serd4 condenado a una pena de
prisién no superior a tres afios o de detencion penal por el delito de venta de
reproducciones infractoras y, simultanea o exclusivamente, a pago de una multa,
cuando la cuantia de las ganancias ilegales no sea inferior a 100.000 yuan, en cuyo

caso se considerara que 'la cuantia de las ganancias ilegales es enorme’." >

d) Delitos relativos a la infraccién de derechos de propiedad intelectual cometidos por
una unidad

7.415 El mandato del Grupo Especia hace también referenciaal articulo 220 del Codigo Penal enlo
gue respecta a los casos en que los delitos descritos en los articulos 213 a 219 son cometidos por una
unidad. Los Estados Unidos no han solicitado un desagravio con respecto a ese articulo.
Por consiguiente, e Grupo Especial no examina este aspecto de la medida.

2. Interpretacion de las medidas en litigio
a) Introduccion

7.416 El Grupo Especia observa que mediante esta alegacién se impugnan las medidas penales de
China "en si mismas'. Las partes discrepan en lo que concierne a determinados aspectos de las
medidas en litigio. El Grupo Especial, de conformidad con su mandato, esta por tanto obligado a
hacer una evaluacion objetiva del significado de las disposiciones pertinentes de esas medidas.
El Grupo Especia recuerda las observaciones que hizo en e péarrafo 7.28 supra y confirma que
examina esas medidas Unicamente a fin de determinar su conformidad con las obligaciones que
corresponden a Chinaen virtud del Acuerdo sobrelos ADPIC .

b) Efecto normativo de las interpretaciones judiciales

7.417 Con arreglo ala Constitucion de la Republica Popular China de 1982, el Congreso Nacional
del Pueblo es el 6rgano supremo del poder estatal y su érgano permanente es su Comité Permanente.
El Congreso Nacional del Pueblo y su Comité Permanente gjercen el poder legisativo del Estado.
El Congreso Naciona del Pueblo promulga y modifica las leyes basicas, como el Cédigo Pendl,
mientras que su Comité Permanente promulgay modifica otras normas legal es.**

7.418 En 1981, e Comité Permanente del Congreso Nacional del Pueblo adopté una Resolucion
sobre lamejora de lalabor de interpretacion de lalegislacion, en laque decidio lo siguiente:

"Las cuestiones relativas a la aplicacion concreta de las leyes y decretos en los
tribunales serén interpretadas por e Tribunal Supremo del Pueblo. Las cuestiones
relativas a la aplicacion concreta de las leyes y decretos en la labor de la Fiscalia
serén interpretadas por la Fiscalia Suprema del Pueblo."%%

¥ Traduccién mutuamente acordada N° 3 para la version inglesa.

392 Constitucion de la Replblica Popular China de 1982, articulos 62 y 67, explicada en el Examen de
las Politicas Comerciadles de China realizado por la OMC, Informe de la Secretaria, WT/TPR/S/161,
capitulo Il 2), que se menciona en la Primera comunicacion escrita de los Estados Unidos, parrafo 22, y se
expone en la Prueba documental 16 presentada por |os Estados Unidos.

3% Resolucion del Comité Permanente del Congreso Nacional del Pueblo sobre lamejora de la labor de
interpretacion de lalegislacion de 1981, parrafo 2, en Estados Unidos - Prueba documental 13.
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7.419 En 1997, e Tribunal Supremo del Pueblo formulé Determinadas disposiciones sobre la labor
de interpretacion judicial. En marzo de 2007, las reemplazé por nuevas Disposiciones sobre la labor
de interpretacion judicial, en las que se establece |o siguiente:

"Las interpretaciones judiciales del Tribunal Supremo del Pueblo tendrén efectos
juridicos."**

7.420 En 1996, la Fiscalia Suprema del Pueblo formul6 Disposiciones provisionales sobre la labor
de interpretacion judicial. En mayo de 2006, las reemplazd por Disposiciones sobre la labor de
interpretacion judicial, en las que se establece lo siguiente:

"Las interpretaciones judiciales de la Fiscalia Suprema del Pueblo tienen efectos
juridicos. Las fiscalias del pueblo podran basarse en las disposiciones sobre
interpretacion judicia en documentos juridicos como los escritos de acusacion o de
objecion."3%®

7.421 LasDisposiciones del Tribuna Supremo del Pueblo sobre lalabor de interpretacion judicial y
las Disposiciones de la Fiscalia Suprema del Pueblo sobre la labor de interpretacion judicial prevén la
formulacion conjunta de interpretaciones judiciales por parte del Tribuna Supremo del Puebloy de la
Fiscalfa Suprema del Pueblo cuando una cuestion esté relacionada con la labor de ambos érganos.®*

7.422 Los Estados Unidos sostienen que, alaluz de lo anteriormente expuesto, |as interpretaciones
judiciales que estan en litigio en la presente diferencia son vinculantes y tienen fuerza de ley.*”

7.423 Chinasostiene que las interpretaciones judiciales se publican "para asegurar un entendimiento
y una aplicacion uniformes de la legislacion".*® China no discrepa de la descripcion de la base
juridica y la naturaleza vinculante de las interpretaciones judiciales en litigio que hacen los Estados
Unidos en su Primera comunicacion escrita®* China confirma que, si un acto ilegal no alcanza uno
de los umbrales pertinentes que se establecen en las interpretaciones judiciales en litigio, es
juridicamente imposible enjuiciarl 0.*®

7424 A laluz de lo anteriormente expuesto, el Grupo Especial constata que las interpretaciones
judiciales de los articulos del Codigo Penal en litigio son vinculantesy tienen fuerza de ley.

C) Umbrales previstos en el Caodigo Penal en general

7.425 China informa a Grupo Especial de que aplica umbrales a una amplia gama de delitos
comerciales, lo que reflgja la importancia de los diversos actos ilegales para el publico en genera y
para el orden econdmico, asi como la prioridad que concede China ala observancia, el enjuiciamiento
y los recursos judiciales en el ambito penal. China sostiene que los umbrales penales aplicables ala

3% Disposiciones del Tribunal Supremo del Pueblo sobre la labor de interpretacion judicial, articulo 5,
1% [2007] N° 12, en Estados Unidos - Prueba documental 14.

5 Disposiciones de la Fiscalfa Suprema del Pueblo sobre lalabor de interpretacion judicial, articulo 5,
R R [2006] N° 4, en Estados Unidos - Prueba documental 15.

3% Disposiciones del Tribunal Supremo del Pueblo sobre la labor de interpretacion judicial (alas que se
hace referencia en la nota 394 supra), articulo 7, y Disposiciones de la Fiscalia Suprema del Pueblo sobre la
labor de interpretacidn judicial (alas que se hace referenciaen la nota 395 supra), articulo 21.

%97 Primera comunicacion escrita de los Estados Unidos, pérrafo 24.

3% Primera comunicacion escrita de China, parrafo 22.

39 Respuesta de China a la pregunta 10, en la que se hace referencia a los parrafos 20-24 de esa
comunicacion.

“% Respuesta de China ala pregunta 55.
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fasificacion y la pirateria son razonables y adecuados en el contexto de esta estructura juridicay de
las demés leyes sobre delitos comerciales.**

7.426 Los Estados Unidos responden que lo que China opte por hacer con sus umbrales penales
internos que no se refieren a los derechos de propiedad intelectual no afecta ala evaluacion del Grupo
Especial acerca de si China cumple las obligaciones internacionales que le corresponden en virtud de
laprimera frase del articulo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC.*%

7.427 El Grupo Especia observa que la parte primera del Cadigo Penal contiene disposiciones
generales. En el capitulo Il de esa parte, laseccion | serefiere alos delitos y |a responsabilidad penal.
El articulo 13 define e término delito y dice, in fine, lo siguiente:

"Sin embargo, si las circunstancias son manifiestamente levesy el dafio causado no es
grave, € acto no se considerara un delito."®

7.428 China sostiene que, a lo largo del Codigo Penal, las definiciones de los diversos delitos van
acompafiadas de directrices para determinar en qué momento una determinada conducta proscrita
adquiere tal gravedad que pasa a constituir un delito.*** Esas directrices se relinen y publican en
Normas de enjuiciamiento. Respondiendo a una pregunta formulada por e Grupo Especial, China
indicé que la mayoria de las disposiciones sustantivas del capitulo |11 sobre delitos econdémicos, del
capitulo V sobre delitos contra la propiedad y de la seccion 9 del capitulo VI sobre produccion, venta
y divulgacion de material pornogréfico’® estén también sujetas a umbrales especificos, como los
aplicablesalos articulos 213, 214, 215, 217 y 218 del Cadigo Penal, que estan en litigio en la presente
diferencia.*®

7.429 El Grupo Especial toma nota de que China reconoce que, de un total de 117 delitos tipificados
en las partes pertinentes y en la seccion correspondiente del Codigo Penal, 11 no estan sujetos a
ningtn umbral especifico.*”” Por consiguiente, aunque China, por razones de politica interna, pueda
utilizar con frecuencia umbrales para definir e momento en que muchas categorias de actos ilegales
se consideran lo suficientemente graves para ser sancionados penalmente, la estructura juridica de
China permite tipificar determinados actos como delitos sin recurrir a umbrales.

d) Umbrales aplicables ala condena o a las circunstancias agravantes

7.430 El Grupo Especial toma nota de que en el Cédigo Penal hay algunos umbrales que establecen
requisitos minimos para determinar la condena ("umbrales aplicables a la condena'), mientras que
otros establecen requisitos minimos para imponer sanciones mas elevadas ("umbrales aplicables alas
circunstancias agravantes'). La mayoria de los articulos en litigio en la presente diferencia incluyen
umbrales de ambos tipos. Los umbrales aplicables a la condena comprenden las "circunstancias
graves' previstas en los articulos 213 y 215, la "cuantia de las ventas relativamente grande”" prevista
en € articulo 214, la "cuantia de las ganancias ilegales relativamente grande” u "otras circunstancias
graves' previstas en € articulo 217 y la "cuantia enorme de las ventas' prevista en el articulo 218.
Los umbrales aplicables a las circunstancias agravantes comprenden las " circunstancias especialmente

“1 Primera comunicacion escrita de China, parrafos 122-127.

“92 Comunicacion de réplica de los Estados Unidos, parrafos 100-102.

“%3 China - Prueba documental 1.

“% Primera comunicacion escrita de China, parrafo 121.

“%5 |_os delitos descritos en la parte segunda, capitulo VI, seccion 9 del Codigo Penal se abordaron,
junto con los delitos relativos a derecho de autor que se describen en los articulos 217 y 218, en la
Interpretacion Judicial N© 30 [1998] (alaque se hace referencia en la nota 372 supra).

406 \/éase |a respuesta de China a la pregunta 57.

“O7 Respuesta de China ala pregunta 57.
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graves' previstas en los articulos 213, 215 y 217 y la "cuantia enorme de las ventas' prevista en €l
articulo 214.

7.431 Los Estados Unidos sélo impugnan los umbral es aplicables a la condena porque imposibilitan
el enjuiciamiento en ausencia de determinados criterios. Por consiguiente, e Grupo Especia no
examina con més detalle los umbrales aplicables a las circunstancias agravantes.

€) Disposiciones generales sobre delitos incoativos

7.432 China hace referencia a determinadas disposiciones generales del Codigo Pena que, segin
alega, se aplican a los delitos relativos a la infraccion de derechos de propiedad intelectual. Entre
ellas seincluyen € articulo 22, relativo alos delitos en grado de preparacion, y € articulo 23, relativo
alos delitos en grado de tentativa, que pueden dar lugar a enjuiciamientosy sanciones penales.*®

7.433 Los Estados Unidos replicaron que no viene a caso determinar la medida en que estas
disposiciones generales sobre delitos incoativos permiten examinar las pruebas de una infraccién
potencial, puesto que los umbrales excluyen la responsabilidad penal basada en las pruebas de una
infraccion real.*”® Respondiendo a una pregunta, los Estados Unidos observan que ni el Codigo
Penal, ni la Interpretacion Judicial N° 19 [2004], ni la Interpretacién Judicial N° 6 [2007] contienen
disposiciones especificas sobre los delitos en grado de preparacién o tentativa en relacion con los
delitos cglrcl)wmados de falsificacion de marcas de fébrica o de comercio y piraterialesiva del derecho
de autor.

7.434 El Grupo Especia observa que, en la parte primera, capitulo 11, seccién 2 del Codigo Penal se
establecen tres delitos incoativos. delito en grado de preparacion, delito en grado de tentativa e
interrupcion del delito.** El articulo 22 dice lo siguiente:

"Se entiende por delito en grado de preparacion la preparacion de los instrumentos o
la creacion de las condiciones para cometer un delito.

Al reo que haya preparado un delito se le podra imponer una pena mas leve o
atenuada que a que |o haya consumado, o se le podra eximir de la pena."**

7.435 El articulo 23, en su parte pertinente dice lo siguiente:

"Se entiende por delito en grado de tentativa aquel en el que el reo haya comenzado
ya a cometer un delito pero no haya podido consumarlo por razones gjenas a su
voluntad.

Al reo que haya intentado cometer un delito se le podraimponer una pena mas leve o
atenuada que al que lo haya consumado."***

7.436 El Grupo Especia observa que ambos articulos contienen disposiciones que parecen ser de
aplicacién general y gque estén expresamente relacionadas con "un delito" (JX3&). Los articulos a que
hace referencia China no contienen ninguna limitacion expresa de determinadas disposiciones
especificas del Codigo Penal. Forman parte del capitulo 11, relativo alos "Délitos’, que figura en la
parte primera, relativa alas "Disposiciones generales’, en la que también se establecen el objetivo, los
principios basicos y el ambito de aplicacion del Codigo Penal en € capitulo |, disposiciones sobre las

“%8 Primera comunicacion escrita de China, parrafos 35-37; comunicacion de réplica, parrafos 36-41.
%99 Segunda declaracion oral de los Estados Unidos, parrafo 34.

10 Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 8.

“|_as partes no han hecho referenciad articulo 24, relativo alainterrupcion del delito.

12 China - Prueba documental 1.

“3 China - Prueba documental 1.
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penas en el capitulo |11 y la aplicacién concreta de éstas en el capitulo IV. Por los términos en que
estan formulados, no hay razones para suponer que los articulos 22 y 23 no se aplican a los delitos
relativos a la infraccion de derechos de propiedad intelectual que se describen en los articulos 213,
214, 215, 217 y 218 del Codigo Pena. Esta interpretacion esta corroborada por eemplos de
decisiones judiciales presentados por China que indican que los tribunales aplican los articulos 22
y 23 dd Cddigo Penal en casos de delitos relativos a la infraccion de derechos de propiedad
intelectual.***

7.437 El Grupo Especia aobserva también que China ha hecho referencia a los delitos en grado de
preparacion y de tentativa a fin de demostrar que se pueden tener en cuenta el embalge y los
componentes de un producto para determinar la existencia de procedimientos penales aplicables a los
delitos sustantivos relativos a la infraccion de derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, €l
Grupo Especia observa que China no ha alegado que los delitos en grado de preparacion y tentativa
hacen que las actividades que no alcanzan los umbrales de los articulos 213 a 220 estén en general
sujetas a enjuiciamiento penal .

f) Disposiciones general es sobre delitos conjuntos

7.438 ElI Japdn, respaldado por las Comunidades Europeas, argumenta que los umbrales
cuantitativos no captarian actividades de falsificacion de valor limitado o en pequefias cantidades que,
por su organizacion profesional 0 por la cooperacion sistematica con otras personas, se reaizan
"aescalacomercial".*® México sostiene, ademés, que una actividad en pequefia escala es "claramente
significativa' debido a que contribuye ala cadena de lainfraccion.*'®

7.439 Respondiendo a estas comunicaciones de terceros, China hace referencia alos articulos 25, 26
y 27 ddl Cédigo Penal sobre corresponsabilidad, grupos de delincuentes y cémplices para demostrar
que € Cdbdigo Pena reconoce determinados factores no cuantitativos, como las pruebas de
colaboracion entre infractores.*’ China sostiene que esos factores se aplican a los delitos relativos a
lainfraccion de derechos de propiedad intelectual previstos en los articulos 213, 214, 215, 217y 218
del Codigo Penal .8

7.440 Los Estados Unidos replican que ese argumento carece de importancia en |0 que respecta a
los infractores que actlan solos. Lo Unico que demuestran las pruebas es que, si una actividad que no
acanza el umbral existe como parte de otra que si lo acanza, sera posible captarla.**®

7.441 El Grupo Especial observa que la parte primera, capitulo I, seccion 3 del Cédigo Penal se
refiere alos "Delitos conjuntos'. Contiene cinco disposiciones. El articulo 25, en su parte pertinente,
dicelo siguiente:

"Se entiende por delito conjunto un delito intencional cometido conjuntamente por
dos 0 més personas. ..."*°

414 | os Estados Unidos hacen referencia a estas decisiones judiciales y parecen reconocer que en esos
casos se aplicaron dichos articulos: véase larespuesta de |os Estados Unidos ala pregunta 8.

15 Comunicacién escrita presentada por e Japén en calidad de tercero, parrafo 17; Declaracion oral de
las Comunidades Europeas en calidad de tercero, parrafo 10.

416 Declaracion oral de México en calidad de tercero, parrafos 6-7.

“I7 Comunicacion de réplica de China, parrafos 42-46.

8 Comunicacion de réplica de China, parrafo 33.

9 Segunda declaracion oral de los Estados Unidos, parrafo 35, en la que se hace referencia a la
aplicacién de la disposicion relativa a los delitos conjuntos en un caso (China - Prueba documental 12), citado
por China en su comunicacion de réplica, parrafo 44, y su respuesta a la pregunta 56.

“20 China - Prueba documental 1.



WT/DS362/R
Pagina 104

7.442 El articulo 26 dice lo siguiente:

"Se entiende por delincuente principal toda persona que organiza y encabeza un
grupo de delincuentes para llevar a cabo actividades delictivas o que desempefia un
papel principal en un delito conjunto.

Se entiende por grupo de delincuentes una organizacién delictiva relativamente
estable formada por tres 0 mas personas con la finalidad de cometer delitos
conjuntamente.

Todo cabecilla que organice o encabece un grupo de delincuentes serd sancionado en
funcién de todos | os delitos que haya cometido dicho grupo.

Todo delincuente principal que no esté incluido en el parrafo 3 serd sancionado en
funcion de todos los delitos en que haya participado o que haya organizado o
dirigido."**

7.443 El articulo 27 dice lo siguiente:

"Se entiende por complice toda persona que desempefia un papel secundario o
auxiliar en un delito conjunto.

Al cémplice se le impondra una pena mas leve o atenuada, o se le eximira de la

pena-|422

7.444 El Grupo Especia observa que los articulos 26 y 27 se limitan alos "delitos conjuntos' que €l
articulo 25 define como "delitos intencionales’. Por los términos en que estan formulados, no hay
razones para suponer gue los articulos 25, 26 y 27 no se aplican a los delitos relativos a la infraccion
de derechos de propiedad intelectual previstos en los articulos 213, 214, 215, 217 y 218 del Codigo
Penal. Varias decisiones judiciales presentadas por China muestran que uno o mas de esos articulos
han sido citados en relacién con el articulo 213  Las decisiones muestran que los factores
pertinentes correspondientes a varios delincuentes se sumaron a fin de alcanzar un umbral penal.

7.445 China sostuvo que, teniendo en cuenta el caracter conjunto de los delitos y la pertenencia a
grupos de delincuentes, puede aplicar procedimientos y sanciones penales a infractores que de otro
modo no acanzarian los umbrales penales establecidos en las leyes penales sustantivas.*
Sin embargo, respondiendo a una pregunta, China confirmé que los umbrales cuantitativos previstos
en los articulos 213, 214, 215, 217 y 218 del Cbdigo Penal se aplican a los ddlitos conjuntos que se
describen en los articulos 25, 26 y 27 de dicho Cédigo.*®

7.446 Por ello, e Grupo Especia considera que el concepto de delitos conjuntos es pertinente
porque permite recurrir a Codigo Pena para tener en cuenta un elemento de organizacion entre
distintos delincuentes. Sin embargo, no modifica la situacion en cuanto ala falta de procedimientos y
sanciones penaes aplicables a los actos de infraccion que caen por debgjo de los umbrales
establecidos en los articulos 213 a 220.

“21 China - Prueba documental 1.

“22 China - Prueba documental 1.

“23 China - Pruebas documentales 4, 6, 9, 12, 13y 16.
“2% Comunicacion de réplica de China, parrafo 46.

“2% Respuesta de China ala pregunta 56.
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0) Caracteristicas especificas de los umbrales aplicables a los delitos relativos a la infraccion de
derechos de propiedad intelectual

i) Propdsito de obtener beneficios

7.447 Los Estados Unidos sostienen que los umbrales "exigen siempre una prueba de laintencion de

obtener ganancias financieras o beneficios'.*

7.448 El Grupo Especia observa que, por lo que respecta a los delitos relativos a las marcas de
fébrica o de comercio, dos de los umbrales previstos en el articulo 213 del Codigo Penal, conforme
los interpreta €l articulo 1 de la Interpretacion Judicial N° 19 [2004], se establecen en funcién del
"volumen de las actividades comerciales ilegales' y de las "ganancias ilegales' (es decir, de la cuantia
de los beneficios obtenidos™’). El articulo 214 del Cédigo Penal se aplica al acto de vender, y e
umbral correspondiente, segin el articulo 2 de la Interpretacion Judicial N° 19 [2004], se establece en
funcién de la"cuantiade las ventas'. Todo ello implica un propésito de obtener ganancias financieras
o beneficios. El articulo 215 del Codigo Penal no hace referencia expresa a proposito de obtener
beneficios.

7.449 Por lo que respecta a los delitos relativos a derecho de autor, los articulos 217 y 218 del
Codigo Pena se refieren expresamente a los actos llevados a cabo con "el propdsito de obtener
beneficios'. Estos términos se repiten en las interpretaciones correspondientes que figuran en los
articulos 5y 6 de la Interpretacion Judicial N° 19 [2004] y en el articulo 1 de la Interpretacion Judicial
N° 6 [2007].

7.450 Por consiguiente, los articulos 213, 214, 217 y 218 del Cédigo Pena tienen en cuenta, junto
con los umbrales cuantitativos, por o menos un factor cualitativo. En la presente diferencia, los
Estados Unidos no impugnan este aspecto de la medida.*?®

i) Umbrales alter nativos

7.451 Las partes estan de acuerdo en que los umbrales se refieren a una gama de factores diferentes
que comprenden el volumen de las actividades comerciales ilegales, la cuantia de las ganancias
(o beneficios) ilegales, la cuantia de las ventas, € nimero de "copias' y "otras circunstancias graves'.
Los tres primeros factores son, por sus propios términos, indicadores de la actividad de una empresa,
y estan explicita o implicitamente relacionados con las ventas, es decir, con la actividad comercial.
Los cuatro primeros factores se expresan todos ellos en términos cuantitativos.

7.452 China hace hincapié en que los multiples criterios que se establecen en los articulos 213, 215
y 217 del Codigo Penal son todos ellos alternativos.*”® Los Estados Unidos estan de acuerdo y alegan
que la aplicacion de uno cualquiera de los umbrales aternativos o de todos ellos impide que muchos
actos de pirateria y falsificacion a escala comercial sean objeto de enjuiciamiento pena o de
condena.”*

7.453 El Grupo Especial observa que los articulos 213 y 215 del Codigo Penal contienen un Unico
umbral cada uno. Sin embargo, son interpretados por los articulos 1y 3 de la Interpretacion Judicial
N° 19 [2004] en funcién de una serie de circunstancias diferentes. Dd texto de los articulos 1y 3 se
infiere claramente que cada una de esas circunstancias se aplica como alternativa, puesto que los

“%6 Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 59.

27\ éase el pérrafo 7.402 supra.

28 \/anse |os parrafos 7.659 y 7.660 infra.

“2% primera comunicacion escrita de China, parrafos 33-34.

“% Comunicacion de réplica de los Estados Unidos, parrafo 77.
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articulos 1 y 3 establecen que se considerara que €l umbral aplicable a la condena previsto en €l
articulo pertinente del Cédigo Penal se alcanza en "cualquierade las circunstancias siguientes'.

7.454 El Grupo Especia observa que € articulo 217 del Codigo Penal contiene dos umbrales
aplicables a la condena, a saber, "la cuantia de las ganancias ilegales" y "otras circunstancias graves'.
El texto del articulo 217 degja claro, mediante la utilizacion de la palabra "0", que son aternativos
entre si. Ambos umbrales son interpretados por € articulo 5 de la Interpretacién Judicial N° 19
[2004]: € primero, en funcién de una cuantiay el segundo en funcion de una serie de circunstancias
diferentes. Del texto del articulo 5 se infiere claramente que esas distintas circunstancias se aplican de
manera alternativa, puesto que €l articulo 5 dispone que se considerara que el umbral de la condena
por "otras circunstancias graves' previsto en el articulo 217 del Cbdigo Pena se acanza en
"cualquiera de las circunstancias siguientes'. Se considerard que €l umbral de la condena pertinente
se ha alcanzado cuando se cumpla una cualquiera de esas circunstancias o se llegue a umbra de
"la cuantia de las gananciasilegales'.

7.455 Esto significa, por gemplo, que la utilizacion de una marca de fébrica o de comercio
falsificada, cuando el volumen de las actividades comerciales ilegales sea, digamos, de 40.000 yuan
(es decir, inferior al umbral de 50.000 yuan aplicable en virtud del articulo 213 del Cédigo Penal), no
esta exenta de enjuiciamiento penal a no ser que ni la cuantia de las ganancias ilegales, ni e nimero
de marcas de fabrica o de comercio registradas afectadas por €l delito ni otras circunstancias alcancen
los demés umbrales aplicables. Sin embargo, cuando un acto infractor esta por debajo de todos los
umbral es aplicables, no hay enjuiciamiento ni sanciones penales.

7.456 No se discute que los delitos de venta previstos en los articulos 214 y 218 del Codigo Penal
contienen cada uno un unico umbral aplicable a la condena. Por consiguiente, esos umbrales no se
aplican como aternativas.

iii) Calculo acumulativo a lo largo del tiempo

7.457 China sostiene que los umbrales se calculan alo largo de un periodo de tiempo prolongado.
Ello se refleja en e plazo general de prescripcion para los delitos de naturaleza continua 'y en la
disposicién especifica sobre € célculo acumulativo que figura en el péarrafo 2 del articulo 12 de la
Interpretacion Judicial N°© 19 [2004]. China afirma que este principio se aplica también alos umbrales
en cuanto a ndmero de copias. Por consiguiente, los umbrales de los delitos relativos a la infraccion
de derechos de propiedad intelectual pueden calcularse a lo largo de toda la duracion de la actividad
infractora.***

7.458 Los Estados Unidos observan que el péarrafo 2) del articulo 12 de la Interpretacion Judicial
N° 19 [2004] esta sujeto a una condicién: que ho se haya impuesto ninguna sancion administrativa o
penal .*** China responde que la observancia administrativa evita que se cometa el delito.**

7.459 El Grupo Especial observa que la parte primera, capitulo IV, seccion 8 del Codigo Pena
establece plazos de prescripcion para e enjuiciamiento de delitos. El articulo 87 establece plazos de
prescripcion calculados con arreglo ala sancion maxima por el delito en cuestion, el més breve de los
cuales es de cinco afios. El articulo 89 del Cadigo Penal establece que el plazo de prescripcion para
un acto delictivo de naturaleza continua se contard a partir de la fecha en que concluya dicho acto
delictivo.**

3 Primera comunicacion escrita de China, parrafos 30-32; comunicacion de réplica, parrafos 26-27.
% Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 2 a).

%33 Comunicacion de réplica de China, parrafos 28-29.

#% China - Prueba documental 1.
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7.460 El Grupo Especia observa también que el parafo 2) del articulo 12 de la Interpretacidn
Judicial N° 19 [2004] dice lo siguiente:

"En € caso de una infraccion cometida durante [sic] mas de una vez, respecto de la
cual no se haya impuesto ninguna sancion administrativa o penal, el volumen de las
actividades comerciaes ilegales, la cuantia de las ganancias ilegales o la cuantia de
las ventas se cal culardn de manera acumulativa."**®

7.461 Estas disposiciones indican que los umbrales pueden tener en cuenta multiples actos
infractores, y no solo los ingresos, |os beneficios, las ventas 0 €l nimero de copias correspondientes a
una Unica transaccién 0 en un Unico momento. Este extremo esta confirmado por eemplos de
decisiones judiciales presentados por China que indican que, para calcular si se han alcanzado los
umbrales, los tribunales han tenido en cuenta las infracciones cometidas durante periodos de hasta
cinco afios.®® Una sancion administrativa impuesta a un determinado acto infractor excluye a ese
acto del calculo acumulativo de los umbrales del "volumen de las actividades comerciales ilegaes’,
"la cuantia de las ganancias ilegales’ o "la cuantia de las ventas' y, por consiguiente, de los
procedimientos y sanciones penales.

iv) Calculo del volumen de las actividades comerciales ilegal es - mercancias

7.462 China sostiene que e calculo del umbral correspondiente a "volumen de las actividades
comercialesilegales’ no se limita alas mercancias que se encuentran en un anico lugar y en un mismo
momento. Antes bien, ese umbral abarca todas las mercancias infractoras relacionadas con €l
infractor, incluidas las que no obran ya en su poder.**’

7.463 Los Estados Unidos reconocen que, en determinadas circunstancias, la definicion de
"volumen de las actividades comerciales ilegales’ parece permitir que, a calcular el umbral, se tengan
en cuenta las mercancias de un infractor que se encuentran en diferentes locales.*®

7.464 El Grupo Especia observa que tres de los umbrales de condena previstos en los articulos 213,
215y 217 del Codigo Pena se establecen en funcién del "volumen de las actividades comerciales
ilegales'. La definicién de "volumen de las actividades comerciaes ilegales' que figura en €
pérrafo 1) del articulo 12 de la Interpretacion Judicial N° 19 [2004]*° hace referencia a los productos
infractores "fabricados, almacenados, transportados o vendidos' durante la comision del acto infractor
de derechos de propiedad intelectual. Por los términos en que estd formulada, esta definicién no
limita el calculo de esos umbrales a valor de las mercancias confiscadas en un Unico lugar y en un
mismo momento. Esta interpretacién esta corroborada por ejemplos de decisiones judiciaes
presentados por China que indican que, a calcular el volumen de las actividades comercialesilegales,
los tribunales han tenido en cuenta e valor de las mercancias ya vendidas*®, asi como e de las
mercancias confiscadas en diferentes lugares.***

% Traduccién mutuamente acordada N° 3 para la version inglesa.
“% China - Pruebas documentales 4, 13y 14.

37 Primera comunicacion escrita de China, péarrafos 23-24.

%8 Respuesta de los Estados Unidos ala pregunta 2 a).

¥ Citada en el pérrafo 7.401 supra.

“0 China - Pruebas documentales 4, 5y 6.

“ China - Prueba documental 7.
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V) Célculo del volumen de las actividades comerciales ilegales - precio

7.465 Los Estados Unidos alegaron que el método exigido para cacular € "volumen de las
actividades comerciales ilegales' se basaba en los precios de las mercancias infractoras, y no en €
valor de las mercancias legitimas no infractoras.**

7.466 China respondio que el método de célculo se basa en el precio de venta de las mercancias
infractoras efectivo o medio, o que figura en la etiqueta, pero que, cuando no es posible determinar
ese precio, €l precio se calcula sobre la base del precio de mercado medio de las mercancias que han
sido objeto de infraccion, es decir, de las mercancias auténticas.**® Respondiendo a una pregunta
formulada por e Grupo Especial, China se mostré de acuerdo en que €l precio de las mercancias
auténticas se utilizaba como Gltimo recurso.**

7.467 El Grupo Especia observa que los tres umbrales de condena previstos en los articulos 213,
215 y 217 del Codigo Penal se fijan en términos del "volumen de las actividades comerciales
ilegales’, que puede calcularse utilizando distintos métodos. En Ultima instancia, las partes estan de
acuerdo en que, con arreglo a la definicion de "volumen de las actividades comerciales ilegales' que
figuraen el parrafo 1) del articulo 12 de la Interpretacion Judicial N° 19 [2004]**°, el método principal
para calcular esos umbrales se basa en el precio efectivo a que se han vendido las mercancias
infractoras o en el que figuraba en la etiqueta, 0, s no se han vendido, en el precio de venta medio
efectivo de los productos infractores que haya sido verificado. So6lo en € caso de que no haya un
precio en la etiqueta 0 que no se pueda verificar €l precio de venta efectivo, e volumen de las
actividades comerciales ilegales se calcula con arreglo al precio de mercado "medio" de los productos
objeto de infraccion. Dicho de otro modo, el umbral esta relacionado principalmente con el valor de
las mercancias que llevan apuesta una marca de fébrica o de comercio fasificada o que infringen €
derecho de autor, pero puede estar relacionado, como Ultimo recurso, con el valor de los productos
auténticos.

7.468 No se discute que € valor de las mercancias que llevan apuesta una marca de fabrica o de
comercio falsificada o de las mercancias infractoras del derecho de autor sera menor que el valor de
las mercancias auténticas correspondientes. Esto tiene como efecto que € umbra aplicable a
volumen de las actividades comerciales ilegales sea més dificil de alcanzar en los casos en que no se
utiliza el precio de las mercancias auténticas. El nimero de ocasiones en que no se alcanzara ese
umbral serd por tanto mayor que si el precio de las mercancias objeto de infraccion se utiliza en todos
los casos.

vi) NUmero de mercanciasy precios

7.469 China sostiene también que e umbral aplicable a volumen de las actividades comerciales
ilegales, en particular, es un criterio flexible en si mismo porque tiene en cuenta tanto el nimero de
articulos infractores como e valor de los mismos.*® Los Estados Unidos no han formulado
observaciones.

“2 Primera comunicacion escrita de los Estados Unidos, pérrafo 119, en la que se recurre a una
traduccién que figura en la Prueba documental 2 presentada por los Estados Unidos que hacia referenciaiin fine
alos "productos producidos mediante la infraccién de derechos de propiedad intelectua”, y no a los "productos
que han sido objeto de infraccion”.

%3 Primera comunicacion escrita de China, parrafo 28.

““ Respuesta de China ala pregunta 2 c).

“5 Citada en el pérrafo 7.401 supra.

% Comunicacion de replica de China, parrafos 23-24.
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7.470 El Grupo Especial observa que, con arreglo a la definicion de "volumen de las actividades
comerciales ilegales’ que figura en € parrafo 1) del articulo 12 de la Interpretacién Judicial N° 19
[2004]*, estos umbrales se calculan en funcién del precio de las mercancias. Como es natural, €
nimero de mercancias necesario para alcanzar € umbral es inversamente proporciona al valor de
dichas mercancias. Por consiguiente, el umbral es lo suficientemente flexible para captar un pequefio
nimero de mercancias de alto valor o un gran nimero de mercancias de bagjo valor. Sin embargo,
cuando € nimero de mercancias multiplicado por €l valor de las mismas seainferior al umbral y no
sea captado por ninguno de los umbrales aternativos aplicables, no se aplicaran procedimientos y
sanciones penales.

vii) Umbrales residuales

7471 Las partes no abordaron inicialmente otro umbral, el de "otras circunstancias graves',
aplicable en virtud de los articulos 213, 215y 217 del Cédigo Penal.

7.472 Respondiendo a una pregunta hecha por el Grupo Especial para aclarar el significado de estos
umbrales, los Estados Unidos sefialaron un caso en que un fiscal habia invocado € umbral de
circunstancias agravantes, igualmente sin definir, basado en "otras circunstancias especialmente
graves', que figuraen €l articulo 1 de la Interpretacidn Judicial N° 19 [2004]. Ese fiscal habia citado
sin éxito |os "graves efectos para la sociedad tanto a nivel nacional como internacional”.**®

7.473 Respondiendo a esa misma pregunta, China explicé que lainclusién de "otras circunstancias
graves' era un mecanismo legidlativo destinado a preservar la flexibilidad juridica en los tribunales y
en el desarrollo futuro de las leyes. Esa disposicion permite a un tribunal determinar si un acto
concreto es comparable y equivaente a los demés umbrales definidos, aunque no los acance, y
merece por tanto ser objeto de sanciones penales. China no pudo, en €l tiempo de que disponia,
ofrecer ejempl os especificos de casos en que se hubiera utilizado este umbral .**°

7.474 El Grupo Especial observa que, por los términos en que estan formuladas las medidas en
litigio, uno de los umbrales aplicables a tres delitos relativos a la infraccién de derechos de propiedad
intelectual es una categoria residual de "otras circunstancias graves'. En el caso de los articulos 213
y 215 del Cédigo Penal, este umbral sdlo aparece en el texto de la Interpretacion Judicial N° 19
[2004]. En € caso del articulo 217 del Cadigo Penal, este umbral aparece de hecho en el texto del
propio articulo, pero méas adelante es definido en funcion de dos umbrales especificos més una
categoriaresidua de "otras circunstancias graves' redactada en idénticos términos. Esto confirmala
explicacion de China de que este umbral es un mecanismo legisativo que permite el desarrollo futuro
de las leyes. Sin embargo, no se alega que se haya elaborado algin otro umbral aparte de los que se
sefidlan en € presente informe.

7.475 Ademas, no se alega que los tribunales o los fiscales hayan tratado todos |os actos infractores
gue no alcanzan los umbrales cuantitativos como actos delictivos en virtud de este umbral residual.
China confirma que, si un acto ilegal no alcanza uno de los umbrales pertinentes que se establecen en
las correspondientes interpretaciones judiciales en litigio, es juridicamente imposible enjuiciarl0.*®
China confirma también que esos umbrales residuales son aplicables a otros actos que sean
"comparablesy equivalentes’ alos umbrales definidos. Por consiguiente, esos umbrales residuales no
modifican de manera significativa la posicion juridica de la categoria de actos infractores de las

“7 Citadaen el pérrafo 7.401 supra.

“® Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 9, en la que se cita la Prueba documental 61
presentada por los Estados Unidos.

“9 Respuesta de China alas preguntas 9 y 55; comunicacion de réplica, parrafo 22.

%0 \/éanse los parrafos 7.423 y 7.455 supra.
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marcas de fébrica o de comercio y del derecho de autor que no son tratados como delitos, sino que
ayudan a definir dicha categoria.

viii)  Observancia administrativa

7.476 China sefida ala atencion del Grupo Especial su sistema de observancia administrativa para
combuatir las infracciones de los derechos de propiedad intelectual, que funciona independientemente
de su sistema de observancia penal. Informa a Grupo Especial de que en China toda infraccion
en cualquier escala esta sujeta a observancia administrativa. Las autoridades encargadas de la
seguridad publica tienden a centrarse més en las infracciones que alcanzan los umbrales penales,
mientras gque las autoridades administrativas encargadas del derecho de autor y del comercio se
ocupan en mayor medida de |as infracciones en pequefia escala. ™!

7.477 Los Estados Unidos responden que Unicamente los procedimientos y sanciones penaes
permiten cumplir las obligaciones que impone el articulo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC.
L a observancia administrativa no sustituye a la observancia penal .***

7.478 El Grupo Especia toma nota de que en China existen sanciones administrativas, incluidas
multas, para las infracciones de la propiedad intelectual que no alcanzan los umbrales penales.
Por consiguiente, esos umbrales no crean un "refugio seguro”. Sin embargo, ninguna de las partes en
la diferencia®™® sostiene que la observancia administrativa permite cumplir |as obligaciones en materia
de procedimientos y recursos penales que se establecen en e articulo 61 del Acuerdo sobre
los ADPIC. Por consiguiente, e Grupo Especial no examina con mas detall e esta cuestion.

h) Conclusién relativa alainterpretacion de las medidas en litigio

7.479 Por las razones anteriormente expuestas, €l Grupo Especia concluye que, aunque la
estructura de los umbrales y e método de célculo de algunos de ellos permiten tener en cuenta
diversas circunstancias, |os actos de infraccion de las marcas de fébrica o de comercio y del derecho
de autor que no alcanzan todos los umbrales aplicables no estan sujetos a procedimientos y sanciones
penales. El Grupo Especial examinard ahora s algunos de esos actos infractores constituyen
"falsificacion dolosa de marcas de fébrica o de comercio o de pirateria lesiva del derecho de autor a
escalacomercia" en el sentido del articulo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC.

3. Alegacion al amparo dela primerafrase del articulo 61 del Acuerdo sobrelos ADPIC
a) Principales argumentos de las partes

7.480 Los Estados Unidos sostienen que e concepto de "escala comercial” comprende tanto a
quienes participan en actividades comerciales para obtener una "ganancia financiera' en el mercado, y
que por consiguiente estan, por definicion, operando a escala comercial, como a aquellos cuyos actos,
cualquiera que sea su motivo o finalidad, tengan alcance 0 magnitud suficiente para ser actos a "escala
comercia" en el mercado respectivo.** Posteriormente aclararon que e concepto de "escala
comercial" se referiaalos actos de falsificacion o pirateria que acanzaran una determinada medida o
magnitud, con una vinculacién con €l mercado. La determinacion de s una actividad particular de
falsificacion o pirateria es "a escala comercial" dependerd de los hechos y circunstancias que la
rodeen. Entre los factores pertinentes se incluirian el mercado de las mercancias infractoras, €l objeto
de lainfraccién, e valor de las mercancias infractoras, los medios de produccion de las mercancias

“! Primera comunicacion escrita de China, péarrafos 39-43.

“%2 Comunicacion de replica de los Estados Unidos, parrafos 116-119.

“53 \/ éase |a comunicacion escrita presentada por € Brasil en calidad de tercero, parrafos 39-42.
“* Primera comuni cacion escrita de los Estados Unidos, pérrafo 110.
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infractoras, y los efectos de la infraccion para el titular del derecho.” Algunas actividades tendrian
un caracter tan insignificante o de minimis que en determinadas circunstancias no serian "a escala
comercia”, como las infracciones ocasionales de naturaleza puramente persona cometidas por los
consumidores, o la venta de volUmenes insignificantes por una cuantia insignificante (es decir, la
venta de una copia por 1 yuan), salvo que hubiera circunstancias que indicasen lo contrario.**®

7.481 China responde que "escala comercial" se refiere a una magnitud significativa de actividad
infractora.  Este es un criterio amplio, sujeto al arbitrio nacional y a las condiciones locales.*’
Los Estados Unidos no interpretan "escala comerciad” como un solo concepto y, con arreglo a su
interpretacion, la palabra "escala’ queda completamente excluida de la definicion.*® El contexto del
parrafo 1 del articulo 1y del parrafo 5 del articulo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC muestra que los
Miembros conservan un considerable margen de discrecionalidad en lo que respecta a asegurar la
observancia de la ley, y que la facultad para definir los criterios del articulo 61 esta reservada a los
Miembros.**® China posteriormente aclar6 que si bien esos articulos no proporcionaban una defensa
absoluta frente a la obligacion sustantiva del articulo 61, si constituian € contexto pertinente y
desaconsegjaban claramente interpretar €l articulo 61 en formas que fueran incompatibles con el
sistema juridico de China y que obligaran a desviar los recursos destinados a actividades de
observancia®® Los antecedentes de la negociacion del Acuerdo sobre los ADPIC, asi como la
préctica ulterior de los Miembros, demostraban que éstos entendian que las palabras "a escala
comercia" imponian sélo una norma estricta 'y amplia aplicable Unicamente a actividades infractoras
significativas.*®*

7.482 Los Estados Unidos aegan que los umbrales penales establecidos por China obligan a las
autoridades a descartar otros indicios de pirateria y fasificacién a escala comercial, desde pruebas
fisicas hasta la consideracion de los efectos que la pirateria o la falsificacidn tienen en e mercado
comercial y, por extension, para los titulares de derechos.”®® Los Estados Unidos aducen que es
preciso tener en cuenta una gama de factores cuantitativos y cualitativos para asegurarse de que todas
|as actividades "a escala comercial" estan sujetas a articulo 61.%°

7.483 China responde que los tribunales chinos si tienen en cuenta los productos semiterminados o
no terminados, y que éstos son prueba de preparativos y de tentativas, asi como de delitos
sustantivos.” Ni los procedimientos relativos a las pruebas ni los efectos para los titulares de los
derechos son pertinentes a los efectos del articulo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC.*® El Cédigo
Penal también aborda, en las disposiciones sobre la responsabilidad por actos de terceros, los
elementos de organizacion de los delitos.*®

“% Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 59.

“ Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 60.

7 Primera comunicacion escrita de China, péarrafos 64 y 117; Primera declaracion oral de China,
parrafo 30.

% Primera comunicacién escrita de China, parrafos 67-71; Primera declaracién ora de China,
parrafos 26-27.

“%9 Primera comunicacion escrita de China, parrafos 90, 92 y 98-101.

“0 Sequnda comunicaci6n escrita de China, parrafos 102-107.

1 Primera comunicacion escrita de China, pérrafos 104-108 y 109-116; Segunda comunicacion
escrita de China, parrafos 116-134.

“62 Primera comuni cacion escrita de los Estados Unidos, parrafos 143-150.

%83 Comunicacion de réplica de los Estados Unidos, parrafo 38.

“6% Primera comunicacion escrita de China, parrafos 35-37; comunicacion de réplica, parrafo 32.

“6% primera comunicacion escrita de China, parrafos 141 y 139.

466 Comunicacion de réplica de China, parrafos 42-46.
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b) Principal es argumentos de los terceros

7.484 LaArgentina aduce que las medidas de China no parecen incompatibles con €l articulo 61 del
Acuerdo sobre los ADPIC, puesto que el parrafo 1 del articulo 1 otorga a China la flexibilidad de
aplicar las disposiciones en materia de observancia de manera compatible con su marco constitucional
y de reglamentacion.*®’

7.485 Austraia aduce que "escala comercial" comprende cualquier acto o serie de actos de
falsificacion de marcas de fabrica o de comercio o de pirateria del derecho de autor que tengan un
efecto desfavorable en e rendimiento financiero que el titular del derecho puede obtener en e
territorio de un Miembro, y que €l sentido corriente de "escala’ engloba un concepto de evaluacion
comparativa. La determinacion de si un acto concreto es o no de escala comercial Unicamente puede
hacerse caso por caso, teniendo en cuenta todas las circunstancias pertinentes, entre ellas los efectos
potenciales de |as tecnologias digitales.*® Esto puede incluir actividades infractoras que no reporten
una ganancia financiera al infractor, pero que sin embargo tengan un efecto perjudicial importante
para el titular del derecho debido ala disponibilidad del material infractor en las redes digitales.**®

7.486 El Brasil aduce que una interpretacion de "escala comercia" debe dar sentido a los dos
términos de esta expresion, que combinan € "orden de magnitud' con la finalidad de obtener una
ganancia financiera. Por consiguiente, € Brasil considera que €l articulo 61 establece una norma
minima con dos aspectos que obliga a los Miembros a establecer procedimientos y sanciones penales
al menos paralos casos de las infracciones deliberadas lesivas de |as marcas de fébrica o de comercio
y del derecho de autor que entrafien danimo de lucro y cantidades significativas de mercancias
infractoras.*

7.487 El Canada aduce gue las autoridades chinas no pueden aplicar sanciones penales en muchos
casos de falsificacion dolosa de marcas de fabrica o de comercio o de pirateria lesiva del derecho de
autor a escala comercia debido a que los umbrales de China son arbitrarios, demasiado estrictos e
inflexibles. El concepto de "escala comercia" comprende distintos factores. No se refiere
simplemente a la produccion industrial, sino que incluye casos de falsificacion dolosa de marcas de
fébrica o de comercio y de pirateria lesiva del derecho de autor cometidas a una escala suficiente para
considerar que existe animo de lucro o laintencién de llevar a cabo una actividad comercial. Este es
un criterio cualitativo y requiere un margen de discreciondidad, a fin de tener en cuenta las
circunstancias de un determinado caso. Mientras que un volumen insignificante de falsificaciones
probablemente no cumpliria el requisito, la reproduccién dolosa de cientos de copias pirata con unos
ingresos por ventas de miles de ddlares constituiria, con arreglo a cualquier criterio objetivo, una
infraccion a escala comercial. Esto se aplicaria especiamente en 1o que respecta a China, donde
el PIB anual per capita solo asciende a 2.500 délares EE.UU. y donde 57 millones de personas ganan
menos de 125 ddlares EE.UU. al afio. Si bien e articulo 61 no exige € enjuiciamiento de todos y
cada uno de los casos de falsificacién dolosa de marcas de fabrica o de comercio y de piraterialesiva
del derecho de autor a escala comercial, si obliga a los Miembros a estar en condiciones de hacerlo
cuando |as circunstancias justifiquen que se gjerzan facultades discrecionales de enjuiciamiento.**

7.488 Las Comunidades Europeas aducen que en e articulo 61 se distinguen dos tipos de
infracciones porgue tienen una especia posibilidad de causar un dafio a los titulares de los derechos.

“67 Comunicacion escrita de la Argentina en calidad de tercero, parrafos 20y 23.

“8 Comunicacion escrita de Australia en calidad de tercero, pérrafos 18-19, en la que se respalda la
definicion sugerida en la Primera comunicacion escrita de los Estados Unidos, parrafo 110.

%9 Comunicacion escrita de Australia en calidad de tercero, péarrafo 16; respuesta de Australia a la
pregunta 6 del Grupo Especial alos terceros.

“70 Comunicacion escrita del Brasil en calidad de tercero, parrafos 35-38.

4™t Comunicacion escrita del Canadé en calidad de tercero, parrafos 4-8y 11.
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Por consiguiente, "a escala comercia” debe comprender todas las actividades que creen la posibilidad
especial de causar dafio por ser de caracter comercial o tener € prop6sito de generar utilidades.
Losumbrales cuantitativos por si solos no bastan para tener en cuenta aspectos relativos a la
organizacion profesional o la cooperacion sistemética. A fin de abarcar todas las infracciones a escala
comercial, las autoridades encargadas de hacer cumplir las leyes penales deben poder tener en cuenta
factores adicionales, tales como las indicaciones de organizacion empresarial 0 de &nimo de lucro de
una actividad.*’? Las Comunidades Europeas aducen ademéas que, puesto que prevé e uso de
procedimientos y sanciones penales, la primera frase del articulo 61 obliga alos Miembros no sdlo a
tipificar como delito las actividades que en ella se mencionan, sino también a tomar medidas para
enjuiciar a sus autores.*”®

7.489 El Japdn aducen que los umbrales cuantitativos, si bien podrian identificar muchos casos de
falsificacion "a escala comercial", no abarcarian las actividades de falsificacion de valor limitado o en
cantidades mas pequefias que son de "escala comercia" debido a circunstancias adicionales, como su
organizacion profesional o facil repeticion. La mera cuantificacion de la "escala comercial” no abarca
todos los casos de falsificacion a escala comercial, y han de tenerse en cuenta elementos cualitativos
adicionales a fin de tomar en consideracion esas caracteristicas relativas a la organizacién de una
actividad.*™

7.490 Corea aduce que los umbrales de China excluyen de manera arbitraria la posibilidad de
sancionar penalmente algunos delitos contra los derechos de propiedad intelectual y son por tanto
incompatibles con e Acuerdo sobre los ADPIC. La "escala comercial" representa un nivel de
magnitud que se alcanza redlizando 0 manteniendo una actividad comercial, de gran o pequefia
envergadura, con la finalidad de obtener una ganancia financiera vulnerando derechos de propiedad
intelectual de una manera mas bien sistematica. En consecuencia, debera considerarse que cualquiera
gue participe en una actividad comercial vulnerando derechos de propiedad intelectual y obteniendo
utilidades financieras, con independencia de la cuantia de que supuestamente se trate, vulnera esos

derechos a "escala comercia".*™

7.491 México sostiene que el concepto de "escala comercia” abarca las actividades que van mas
alla de las violaciones casuales u ocasionales que no tienen el propdsito de generar ganancias. En ese
contexto, la palabra "escald' no necesariamente esta sujeta a condiciones de magnitud, sino
aternativamente a condiciones cudlitativas. México afirma ademas que las actividades en pequefia
escala son "claramente significativas' dado que contribuyen a la cadena de infraccion.*

7.492 El Taipei Chino sostiene que "escala comercia” es un concepto juridico abstracto en el que
intervienen multiples factores relacionados con las circunstancias locales, como la naturaleza de los
derechos vulnerados, €l valor y el precio en el mercado, €l mévil y lafinalidad del acto, el métodoy la
magnitud de la infraccion, el dafio ocasionado, la ganancia obtenida, el contexto cultural, y el grado
de adelanto de la tecnologia modernay del nivel de vida, que han de examinarse caso por caso.*’”

2 Declaracion oral de las Comunidades Europeas en calidad de tercero, parrafos 10 y 14.

47 Comunicacién escrita de las Comunidades Europeas en calidad de tercero, pérrafos 10 y 11;
respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 10 del Grupo Especial alos terceros.

47 Comunicacion escrita del Japon en calidad de tercero, parrafos 17 y 30; declaracion oral del Japon
en calidad de tercero, parrafo 13.

4> Comunicacién escrita de Corea en calidad de tercero, parrafos 20 y 27; declaracion oral de Corea
en calidad de tercero, parrafo 6.

476 Comunicacion escrita de México en calidad de tercero, péarrafo 10; declaracion oral de México en
calidad de tercero, parrafos6y 7.

47" Comunicacion escrita del Taipei Chino en calidad de tercero, péarrafo 21; declaracion oral del
Taipei Chino en calidad de tercero, parrafo 11.
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7.493 Tailandia aduce que la falta de una definicién de "escala comercia" en el Acuerdo sobre
los ADPIC constituye un elemento de flexibilidad por e que se reconocen los diferentes sistemas
juridicos de los Miembros. Cada Miembro puede adoptar lainterpretacion que estime oportuna.*”®

C) Examen por e Grupo Especial
i) Naturaleza de la alegacion

7.494 La degacion de los Estados Unidos se refiere a casos de falsificacion dolosa de marcas de
fébrica o de comercio y de pirateria lesiva del derecho de autor con respecto a los cuales China no
establece el uso de procedimientos ni sanciones penales pero que seguin aegan |los Estados Unidos son
"a escala comercial".*”® La alegacion se basa en dos supuestos "problemas fundamentales' a los que
se hace referencia en el presente informe como las dos vertientes de esta alegacidén. La primera
vertiente concierne a nivel y a método de calculo de los umbrales. Al especificar determinados
niveles, los umbrales supuestamente liberan a clases enteras de actividades de falsificacion y pirateria
del riesgo del enjuiciamiento y la condena penal.*® La segunda vertiente atafie a la limitada serie de
pruebas numéricas de los umbrales. Al centrarse Unicamente en estas pruebas, los umbrales obligan
supuestamente a los funcionarios encargados de la observancia de la ley a descartar otros indicios de
falsificacion y pirateria*®

7.495 El Grupo Especia sefida que la primera vertiente de la alegacion aborda los nimeros
especificados en las pruebas numéricas, y la manera de calcular algunos de ellos, a fin de demostrar
gue los umbrales son demasiado elevados. Estas son cuestiones cuantitativas. La segunda vertiente
aborda determinados factores que las pruebas numéricas no tienen en cuenta. Estas son cuestiones
cualitativas. Ninguna de las vertientes es una alegacién general de que los umbrales numéricos no
puedan abarcar todos los casos "a escala comercia”. En respuesta a las peticiones formuladas por €l
Grupo Especial tanto después de la primera como de la segunda reunién sustantiva de que se aclarara
la alegacion, los Estados Unidos aclararon que no se oponian a la utilizacién de umbrales numéricos
en si.”®% Por consiguiente, a Grupo Especia no se le pide que examine si, como cuestion de
principio, los umbrales numéricos pueden aplicar una obligacion en lo que respecta a los casos
"aescala comercia”.

7.496 Por tanto, en su evaluacion de esta alegacion, el Grupo Especial procedera de la siguiente
manera:

a) en lo que respecta ala primera vertiente de la alegacion, €l Grupo Especial evaluara s
los niveles de los umbrales de China son demasiado elevados para abarcar todos los
casos a escalacomercial; y

“8 Declaracion oral de Tailandia en calidad de tercero, parrafo 3.

“" Primera comunicacion escrita de los Estados Unidos, parrafos 116 y 143.

“8 Primera comunicacién escrita de los Estados Unidos, parrafo 112; comunicacion de réplica,
parrafo 74.

“81 Primera declaracion oral de los Estados Unidos, parrafo 36; Primera declaracion oral (declaracion
final), parrafo 16.

“82 Respuestas de |os Estados Unidos a las preguntas 25 y 54. Parece oportuno sefidlar que durante las
negociaciones de las condiciones para la adhesién de Chinaala OMC, algunos miembros del Grupo de Trabajo
adoptaron una posicion similar. En particular, manifestaron su preocupacion de que los umbrales monetarios
fueran muy elevados y raramente se alcanzaran. Consideraron que esos umbrales debian reducirse; véase €
informe del Grupo de Trabajo, parrafo 304. Més tarde, China redujo determinados umbrales con la adopcion de
la Interpretacion Judicial N° 19 [2004]: véase la Primera comunicacion escrita de los Estados Unidos,
parrafo 27.
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b) por lo que se refiere ala segunda vertiente de la alegacion, el Grupo Especia evaluara
si los deméas factores planteados por los Estados Unidos pueden tenerse en cuenta en
los umbrales de China a fin de abarcar todos |os casos a escala comercia y, en caso
contrario, Si ésta es una prescripcioén del Acuerdo sobre los ADPIC.

i) Cuestiones de procedimiento

7.497 China sostiene que sobre los Estados Unidos recae "una obligacion probatoria
significativamente mayor que la que seria norma" porque esta alegacion atafie a cuestiones de
derecho penal. China aduce que € Grupo Especia deberia tratar la jurisdiccion soberana sobre
asuntos de policia como una norma primordial de aplicacién general, de la que sdlo se deberian
autorizar excepciones con el consentimiento expreso e inequivoco de los Estados partes.*®
Ulteriormente, China aclaré que no se referia a una carga de la prueba en relacién con hechos, sino
mas bien a que los Estados Unidos no podian facilitar las pruebas que respaldaran su interpretacion
juridica del articulo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC.*** Asimismo, China se manifiesta afavor dela
aplicacion del "principio interpretativo” in dubio mitius que, segin afirma, estd especialmente
justificado en el &mbito del derecho penal .*®

7.498 Los Estados Unidos responden que e hecho de que € articulo 61 del Acuerdo sobre
losADPIC se refiera al derecho penal no modifica las disposiciones del parrafo 2 del articulo 3
del ESD o las normas consuetudinarias de interpretacion de los tratados reflejadas en la Convencion
de Viena sobre el Derecho de los Tratados ("Convencién de Viena').”® En la presente diferencia, €
significado de "escala comercid" se determina mediante la regla general de interpretacion del
articulo 31 de laConvencién de Viena. No existe "duda’, lo cual es una condicién previa para basarse
en el concepto dein dubio mitius.*®’

7.499 El Grupo Especial sefidla que esta alegacion se formula al amparo del articulo 61 del Acuerdo
sobre los ADPIC, que atafie a los procedimientos y sanciones penales.*® El péarrafo 1 del articulo 64
de ese Acuerdo estipulalo siguiente:

"Salvo disposicion expresa en contrario en el presente Acuerdo, para las consultas y
la solucion de las diferencias en e ambito del mismo seran de aplicacion las
disposiciones de los articulos XXII y XXIII del GATT de 1994, desarrolladas y
aplicadas por el Entendimiento sobre Solucion de Diferencias.”

7.500 La aplicacion de las normas y procedimientos del ESD a la solucién de diferencias en €l
marco de Acuerdo sobre los ADPIC queda confirmada por el parrafo 1 del articulo 1 del ESD, en
conjuncién con el Apéndice 1 del ESD, en el que el Acuerdo sobre los ADPIC se enumera entre los
"acuerdos abarcados'. De conformidad con el parrafo 2 del articulo 3 del ESD, & Grupo Especial
aplica "las normas usuales de interpretacion del derecho internacional publico” en su labor de
interpretacion del Acuerdo sobre los ADPIC en la presente diferencia.  La regla genera de
interpretacion, contenida en € articulo 31 de la Convencion de Viena, y las normas sobre los medios
de interpretacion complementarios que figuran en su articulo 32, se han elevado a la categoria de
normas del derecho internacional consuetudinario o general.”®® El Grupo Especial aplicara la regla

“83 Primera comunicacion escrita de China, parrafos 49-59.

“8% Primera declaracion oral de China (declaracion final), parrafos 4-7.

“8 Comunicacion de réplica de China, parrafos 51-56.

“8 Comunicacion de réplica de los Estados Unidos, parrafos 63-67.

“87 Comunicacion de réplica de los Estados Unidos, parrafo 68.

8 Pese a empleo de la palabra "recursos' en las frases segunda y tercera, parece claro que en el
ambito del derecho penal se trata de "sanciones'.

“ | nformes del Organo de Apelacion, Estados Unidos - Gasolina, paginas 19 y 20; y Japén - Bebidas
alcohdlicas|l, pagina13.
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genera de interpretacion y, en la medida en que esté justificado, los medios de interpretacién
complementarios. El Grupo Especial es consciente de que € parrafo 2 del articulo 3 del ESD también
dispone que "las recomendaciones y resoluciones del OSD no pueden entrafiar el aumento o la
reduccion de los derechos y obligaciones establecidos en |os acuerdos abarcados'.

7.501 El Grupo Especia reconoce que las cuestiones penalesy las preocupaciones concomitantes en
lo que respecta a la soberania son asuntos delicados. Hay que pensar que estas preocupaciones se
reflgjan en e texto y € alcance de las obligaciones que sobre estas cuestiones se establecen en los
tratados negociados por los Estados y otros Miembros*® La Seccion 5 de la Parte |11 del Acuerdo
sobre los ADPIC, dedicada a los procedimientos y sanciones penales, es considerablemente mas breve
y menos detallada que las otras Secciones de la Parte |11 relativas a la observancia. A pesar de su
brevedad, el texto de la Seccion 5 contiene también limitaciones y flexibilidades significativas.
Las normas consuetudinarias de interpretacién de los tratados obligan al intérprete de un tratado a
tener en cuenta esas limitaciones y flexibilidades al interpretar la disposicion de que se trate.

iii) Naturaleza de la obligacién

7.502 Esta aegacion se formula @ amparo de la primera frase del articulo 61 del Acuerdo sobre
losADPIC. El articulo 61 representa la totalidad de la Seccidon 5 de la Parte |11 de ese Acuerdo y
dispone lo siguiente:

"SECCION 5: PROCEDIMIENTOS PENALES
Articulo 61

Los Miembros estableceran procedimientos y sanciones penales al menos para los
casos de falsificacion dolosa de marcas de fabrica o de comercio o de pirateria lesiva
del derecho de autor a escala comercial. Los recursos disponibles comprenderan la
pena de prisén y/o la imposicion de sanciones pecuniarias suficientemente
disuasorias gue sean coherentes con €l nivel de las sanciones aplicadas por delitos de
gravedad correspondiente. Cuando proceda, entre los recursos disponibles figurara
también la confiscacion, el decomiso y la destruccién de las mercancias infractoras y
de todos los materiales y accesorios utilizados predominantemente para la comision
del delito. Los Miembros podrén prever la aplicacion de procedimientos y sanciones
penales en otros casos de infraccion de derechos de propiedad intelectual, en
particular cuando se cometa con dolo y aescalacomercial.”

7503 En la primera frase de este articulo se utiliza la palabra "estableceran”, que denota
obligatoriedad. Esto contrasta con la cuarta frase, en la que se aborda la misma cuestion con respecto
a otros casos de infraccion de derechos de propiedad intelectual pero se emplea la expresion "podréan
prever", que denota permisividad. A diferenciade latercera frase, la primera no contiene expresiones
como "cuando proceda’ que podrian otorgar expresamente cierto margen de discrecionalidad.
Lostérminos de la primera frase del articulo 61, leidos en su contexto, imponen una obligacién.

7.504 Confirma esta interpretacion el articulo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC, relativo a las
"obligaciones generales’, que es la primera disposicion de la Parte 111 del Acuerdo sobrelos ADPIC y
forma parte del contexto del articulo 61. El parrafo 1 del articulo 41 establece, en la parte pertinente,
lo siguiente:

90| osarticulos 3, 4y 41, en particular el parrafo 4, del Acuerdo sobre los ADPIC, entre otros, también
se aplican alos procedimientos penal es sobre la observancia.
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"Los Miembros se aseguraran de que en su legislacion nacional se establezcan
procedimientos de observancia de |os derechos de propiedad intelectual conforme alo
previsto en la presente Parte que permitan la adopcion de medidas eficaces contra
cualquier accion infractora de los derechos de propiedad intelectual a que se refiere €l
presente Acuerdo, con inclusion de recursos &giles para prevenir las infracciones y de
recursos que constituyan un medio eficaz de disuasién de nuevas infracciones."

7.505 En opinion del Grupo Especial, la obligacion general del parrafo 1 del articulo 41 confirma
que el articulo 61 contiene obligaciones, por ser una de las disposiciones especificas sobre
procedimientos de observanciade la Parte 111.

7.506 China sostiene que la primera frase del articulo 61 no puede establecer una obligacion
especifica porque prevé la observancia en caso de determinados tipos de infraccion, pero ni €l
Acuerdo sobre los ADPIC ni el Convenio de Berna (1971) definen qué constituye una infraccion
sustantiva. Al contrario, se subordinan a las facultades discrecionales nacionales para definir los
derechos vulnerados.**

7.507 El Grupo Especial coincide con China en que la primera frase del articulo 61 contiene una
serie de términos que no estan definidos en e Acuerdo y que esto puede afectar a la correcta
interpretacion de la disposicion. Aunque en la primera frase no se utilice €l término "infraccién”, es
importante sefidlar que la Parte 11 del Acuerdo sobre los ADPIC, incluidas las disposiciones del
Convenio de Paris (1967) incorporadas en virtud del parrafo 1 del articulo 2 y las disposiciones del
Convenio de Berna (1971) incorporadas en virtud del parafo 1 del articulo 9, contiene normas
minimas sobre la existencia, €l alcance y el gercicio de los derechos de propiedad intelectual que se
aplican independientemente del trato nacional. Estas disposiciones definen los derechos que confiere
la propiedad intelectual y las circunstancias en las que éstos se infringen. La Parte 111 del Acuerdo
sobre los ADPIC prevé la observancia de esos derechos, en distintos grados. Por lo tanto, el Acuerdo
contiene obligaciones sustantivas que no son simplemente cuestiones que queden libradas a la
discrecién de los paises.

7.508 China sostiene que el articulo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC es menos especifico que el
Acuerdo Antidumping y que el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias y carece de
la claridad requerida para demostrar una obligacién especificay concreta. China aduce también que
el Acuerdo sobre los ADPIC carece de una disposicion como €l parrafo 4 del articulo 18 del Acuerdo
Antidumping que exija alos Miembros adoptar medidas para asegurarse de que su legislacién esté en
conformidad con las disposiciones del Acuerdo.**

7.509 El Grupo Especial esta de acuerdo en que el Acuerdo sobre los ADPIC difiere de los acuerdos
relativos a medidas comerciales correctivas. No obstante, el Grupo Especia aplicara las reglas
usuales de interpretacion de tratados a los términos empleados en el Acuerdo sobre los ADPIC y hara
su evaluacion sobre esa base de conformidad con el articulo 11 del ESD. El Grupo Especial sefidlaa
la atencién de China e parrafo 4 del articulo XVI del Acuerdo sobre la OMC, que estipula lo
siguiente:

"Cada Miembro se asegurard de la conformidad de sus leyes, reglamentos y
procedimientos administrativos con las obligaciones que le impongan los Acuerdos
anexos."

“1 primera comunicacion escrita de China, parrafos 80-82.
“92 primera comunicacion escrita de China, parrafos 83-87.
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7.510 Entre los "Acuerdos anexos' se incluye el Acuerdo sobre los ADPIC. Por consiguiente, los
Miembros estan obligados a asegurarse de que sus respectivas legislaciones estan en conformidad con
las obligaciones que a cada uno le corresponden en virtud del Acuerdo sobrelos ADPIC.

7.511 China sostiene que la tercera frase del parrafo 1 del articulo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC
establece el contexto general para interpretar la especificidad de las normas de ese Acuerdo. China
dice que el parrafo 1 del articulo 1 es una "reserva’' especifica que pone limites a las obligaciones,
concretamente en el dmbito de la observancia.*®®

7.512 El Grupo Especia sefiala que e pérrafo 1 del articulo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC
dispone lo siguiente:

"Los Miembros aplicaran las disposiciones del presente Acuerdo. Los Miembros
podran prever en su legislacion, aungue no estaran obligados a ello, una proteccion
mas amplia que la exigida por el presente Acuerdo, a condicion de que tal proteccion
no infrinja las disposiciones del mismo. Los Miembros podran establecer libremente
el método adecuado para aplicar las disposiciones del presente Acuerdo en € marco
de su propio sistemay préacticajuridicos."

7513 La primera frase del parafo 1 dd articulo 1 establece la obligacién basica de que los
Miembros "aplicaran" las disposiciones del Acuerdo. Esto significa que las disposiciones del
Acuerdo son obligaciones en |os casos en que asi se estipule, y la primera frase del articulo 61 asi 1o
estipula. La segunda frase del parrafo 1 del articulo 1 aclara que las disposiciones del Acuerdo solo
son normas minimas, puesto que deja libertad a los Miembros para aplicar una norma mas estricta,
con sujecion a una condicion. La tercera frase del parrafo 1 del articulo 1 no deja libertad a los
Miembros para aplicar una norma menos estricta, pero si para establecer el método adecuado para
cumplir las disposiciones gque estan obligados a aplicar en virtud de la primera frase. El Grupo
Especia esta de acuerdo en que las diferencias entre |os respectivos sistemas y practicas juridicos de
los Miembros suelen ser més importantes en el dmbito de la observancia Sin embargo, una
interpretacion coherente de las tres frases del parrafo 1 del articulo 1 no permite que las diferencias
entre los sistemas y précticas juridicos internos justifiquen una excepcién a la obligacion bésica de
aplicar las disposiciones sobre la observancia.

7514 Asi pues, la norma de cumplimiento del articulo 61 es la norma minima internacionalmente
acordada que se establece en ese articulo. La norma minima establecida en € articulo 61 no esta
subordinada a la practica interna de China en lo que respecta a la definicion de la responsabilidad y
las sanciones penales por otros hechos ilicitos en esferas que no estén sujetas a obligaciones
internacionales en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC, a menos que asi se estipule. Por giemplo, la
segunda frase hace referencia a "delitos de gravedad correspondiente”, lo cual podria remitir a la
préctica interna en otras esferas. Sin embargo, la primera frase del articulo 61 no contiene ninguna
referenciasimilar.

7.515 Por las razones que se han mencionado, €l Grupo Especial confirma la opinién que expresd en
los parrafos 7.503 a 7.505 supra de que la primera frase del articulo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC
impone una obligacién. El Grupo Especial pasard ahora a examinar los términos utilizados en esa
disposicién, leidos en su contexto y alaluz del objeto y fin del Acuerdo, para determinar € alcancey
contenido de esa obligacion.

“%% Primera comunicacion escrita de China, parrafos 89-97.
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iv) Alcance de la obligacién

7.516 Lostérminosde laobligacién que figuraen laprimerafrase del articulo 61 del Acuerdo sobre
los ADPIC son que los Miembros "establecerdn procedimientos y sanciones penales'. Dicha
obligacion se aplica a la "falsificacion dolosa de marcas de fébrica o de comercio” y a la "pirateria
lesiva del derecho de autor a escaa comerciad”. Dentro de ese alcance, no hay excepciones.
Laobligacién se aplica a todos los actos de falsificacion dolosa de marcas de fébrica o de comercio o
de piraterialesivadel derecho de autor a escala comercial.

7.517 El Grupo Especia recuerda la conclusién formulada en el parrafo 7.479 supra de que, en
China, los actos de infraccion de las marcas de fébrica o de comercio y del derecho de autor que no
alcanzan los umbrales aplicables no estan sujetos a procedimientos ni sanciones penales. La cuestion
que se plantea es si uno de esos actos de infraccién constituye "falsificacion dolosa de marcas de
fébrica o de comercio" o "pirateria lesiva del derecho de autor a escala comercial” en el sentido de la
primerafrase dd articulo 61. Ello exige que € Grupo Especial examine lainterpretacion de esa frase.

7.518 El Grupo Especia sefiala que la primera frase del articulo 61 contiene no menos de cuatro
limitaciones a la obligacion que establece. Esas limitaciones definen el alcance de la obligacién en
cuestion y no son excepciones. La primera limitacién es que la obligacion se aplica a las marcas de
fébrica o de comercio y a derecho de autor, y no a todos los derechos de propiedad intelectual
abarcados por el Acuerdo sobre los ADPIC. La cuarta frase del articulo 61 da a los Miembros la
posibilidad de tipificar penamente otras infracciones de derechos de propiedad intelectual, en
particular cuando se cometan con dolo y a escala comercial. A pesar de la posible gravedad de tales
infracciones, €l articulo 61 no crea la obligacion de tipificarlas penamente. Esto contrasta con las
Secciones 2y 3delaPartelll del Acuerdo sobrelos ADPIC, relativas alos procedimientos y recursos
civiles y administrativos, que se aplican a cualquier accion infractora de los derechos de propiedad
intelectual a que se refiere el Acuerdo. También puede diferenciarse de la Seccién 4 de la Parte |11,
gue establece condiciones a la posibilidad de aplicar sus procedimientos a otras infracciones de los
derechos de propiedad intelectual .***

7.519 Lasegundalimitacion de la primera frase del articulo 61, que esta relacionada con la primera,
es que se aplicaalafasificacion y lapirateria, y no atodas las infracciones de las marcas de fébrica o
de comercio y del derecho de autor. Esto también contrasta con las Secciones 2 'y 3 de la Parte I11 del
Acuerdo sobre los ADPIC. Esta limitacidén, como la primera, indica una intencién de reducir €l
alcance de la obligacion. De hecho, las actas de la negociacion del Acuerdo sobre los ADPIC
confirman que en el proyecto de disposicion sobre procedimientos penales se considerd la expresion
"infraccién de una marca de fabrica o de comercio o de un derecho de autor" a escala comercial, pero
finalmente fue rechazada.*®

7.520 Las expresiones "fasificacion de marcas de fébrica o de comercio" y "pirateria lesiva del
derecho de autor" no estan definidas en el Acuerdo sobrelos ADPIC. Son diferentes de los conceptos
de "infraccion de una marca de fdbrica 0 de comercio” e "infraccion del derecho de autor".
Son similares a las expresiones "mercancias de marca de fébrica o de comercio fasificadas' y

9%\ éase el parrafo 7.223 supra.

% E| Grupo Especial acude a este medio de interpretacion complementario en conformidad con el
articulo 32 de la Convencion de Viena para confirmar €l sentido resultante de la aplicacion de laregla general de
interpretacion del articulo 31 de dicha Convencion. Véase, por gjemplo, € proyecto de texto del Presidente
del 23 dejulio de 1990 (documento MTN.GNG/NG11/W/76).
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"mercancias pirata que lesionan el derecho de autor”, definidas a los fines del Acuerdo sobre
los ADPIC*® del siguiente modo en la nota 14:

"Paralosfines del presente Acuerdo:

a) se entenderd por 'mercancias de marca de fabrica o de comercio falsificadas
cualesgquiera mercancias, incluido su embalgje, que lleven apuesta sin autorizacion
una marca de fabrica o de comercio idéntica a la marca validamente registrada para
tales mercancias, 0 que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales de esa marca,
y que de ese modo lesione los derechos que a titular de la marca de que se trate
otorgalalegislacion del pais de importacién;

b) se entendera por 'mercancias pirata que lesionan e derecho de autor'
cualesquiera copias hechas sin e consentimiento del titular del derecho o de una
persona debidamente autorizada por é en el pais de produccion y que se realicen
directa o indirectamente a partir de un articulo cuando la realizacion de esa copia
habria constituido infraccién del derecho de autor o de un derecho conexo en virtud
de lalegislacion del pais de importacion.”

7.521 Los términos utilizados en la primera frase del articulo 61 denotan clases de actos o
actividades, mientras que los términos utilizados en la nota 14 denotan Unicamente clases de
mercancias. Esto reflgja el hecho de que el articulo 61 regula la observancia pena frente a los actos
de infraccion, mientras que la Seccion 4 de la Parte 111 (en donde se utilizan los términos definidos en
la nota 14) regula la observancia en la frontera frente a las mercancias infractoras. Las definiciones
que figuran en la nota 14 también hacen referenciaala legislacion del pais de "importacion™, mientras
gue €l articulo 61 se refiere a la legislacion del Miembro a que se aplica la obligacién, en lineas
generales, la legislacion del Miembro en el que tiene lugar la infraccién. De acuerdo con estas
observaciones, el Grupo Especia considera que las definiciones que figuran en la nota 14 son
pertinentes para interpretar los términos utilizados en el articulo 61.

7.522 Los Estados Unidos no alegan que los articulos 213, 214, 215, 217 y 218 del Codigo Penal no
abarquen todo el &mbito de las expresiones "fasificacion de marcas de fébrica o de comercio" y
"pirateria lesiva del derecho de autor” tal y como se utilizan en € articulo 61 del Acuerdo sobre
los ADPIC.*" China no discute que cada uno de los umbrales establecidos en el Codigo Penal, en
particular en los articulos 213, 214, 215, 217 y 218, se aplique a actos de "falsificacion de marcas de
fébrica o de comercio" y "piraterialesiva del derecho de autor”. Por consiguiente, es innecesario que
el Grupo Especial interprete tales expresiones con mas detenimiento en esta etapa.

7.523 La tercera limitacion de la primera frase del articulo 61 la indica en la versién inglesa la
palabra "wilful" ("dolosa") que precede a las palabras "trademark counterfeiting or copyright piracy"
("falsificacion de marcas de fébrica o de comercio o de pirateria lesiva del derecho de autor"). Esa
palabra funciona como un calificativo que en la versiéon inglesa indica que ni la fasificaciéon de
marcas de fébrica o de comercio ni la piraterialesiva del derecho de autor estén sujetas ala obligacion
que figuraen la primera frase del articulo 61 a menos que sean "dolosas’. Esta palabra, que se centra
en la intencion del infractor, refleja el caracter penal del procedimiento de observancia en cuestion.
No figura en la Seccion 4 de la Parte |11, a pesar de gque dicha Seccion se limita de manera similar
como minimo a las mercancias de marca de fabrica o de comercio falsificadas y las mercancias pirata

% |_as expresiones "mercancias de marca de fabrica o de comercio falsificadas' y "mercancias pirata
que lesionan el derecho de autor” no se utilizan Unicamente en la Seccién 4 de la Parte 111, sino también en €
articulo 69 del Acuerdo sobre los ADPIC. Lamisma expresion "mercancias de marca de fébrica o de comercio
falsificadas" se utilizatambién en € articulo 46.

“7 Primera comunicacion escrita de los Estados Unidos, parrafos 101 y 106.
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que lesionan el derecho de autor. Las sanciones por |os delitos, como las penas de prision, las multas
y el decomiso de bienes, son relativamente severas, como se reflgia en la segunda frase del
articulo 61. No hay obligacién alguna de establecer tales sanciones para las infracciones cometidas
sin la necesariaintencion.

7.524 La cuarta limitacion que recoge la primera frase del articulo 61 la indica la expresion
"aescala comercid" que sigue alas palabras "fasificacion [...] de marcas de fabrica o de comercio o
[...] pirateria lesiva del derecho de autor”. Al igual que la palabra "wilful" en la version inglesa, esa
expresion parece cdificar tanto la "falsificacion de marcas de fabrica o de comercio” como la
"piraterialesiva del derecho de autor". Lalimitacion alos casos que se producen a escala comercial,
como la limitacion a los casos de dolo, contrasta con todas las demés obligaciones especificas sobre
observancia previstas en la Parte 111 del Acuerdo sobrelos ADPIC.*®

7.525 Laprincipal cuestién interpretativa objeto de la diferencia es €l sentido de la frase "a escala
comercia". Estafrase funcionaen el contexto como calificativo, indicando que la falsificacion dolosa
de marcas de fabrica o de comercio o la pirateria lesiva del derecho de autor estan incluidas en €l
alcance de la obligacion siempre que también se satisfaga la condicion de que sean "a escaa
comercia". Por consiguiente, determinados actos de falsificacion dolosa de marcas de fabrica o de
comercio o de pirateria lesiva del derecho de autor estén excluidos del acance de la primera frase del
articulo 61.

7.526 A pesar de que la fasificacién de marcas de fabrica o de comercio y la pirateria lesiva del
derecho de autor infringen los derechos de los titulares de derechos, y a pesar de su posible gravedad,
las dos cdlificaciones relativas al dolo y ala "escala comercial” indican que el articulo 61 no exige a
los Miembros que establezcan procedimientos y sanciones penales para la falsificacion y la pirateria
per se a menos que éstas cumplan determinados criterios adicionales. Asi |o pone de manifiesto la
cuarta frase del articulo 61, que permite a los Miembros prever la aplicacién de procedimientos y
sanciones penales en otros casos de infraccion, "en particular" cuando se cometa con dolo y a escala
comercial. Esto indica que los negociadores consideraron que los casos de infraccion dolosa a escala
comercial representan un subconjunto de casos de infraccion, que comprende l0s casos mas graves.
Este es un contexto Util para interpretar la primera frase del articulo 61, aunque no se refiera a la
"infraccién" en general, ya que la primera frase se refiere ala "falsificacion” y la "piraterid' y a dolo
y la escaa comercia, evidentemente para limitar los casos de infraccion de diversas maneras.
Por consiguiente, € texto del articulo 61 indica que no debe suponerse que la naturaleza de la
fasificacion y la pirateria per se es tal que los Miembros estén obligados a prever la aplicacion de
procedimientos y sanciones penales.

7.527 Esto esta en consonancia con la naturaleza de la obligacién, que es una norma minima, como
lo confirma expresamente la utilizacion de las palabras "a menos' en la primera frase del articulo 61
y, mas en general, la segunda frase del parrafo 1 del articulo 1 que se cita en el parrafo 7.512 supra.
Los Miembros pueden tipificar como delito otros actos de fasificacion de marcas de fébrica o de
comercio, otros actos de pirateria lesiva del derecho de autor, otros actos de infraccién de marcas de
fébrica o de comercio y del derecho de autor, y actos de infraccion de otros derechos de propiedad
intelectual, como las patentes, y muchos asi |0 hacen, pero el Acuerdo sobre los ADPIC no establece
obligacion alguna de que o hagan.

7.528 LaPartelll del Acuerdo sobrelos ADPIC distingue entre el trato que se da a la falsificacion
dolosa de marcas de fébrica o de comercio y la pirateria lesiva del derecho de autor a escala
comercial, por un lado, y atodas las demés infracciones de los derechos de propiedad intelectual, de
otro, ya que solo las primeras estdn sujetas a una obligacion relativa a procedimientos y sanciones

“% |_a Seccion 4 incluye una excepcion de minimis que se analizaen e parrafo 7.553 infra.
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penales. Esto indica que los negociadores estaban de acuerdo en que las primeras son los actos de
infraccion més flagrantes y notorios. Esta opinién debe tenerse en cuenta al interpretar € articulo 61.

7.529 El Grupo Especial recuerda las constataciones que figuran en el parrafo 7.241 supra sobre las
circunstancias de la celebracion del Acuerdo sobre los ADPIC en lo que se refiere a los
procedimientos de observancia. Aungue algunos de los acuerdos 0 convenios internacionales sobre
propiedad intelectual preexistentes contienen disposiciones sobre las caracteristicas de los
mecanismos de observancia, |lama la atencién que ninguno de ellos establezca una norma minima
especifica para los procedimientos de observancia penales.*® En este sentido, el articulo 61 del
Acuerdo sobre los ADPIC es Uinico entre los acuerdos internacional es sobre propiedad intelectual que
cuentan con un alto nimero de partes.

7.530 Ello reflgja, en parte, el hecho de que los derechos de propiedad intelectual son derechos
privados, como se reconoce en el cuarto considerando del Predmbulo del Acuerdo sobre los ADPIC.
Por el contrario, los procedimientos penales estan concebidos para castigar actos que transgreden los
valores de lasociedad. Asi lo reflgjalautilizacion de la palabrasanciones' en el articulo 61.

7.531 Teniendo en cuenta estos aspectos del contexto de la primera frase del articulo 61, asi como el
objeto y fin del Acuerdo sobre los ADPIC, el Grupo Especia pasa a examinar € sentido corriente de
las palabras "a escala comercial”.

V) "a escala comercial"

7.532 Las partes adoptan enfoques diferentes para interpretar la expresion "a escala comercial”.
El Grupo Especial examinard esos enfoques uno por uno, empezando por €l del reclamante.

7.533 El sentido corriente de la palabra "escald' no plantea controversia. Puede definirse del
siguiente modo: "relative magnitude or extent; degree, proportion. Freg. in on agrand, lavish, small,
etc. scale" ("magnitud o medidarelativa; grado, proporcion. Frecuentemente en expresiones como a
gran, a enorme, a pequefia, etc. escala").”® El sentido corriente de la palabra incluye tanto e
concepto de cantidad, en términos de magnitud o medida, como el concepto de relatividad. Ambos
conceptos se combinan en las nociones de grado y proporcién. Por consiguiente, una "escala’
particular compara determinadas cosas 0 acciones en términos de sus dimensiones. Algunas cosas 0
acciones seran de las dimensiones pertinentes y otras no.

7.534 Las dimensiones pertinentes quedan indicadas por la palabra "comercia”. El sentido
corriente de "commercial" ("comercia") puede definirse de varias maneras. En el curso del presente
procedimiento se han sefialado |as dos definiciones siguientes:

"1. Engaged in commerce; of, pertaining to, or bearing on commerce (‘dedicado al
comercio; perteneciente o relativo al comercio’).

2. ()

3. Interested in financial return rather than artistry; likely to make a profit;
regarded as a mere matter of business (‘interesado en el rendimiento financiero mas

49 El articulo 3 del Convenio para la proteccion de los productores de fonogramas
contra la reproduccion no autorizada de sus fonogramas establece expresamente que cada Estado contratante
podra aplicar € Convenio mediante sanciones penales.

%0 New Shorter Oxford English Dictionary (1993). México sefiala una definicion en espafiol que hace
referencia a grado, pero que no es pertinente en este contexto: véase la declaracion oral de México en calidad
detercero, nota 8.
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que en consideraciones artisticas, probablemente rentable; considerado una mera
cuestion de negocios)."**

7.535 EI Grupo Especial considera que la primera definicion es pertinente. Incluye e término
"commerce" ("comercio") que, asu vez, puede definirse del siguiente modo: "buying and selling; the
exchange of merchandise or services, esp. on a large scale” ("compra y venta; intercambio de
mercancias 0 servicios, especialmente a gran escala’).*® Si esta definicion se integra en la definicion
de "comercia", €l resultado es que "comercia" significa, basicamente, dedicado ala compray venta,
0 perteneciente o relativo a la compra y venta®® Una combinacion de esa definicion ampliada de
"comercia" y de la definicién de "escala' daria como resultado un sentido en términos de una
magnitud o medida relativa (de quienes se) dedican a la compra y venta, 0 una magnitud o medida
relativade lo que es perteneciente o relativo ala compray venta. Esto crea un vinculo con € mercado
comercial.

7.536 Los Estados Unidos también sostienen que la expresion "escala comercia" crea un vinculo
con el mercado comercial. Sin embargo, se refiere a elementos del primer y €l tercer sentidos en la
definicion numero 3, pero desestiman la pertinencia del segundo sentido, "likely to make a profit"
("probablemente rentable"), ya que es diferente de los otros dos.***

7.537 El Grupo Especia sefida que la tercera definicion, que incluye los cdlificativos "rather than
artistry" ("més que en consideraciones artisticas') y "mere" ("merd’), remite a usos como
"commercial artist" ("artista comercial"), "commercial film" ("pelicula comercia") o "commercial
writing" ("obra literaria comercia), en e sentido de quienes estdn mas interesados en el rendimiento
financiero que en e mérito artistico de una obra, en obras que son de tal naturaleza que
probablemente sean rentables y en obras que se consideran una mera cuestion de negocios, mas que la
expresion de otros valores. Esta definicidn no es pertinente parala primera frase del articulo 61.

7.538 Por consiguiente, el Grupo Especial considera que la primera definicién que figura en €l
parrafo 7.534 supra es adecuada. Sin embargo, la combinacion de dicha definicion de "commercial”
("comercia") con la definicién de "scale" ("escald') presenta un problema, ya que la escala es un
concepto cuantitativo, mientras que lo comercial es algo cualitativo, en e sentido de que serefiereala
naturaleza de determinados actos. Algunos actos son de hecho comerciales, mientras que otros no lo
son. Cualquier acto de venta puede describirse como comercial en este sentido basico,
independientemente de sus dimensiones o de su valor. Si "comercial" se interpreta simplemente como
un término cualitativo, referente a todos los actos pertenecientes o relativos al comercio, ello supone
interpretar que la palabra "escald' no forma parte del texto. Los actos a escala comercia serian
simplemente actos comerciales. La frase "a escala comercia"” significaria simplemente "comercial”.
Esta interpretacion no da sentido a todos los términos utilizados en el tratado y es incompatible con la
norma de interpretacion efectiva de | os tratados. >

7.539 No hay otros usos de la palabra "escala' en el Acuerdo sobre los ADPIC, mas ala de las
frases primeray cuarta del articulo 61. Sin embargo, en un contexto mas amplio se observa que en €l
Acuerdo sobre los ADPIC se utiliza frecuentemente la palabra "comercial® con otros muchos
sustantivos, pero en ningun otro lugar con "escala’. Los otros usos de la palabra "comercia" incluyen

1 New Shorter Oxford English Dictionary (1993).

2 | pid,

%3 E| Grupo Especial también observa que la propia definicion de "commerce" ("comercio") incluye
expresamente una nocion de "scale" ("escala'), pero parece referirse al comercio en un sentido general, como en
"trade and commerce’ ("comercio e intercambio"), que no parece pertinente en relacion con la palabra
"commercial" ("comercia").

0% \/ éase |a Primera comunicacion escrita de los Estados Unidos, parrafos 109, 110y 123.

%% \/éanse, por eemplo, losinformes del Organo de Apelacion, Estados Unidos - Gasolina, pégina 27;
y Japén - Bebidas alcohdlicas |1, pagina 15.
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"arrendamiento  comercia"*®, "fines comercides™’, “explotacion comercia"*®, "términos
comerciales"®, "uso publico no comercial">'°, "primera explotacion comercial">", "usos comerciales
honestos'®*?, "valor comercial">", "uso comercial desleal"*!, "que no tengan carécter comercia">" e

"intereses comerciales legitimos".>*°

7.540 Las disposiciones del Convenio de Paris (1967) incorporadas por el parrafo 1 del articulo 2
del Acuerdo sobre los ADPIC incluyen usos de la palabra "comercia" en la frase "establecimiento
industrial 0 comercia” (en singular o en plural)®*’ y en las frases "actividad industrial o comercia" y
"materia industrial o comercia".>® Las disposiciones del Convenio de Berna (1971), incorporadas
por e parafo 1 del articulo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC, incluyen en inglés la frase "any
commercial purpose’ (“fines de lucro").® Las disposiciones del Tratado sobre la Propiedad
Intelectual respecto de los Circuitos Integrados incorporadas por el articulo 35 del Acuerdo sobre
los ADPIC incluyen las frases "comerciamente explotado” y "explote comercialmente en forma
ordinaria".*®

7.541 El contexto muestra que los negociadores decidieron calificar determinadas actividades, como
el arrendamiento, la explotacion y el uso, como "comerciales'. También decidieron calificar varios
sustantivos, como “términos’, "vaor", "carécter" e “intereses’, como “comercides' o
"no comerciales'. Anaogamente, podrian haber acordado que la obligacién que figura en la primera
frase del articulo 61 se aplicaria a casos de fasificacion de marcas de fabrica o de comercio o de
pirateria lesiva del derecho de autor que fuesen dolosas y "comerciales'. De ese modo se habrian
abarcado todas las actividades comerciales. De hecho, las actas de las negociaciones del Acuerdo
sobre Ios5 2,?DPIC muestran que en un principio se sugirié esa formulacion (sugerencia de los Estados
Unidos).

7542 ElI contexto revela que los negociadores utilizaron la expresion "fines comerciales'
("commercial purposes') en dos disposiciones sobre € acance de la proteccion de determinadas
categorias de derechos de propiedad intelectual, y que en la versiéon inglesa del Anexo a Convenio de
Berna (1971) ya se utilizaba esa expresion en singular en las disposiciones sobre las posibles
limitaciones a determinados derechos. Sin embargo, |os negociadores no acordaron que la obligacion

% Articulo 11y pérrafo 4 del articulo 14 del Acuerdo sobre los ADPIC.

7 parrafo 1 del articulo 26y articulo 36 del Acuerdo sobre los ADPIC.

% pPrrafo 2 del articulo 27 del Acuerdo sobrelos ADPIC.

% parrafo b) del articulo 31 del Acuerdo sobrelos ADPIC.

>0 parrafos b) y c) del articulo 31 del Acuerdo sobrelos ADPIC.

1 parrafos 1y 2 del articulo 38 del Acuerdo sobrelos ADPIC.

*12 parrafo 2 del articulo 39 del Acuerdo sobrelos ADPIC.

%13 parrafo 2 b) del articulo 39 del Acuerdo sobrelos ADPIC.

*% Parrafo 3 del articulo 39 del Acuerdo sobrelos ADPIC.

*1% Articulo 60 del Acuerdo sobre los ADPIC.

%18 Parrafo 4 del articulo 63 del Acuerdo sobre los ADPIC.

17 Articulo 3, péarrafo C 3) del articulo 5, parrafo A 2) del articulo 6quinquies y péarrafo 1 del
articulo 7bis del Convenio de Paris (1967). Esta frase también aparece en la nota 1 a Acuerdo sobre
losADPIC.

*18 Articulo 10bis del Convenio de Paris (1967).

> Parrafo 9) a) iv) del articulo |1 y parrafo 4) c) iii) del articulo IV del Anexo a Convenio de Berna
(197).

20 parrafos 1y 2 del articulo 7 del Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos
Integrados.

%21 |_os Estados Unidos sugirieron en octubre de 1988 una disposicion sobre la falsificacion de marcas y
las violaciones de los derechos de autor que fuesen "dolosas y con fines comerciales’ (véase el documento
MTN.GNG/NG11/W/14/Rev.1). Esta sugerencia no fue aceptada. En una propuesta posterior de los Estados
Unidos, al igual que en otras, se utilizaba la frase "a escda comercid" (véase e documento
MTN.GNG/NG11/W/70).



WT/DS362/R
Pagina 125

que figura en la primera frase del articulo 61 se aplicase a casos de falsificacion dolosa de marcas de
fébrica o de comercio o de pirateria lesiva del derecho de autor "con fines comerciales'. Ello habria
incluido todas las actividades encaminadas alograr un beneficio o rentabilidad econdmicos.

7.543 En vez de €lo, los negociadores acordaron en el articulo 61 utilizar una frase diferente:
"aescalacomercia". Elloindicaque laeleccion de la palabra“escala’ fue una decision deliberada, y
debe darsele el peso debido en la interpretacion. "Escala’ denota una dimension relativay reflgjala
intencién de los negociadores de que la limitacion de la obligacién que figura en la primera frase del
articulo dependiese de la dimension de los actos de falsificacion y pirateria. Por consiguiente, aunque
"comercia" sea un término cualitativo, seria un error interpretarlo Unicamente desde ese angulo.
En este contexto debe indicar una cantidad.®?

7.544 Un examen de los usos de la palabra "comercia™ en el Acuerdo sobre los ADPIC indica que
vincula con € mercado a diversas actividades, y no simplemente la venta. También revela que no
cabe suponer que las actividades "comerciales' se realizan a una escala mayor que otras, como las
actividades "publicas no comerciales', aunque por lo general sean mayores que, por gjemplo, |os usos
"personales’ o "domésticos'. La caracteristica distintiva de una actividad comercia es que se llevaa
cabo para obtener un beneficio.®® Un examen de los usos de |a palabra "comercia” también revela
que, a diferencia de todos los demés, €l articulo 61 utiliza la palabra "comercia" para calificar una
nocion de dimension.

7.545 En opinién del Grupo Especial, la combinacion de la definicidn bésica de "comercia" y la
definicion de "escald' puede conciliarse con el contexto del articulo 61 si se considera no sblo de
acuerdo con la naturaleza de una actividad, sino también en términos de dimensiones relativas, como
punto de referencia en el mercado. Como no hay ninguin otro calificativo ademas de "comercia", ese
punto de referencia debe ser o que "comercial" connota tipicamente o usuamente. En términos
cuantitativos, € punto de referencia seria la magnitud o medida en la que la participacion en el
comercio, 0 las actividades pertenecientes o relativas al comercio, se llevan a cabo tipica o
usualmente; en otras palabras, la magnitud o medida de la actividad comercial tipica o usual. Dado
que lafrase utiliza en inglés el articulo indefinido "a", se refiere a més de una magnitud o medida de
actividad comercial tipica o usua. La magnitud o medida variard en los diferentes "casos' de
falsificacion y pirateria alos que se aplique laobligacion. A juicio del Grupo Especial, esto refleja e
hecho de que lo que estipico o usual varia en funcién del tipo de comercio de que se trate.

7.546 En cuanto a sus argumentos sobre este aspecto, las partes y algunos terceros han intentado dar
el sentido adecuado a los conceptos de "comercio” y "escala’ de diversas maneras. En un principio,
los Estados Unidos sostuvieron |o siguiente:

"quienes participen en actividades comerciales para obtener una 'ganancia financiera
en el mercado, ... estan, por definicion, operando a escala comercial".>**

7.547 Andogamente, el Canada afirmé que "escala comercial" se refiere a actividades emprendidas
con vistas a obtener un beneficio.®® Las Comunidades Europeas afirmaron que los términos

22 A |os efectos de la presente alegacion, € Grupo Especial no tiene que expresar una opinion sobre si
"comercid" también indica determinados factores cualitativos, como el fin de obtener beneficios.

2 Al mismo tiempo, algunas actividades -como la experimentacion- pueden llevarse a cabo en el
marco de una actividad econémica o en relacion con una actividad econdmica sin tener un propdésito especifico
de obtener beneficios.

24 Primera comunicacion escrita de los Estados Unidos, parrafo 110. En dicha comunicacion también
seinterpretabalapalabra”scale" ("escala'): véase el parrafo 7.659 infra.

525 Comunicacion escrita presentada por el Canada en calidad de tercero, parrafo 5.
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"comercia" y "escald' denotan actividades que "se refieren a un negocio o0 a la generacion de

beneficio".>%

7.548 El Grupo Especia considera que estas interpretaciones son insatisfactorias, ya que parecen
equiparar "escala comercia” con "fines comerciales’ o simplemente con "comercia”, que no son las
palabras utilizadas en el articulo 61.

7.549 Posteriormente, los Estados Unidos aclararon que no dicen que la palabra "escala’ deba
eliminarse de la expresion "escala comercia", y afladieron una o dos precisiones a su posicién inicial,
sosteniendo |o siguiente:

"un infractor dedicado seriamente a la blsqueda de un beneficio financiero en el
mercado actlla necesariamente a una 'escald que es 'comercial' y por tanto esta
comprendido en €l sentido corriente del término” (las cursivas se afiadieron y luego se
eliminaron)®”’; y

"la 'escala comercia' ciertamente se extiende a quienes se dedican genuinamente a
actividades comerciales para obtener un beneficio financiero".>® (sin cursivas en el

original)

7.550 En respuesta a una solicitud de aclaracion del Grupo Especial, los Estados Unidos explicaron
lo siguiente:

"Los Estados Unidos han empleado las palabras 'seriamente’ o ‘genuinamente’ para
subrayar que los infractores de |os derechos de propiedad intelectual deben realmente
dedicarse a la busgueda de un beneficio financiero mediante actividades comerciales
no insignificantes en el mercado, por oposicion, por gemplo, a una intervencion
aisladay de caracter limitado en el mercado.

Que un infractor se dedique 'seriamente' 0 'genuinamente’ a actividades comerciales
dependera de los hechos y |as circunstancias de la actividad. (...)"**

7.551 El Grupo Especia entiende que con este enfoque més preciso se interpreta que "escala
comercia" incluye basicamente todo lo que es "comercial”, a excepcion de algunas actividades
insignificantes o de minimis. No esta claro como "seriamente" y "genuinamente” indican actividades
"noinsignificantes"; s acaso, "seriamente” indica algo mésimportante. Sin embargo, no es necesario
examinar mas su sentido, ya que la palabra "seriamente”" no figura entre los términos del tratado, ni
estaimplicita en los términos que se utilizan.

7.552 Aunque € enfoque mas preciso de los Estados Unidos tiene la ventaja de garantizar que su
interpretacion de "escala comerciad" no abarque una clase de actos idéntica a la que abarca la
expresion "fines comerciales’, la diferencia parece minima. Este enfoque mas preciso no interpretala
palabra "escala' de modo que la elimine del texto, pero la interpreta restandole importancia hasta un
punto en que pierde la significacion que evidentemente los negociadores quisieron darle.
Los negociadores eligieron la palabra "escala’, que hace referencia a las dimensiones, en lugar de
otras palabras que de hecho utilizaron en otras parte del Acuerdo y que no excluyen actividades en
funcion de las dimensiones. Asimismo, utilizaron la palabra "escad' en la cuarta frase del
articulo 61, junto con la expresion "en particular”, que seria virtualmente innecesaria s la frase

5% Declaracion oral de las Comunidades Europeas en calidad de tercero, parrafos 4 y 14.

*2" Comunicacion de réplica de los Estados Unidos, parrafo 17.

528 Declaracion oral final de los Estados Unidos en |a segunda reunion sustantiva, parrafo 15.
52 Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 63.
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quisiese decir simplemente que los Miembros podrian prever la aplicacion de procedimientos y
sanciones penales "en particular" a casos que fuesen mas que insignificantes o de minimis.
El contexto de la Parte |11 revela que las limitaciones que figuran en la Seccidn 5 reflgjan un esfuerzo
por abordar Unicamente las infracciones mas flagrantes y notorias.

7.553 En cuanto a la opinién de que la expresion "a escala comercid" es bésicamente una
disposicién de minimis, el Grupo Especia no tiene que ir mas alla de la disposiciéon anterior, €
articulo 60, para ver como los negociadores abordaron esa cuestion. El articulo 60 forma parte de la
Seccion 4, relativa a las prescripciones especial es relacionadas con las medidas en frontera, y tiene un
propésito similar a de la frase "a escala comercia” que figura en el articulo 61, ya que ambas
disposiciones definen el nivel inferior de la infraccidn, a partir del cual debe ser aplicable un tipo
determinado de procedimiento de observancia. Sin embargo, l0s términos en cada caso son bastante
diferentes. El articulo 60 define las infracciones insignificantes en términos de volumen ("pequefias
cantidades"), caracter ("que no tengan carécter comercial™) y circunstancias (que "formen parte del
equipaje persona de los viajeros o se envien en pequefias partidas'). Si los negociadores hubiesen
querido excluir sdlo las infracciones de minimis de la norma minima del articulo 61, tenian un modelo
en el articulo 60, o podrian haber utilizado palabras como "excepto para uso limitado o personal”.
Sin embargo, no lo hicieron.®® En vez de ello, el articulo 61 se refiere a la dimension (“escala’)
calificada unicamente por la palabra "comercia”. Esto indica que los negociadores pretendian
referirse a algo diferente de de minimis. El articulo 60 también indica que los negociadores no
equipararon lo peguefio con lo no comercial, 10 que confirma gque una escala "comercia" no es
necesariamente una escala pequefia ni grande.

7.554 Entre los terceros, € Brasil hizo referencia a un nivel suficientemente "significativo” o
"grande" sobre la base de determinados factores™; México adujo a favor de un nivel

"significativo"®*; y Corea hizo referencia al mantenimiento de un negocio "de manera relativamente

sistemética'.>* El Canada reconocio lo siguiente:

"Es posible que no haya una medida facilmente cuantificable, ya que el Acuerdo
sobre los ADPIC no la establece. Esta omision sugiere que €l criterio es cualitativo:
lo que una persona razonable pensaria en las circunstancias en cuestion.">*

7.555 El Grupo Especial considera que a estas interpretaciones, a pesar de que pueden reflgar
consideraciones valederas de politica interna, les falta un fundamento claro en las normas de
interpretacion de los tratados que el Grupo Especia estd obligado a aplicar. Todas estas
interpretaciones son explicaciones vélidas de por qué esa infraccion debe ser ilegal, pero no explican
por qué debe ser un delito. La respuesta a esa pregunta debe encontrarse en los términos del tratado
tal y como se acordé finalmente.

7.556 En este sentido, parece pertinente recordar que los negociadores optaron por un término que
eradiferente de los criterios relativos a los fines comerciales o |os beneficios financieros utilizados en
las legislaciones nacionales de varios de | os participantes.

7.557 Pasando ahora a tratar €l enfoque del demandado sobre la interpretacion de "a escaa
comercia", hay que indicar que China sostiene que esas pal abras deberian interpretarse como un solo

% De hecho, los Estados Unidos expresaron una opinion similar para explicar por qué la referencia a
los "casos excepcionales' en € articulo 46 del Acuerdo sobre los ADPIC no es un criterio de minimis (véase el
parrafo 7.387 supra).

%3 Comunicacion escrita presentada por el Brasil en calidad de tercero, pérrafo 36.

%% Declaracion oral de México en calidad de tercero, parrafo 6.

%38 Comunicacion escrita presentada por Corea en calidad de tercero, parrafo 27.

5% Comunicacion escrita presentada por el Canada en calidad de tercero, parrafo 7.
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término.”* Los Estados Unidos proponen que se interprete cada uno de 10s términos de la expresion
compuesta de dos palabras y no sostienen que haya otros usos corrientes de la frase que sean
pertinentes.>*

7.558 ElI Grupo Especia observa que la regla general de interpretacion de los tratados del
articulo 31 de la Convencién de Viena se refiere, en su parrafo 1, a sentido corriente que haya de
atribuirse alos términos del tratado en el contexto de éstos. Cuando los términos se componen de una
Unica palabra, o de palabras que de ordinario se utilizan juntas, €l intérprete del tratado debe remitirse
al sentido corriente de esa Unica palabra, o de cada palabra en el contexto particular de cada una de las
demés. Setratade un gercicio diferente del previsto en el parrafo 4 del articulo 31 de la Convencion
de Viena, que exige que se dé a un término un "sentido especia" si consta que tal fue laintencién de
las partes. Ninguna parte en la presente diferencia considera que deba darse un "sentido especia” ala
frase "a escalacomercia®, y €l Grupo Especial tampoco lo cree.

7.559 El Grupo Especia seguira el enfoque expuesto por e Organo de Apelacion en CE - Trozos
de pallo:

"El Organo de Apelacion ha observado que los diccionarios 'ofrecen un punto de
partida Gtil' para el andlisis del 'sentido corriente’ de una expresion de un tratado, pero
no son necesariamente determinantes. El sentido corriente de una expresion de un
tratado tiene que establecerse segun las circunstancias propias de cada caso. Un
aspecto importante es que el sentido corriente de un término de un tratado debe verse
alaluz de laintencién de las partes 'seguin se exprese en las palabras que utilizaron a

laluz de las circunstancias que las rodeaban'.">*

7.560 ElI Grupo Especial recuerda que la definicion que da €l diccionario de "scale" ("escald")
(citada en el parrafo 7.533 supra) incluye la aclaracion "Freq. in on a grand, lavish, small, etc. scale"
("frecuentemente en expresiones como a gran, a enorme, a pequefia, etc. escala"). Estos gjemplos
revelan que la frase "a ... escald' es frecuente. Por consiguiente, la utilizacion de las palabras
"aescalacomercia" como frase parece ser pertinente para su significado corriente.

7.561 Las circunstancias que rodearon la inclusion de la frase "a escala comercia” revelan que la
frase se ha utilizado y, en algunos casos se ha definido en leyes de propiedad intelectua de varios
paises, que pueden datar de hace casi un siglo. Concretamente, las leyes de patentes de esos paises se
refieren ala explotacion de invenciones, o ala no explotacion de invenciones, "a escala comercial".>®
La expresion se utiliza en relacion con la explotacion de material protegido, como en el articulo 61,
pero el propdsito de esas disposiciones sobre la no explotacidn y las consideraciones pertinentes para
su aplicacion son diferentes de los de los procedimientos y sanciones penales abordados en el

articulo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC. No hay indicios suficientes de que el sentido asignado ala

%% primera comunicacion escrita de China, parrafos 69-71.

%% Respuesta de los Estados Unidos ala pregunta 68.

337 |nforme del Organo de Apelacion, CE - Trozos de pollo, péarrafo 175, donde se cita e informe del
Organo de Apelacion, Estados Unidos - Madera blanda 1V, parrafo 59, y se hace referencia a los informes del
Organo de Apelacion, Estados Unidos - Ley de compensacion (Enmienda Byrd), parrafo 248, y Estados Unidos
- Juegos de azar, parrafo 166, y se cita McNair, The Law of Treaties (Oxford, Clarendon Press, 1961),
pagina 365.

%8 véanse, por gemplo, e pérrafo 1) del articulo 135 de la Ley de Patentes de Australia de 1990
(mencionada en la respuesta a la pregunta 9 formulada a los terceros); los articulos 83-84 de la Ley de Patentes
de la India de 1970; €l articulo 56 de la Ley de Patentes de Sudéfrica de 1978; €l articulo 50 de la Ley de
Patentes del Reino Unido de 1977-1988; y € articulo 31 de la Ley de Patentes de Zimbabwe de 1971, en la
Prueba documental 198 presentada por China, asi como las leyes de patentes de otros paises de la
Commonwealth. Anteriormente, el articulo 27 de la Ley de Patentes y Dibujos 0 Modelos Industriales de 1919
del Reino Unido sereferia alaexplotacion de una patente "a escala comercial”.
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expresion "a escala comercial" en esas leyes fuese el que pretendian darle los negociadores del
Acuerdo sobre los ADPIC cuando utilizaron la expresién en la primera y la cuarta frases del
articulo61. Sin embargo, esta circunstancia revela que la frase se utilizaba en un contexto de
propiedad intel ectual mucho antes de la negociacion del Acuerdo sobre los ADPIC.

7562 La expresion "a escala comercial" también se utilizd en e contexto especifico de la
falsificacion de marcas de fabrica o de comercio y la piraterialesivadel derecho de autor en el Comité
de Expertos de la OMPI sobre medidas de lucha contra la falsificacion y la pirateria en 1988, en la
misma época en que tuvo lugar la primera parte de las negociaciones del Acuerdo sobre los ADPIC.
El proyecto de Disposiciones Tipo para Leyes Nacionales recogido en un Memorandum elaborado por
la Oficina Internacional de la OMPI para dicho Comité incluia, en los parrafos 1), 2) y 3) de
articulo A, tres disposiciones tipo sobre la fabricacién como acto de falsificacion, la fabricacion como
acto de pirateria y actos adicionales de falsificacion y pirateria, respectivamente. Los proyectos de
esas disposiciones tipo contenian € requisito de gque tales productos se fabricasen o que el acto se
cometiese "a escala comercia"”. Una observacion explicativa acompafiaba a la expresién "escala
comercia" como frase.**

7.563 Las pruebas obrantes en e expediente incluyen otros muchos usos de las palabras "escala
comercial" y "a escala comercia" en diversos contextos. Por consiguiente, el Grupo Especial
considera que las palabras "comercial" y "escald' ofrecen un contexto importante para el sentido
corriente que cada una tiene en relacién con la otra cuando se utilizan conjuntamente en la frase
"aescalacomercia", como sucede en la primera frase del articulo 61 del Acuerdo sobrelos ADPIC.

7.564 China sostiene que la frase "a escala comercial" se refiere a "una magnitud significativa de
actividad infractora’.>® China se refiere a cuatro usos aislados de la frase "escala comercial"
dispersos alo largo de un periodo de 40 afios: uno en la Conferencia de La Habana de los afios 1947-
1948, otro en una reunion del Consgjo del GATT de 1985, y dos en la legislacién nacional
estadounidense sobre el desarrollo de energias alternativas. A partir de esos usos, China postula una
interpretacion que sugiere una actividad a escalaindustrial .>**

7.565 El Grupo Especia considera que esta interpretacion esta predeterminada por € contexto de
los usos que ha seleccionado China, que se refieren a actividades a escala comercial anivel industrial.
Esto no es pertinente en el contexto del articulo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, que se aplica a
actos de infraccion de derechos individuales, incluidos los que subsisten en productos individuales.
Esta interpretacion simplemente sustituye el término "comercial"”, que se utiliza en € texto, por
"significativa’, que no se utiliza en el texto, lo que en realidad elimina de la interpretacion el término
"comercia".

7.566 China también aduce que la observacion explicativa que acompafiaba al proyecto de
Disposiciones Tipo es un giemplo de uso corriente de la expresion "escala comercial".>*

7.567 El Grupo Especial sefidla que la observacién explicativa no pretendia ser una definicion, sino
gue la Oficina Internacional de la OMPI la habia elaborado con el objeto especifico de acompaiiar a

%% |_a observacion explicativa decialo siguiente:

"'Escala comercial' es un concepto que debera aplicarse teniendo en cuenta las circunstancias

gue acomparien la fabricacion. Entre los factores que deberan tener en cuenta los tribunales,

figuran la cantidad de productos fabricados, la manera en que han sido, son o serén utilizados

y lavoluntad de obtener beneficio.”

Véase e documento C&P/CE/2 de la OMPI, de 18-19 de febrero de 1988, parrafo 17, que figura en
China - Prueba documental 43.

> Primera comunicacion escrita de China, parrafo 64.

> Pryebas documentales 44, 45, 46 y 47 presentadas por China.

%2 Primera comunicacion escrita de China, parrafo 72; comunicacion de réplica, parrafo 76.
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una disposicion sobre la fabricacion en el proyecto de Disposiciones Tipo. El informe del Comité de
Expertos de la OMPI sobre medidas de lucha contra la falsificacion y la pirateria de abril de 1988
muestra que e concepto de "escala comercia resultd controvertido.>*® Por consiguiente, no es un
gjemplo de uso corriente. En cualquier caso, el proyecto mismo de Disposiciones Tipo del Comité de
Expertos nunca llegd a ser aprobado.®* Por tanto, no seria adecuado elegir una observacion
explicativa que 1o acompafiaba y elevarla a la condicion de interpretacién correcta del texto de un
tratado que se negocio en otro foro y que finalmente fue aprobado.

7.568 En cuanto a otras pruebas obrantes en el expediente, dos terceros contrastaron la produccion
"a escala comercial" con la produccién "a escala experimental” o la produccion "a pequefia escala
utilizada como prueba’.> El Grupo Especial considera que estos términos contrapuestos son
pertinentes, ya que indican una cantidad, y porque la produccion puede ser un acto de falsificacion o

pirateria.

7.569 En respuesta a preguntas del Grupo Especial, China (pero no los Estados Unidas) aporto otros
giemplos de usos corrientes de la frase "escala comercia” tomados, entre otras fuentes, de
comunicados de prensa de empresas, materiales presentados a la Comision de Bolsay Valores de los
Estados Unidos y solicitudes de patente. Los Estados Unidos aducen gque esos € emplos dependen de
la "lexicografia propia' de determinados individuos y no se utilizan del mismo modo o de la misma
manera.>* Asimismo, los Estados Unidos sefidlan que las solicitudes de patente no guardan relacion
con laprimera frase del articulo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC.

7.570 El Grupo Especial considera que cada uno de los usos que constan en el expediente, al estar
en lengua inglesa, reflgja la interpretacion que hacen los autores en lo que se refiere a sentido
corriente de esas palabras y frases en dicho idioma. Esa es larazdn por la que una lengua permite a
sus hablantes entenderse entre si. Esos son los significados que los diccionarios registran.
Naturalmente, las palabras y las frases pueden tener en la misma lengua mas de un sentido, "corriente
0 excepcional, universal o especializado".>’ Al Grupo Especial le corresponde valorar esos usos en
su contexto para discernir cual es pertinente para la cuestion interpretativa de que se trata, como lo ha
hecho cuando se ha visto frente a multiples definiciones de las palabras "comercial" y "escala’ en €l
mismo diccionario. El Grupo Especia sefiala asimismo que € articulo 61 del Acuerdo sobre
los ADPIC relaciona especificamente el concepto de infraccion "a escala comercial" con otros
derechos de propiedad intelectual, entre ellos las patentes, en la cuarta frase de dicho articulo.

7.571 En cuanto a sentido corriente de la expresion "a escala comercial”, entre las pruebas hay
giemplos de usos de esa expresion concreta y también de las paabras "escaa comercial”
acompafiando a sustantivos. No se quiere decir que ello cambie el sentido. Entre los sustantivos
figuran: "fabricacion", "produccion”, "instalaciéon”, "procesos’, "reactor”, "composicion" y "cultivo”,
asi como "manufactura’ y "utilizacion".>® Esto confirma que la frase puede utilizarse en diferentes

contextos como un término Unico.

> \/éase e informe adoptado por e Comité de Expertos de la OMPI sobre medidas de lucha contra la
falsificacion y la pirateria, documento C& P/CE/4 de la OMPI, de 28 de abril de 1988, reproducido en la Prueba
documental 72 presentada por China, parrafos 71-81y 94.

> La sesién de abril de 1988 del Comité de Expertos no pudo completar su trabajo, y se previé la
preparacion de un texto revisado; véase e informe mencionado en la nota 543 supra, parrafo 177.

> Respuesta de Australiay respuesta de México ala pregunta 4 alos terceros.

% Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 69; observaciones sobre la respuesta de China a la
pregunta 68.

7 Informe del Organo de Apelacion, Estados Unidos - Juegos de azar, parrafo 164.

*® Comunicados de prensa de Novovax y Dupont, y materiadles presentados por Amylin
Pharmaceuticals, Inc., Biocryst Pharmaceuticals, Inc., Cambridge Display Technology, Inc. y Verenium
Corporation a la Comisién de Bolsay Valores de los Estados Unidos en la Prueba documental 196 presentada



WT/DS362/R
Pagina 131

7.572 Algunos de estos sustantivos, en especia fabricacion y produccion, se refieren a actos que
pueden congtituir falsificacion de marcas de fabrica o de comercio y pirateria lesiva del derecho de
autor, y por tanto son especialmente pertinentes para la interpretacion de la primera frase del
articulo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC. Sin embargo, la fasificacion y la pirateria incluyen otros
actos, ademas de la fabricacion y la produccion. En el expediente no constan usos de la frase con las
palabras "ventas' o "venta'.

7.573 Unasimple blsqueda en las bases de datos en linea del Tratado de Cooperacion en materia de
Patentes, la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos y la Oficina Europea de Patentes
revela numerosas solicitudes de patente en que se utiliza la frase "escala comercia”. China ha
proporcionado resimenes de algunas solicitudes que definen la frase "escala comercia" en términos
precisos y cuantitativos de volumen, peso o velocidad.> Estas definiciones varfan mucho y se
refieren a diferentes factores, seglin la invencién reivindicada en la solicitud. A partir de estas
pruebas, Chinallegaala siguiente conclusion:

"En el contexto de las solicitudes de patente, la frase ‘escala comercial' se refiere aun
nivel de magnitud determinado. Esta magnitud no es por fuerza objetivamente alta,
pero es relativamente alta en el contexto de la operacion de que se trata.">*°

7.574 Los Estados Unidos constatan que esta declaracion es "reveladora’' y recuerdan su opinion:

"[S]obre la base de su sentido corriente, 10 que se puede calificar de pirateria o
falsificacion a 'escala comercial' varia en funcion del producto y €l mercado y, por
consiguiente, 1o que constituye una 'escala comercial' puede determinarse utilizando
factores pertinentes a una situacion particular."**

7.575 Los Estados Unidos aducen que los usos que figuran en los comunicados de prensa 'y en los
materiales presentados a la Comision de Bolsay Valores deben entenderse en su contexto, ya que en
algunos casos:

"[Q]ue una actividad de fabricacion tenga lugar a 'escala comercia' puede muy bien
significar que la actividad se realice a una escala, 0 a un nivel de eficiencia
econdmica, que permita que esa empresa que cotiza en bolsa obtenga un beneficio de
lainversion realizada o una ganancia para sus accionistas.”">>

7.576 El Grupo Especia observa cierto grado de convergencia entre las opiniones de las partes, en
comparacion con sus posiciones iniciales, en relacion con los usos corrientes de la frase "escala
comercial". El Grupo Especial considera que los contextos en los que se utilizan la expresién
"aescala comercia" o la expresion "escala comercia", dada su variedad, indican que cada una de las
palabras "comercid" y "escald' proporciona un contexto importante para la interpretacion de la otra
cuando se utilizan conjuntamente. Su sentido combinado varia mucho de acuerdo con €l contexto en

por China; y pruebas iniciales de Chinaincluidas en las Pruebas documentales 44, 45, 46 y 47 presentadas por
China

> Solicitudes internacionales publicadas de conformidad con el Tratado de Cooperacion en materia de
Patentes: WO 00/61722; WO 2004/054949 Al; WO 2006/110534 A2; WO 2008/020357 A2; patente
N° 6.525.205 B2 de los Estados Unidos, solicitud de patente N° 2007/0202578 A1l de los Estados Unidos;
China - Prueba documental 197.

0 Respuesta de China ala pregunta 69.

! Observacion de los Estados Unidos a la respuesta de China a la pregunta 69, donde se cita su
respuesta ala pregunta 16, y segunda declaracion oral (declaracion final), parrafos 10-11.

%52 Observacion de los Estados Unidos a la respuesta de China a la pregunta 68.



WT/DS362/R
Pagina 132

que se encuentran, y la falta de precision del término es evidente®™® Sin embargo, esta claro que
ninguno de esos usos se refiere a actividades que son simplemente comerciales. Mas bien, es obvio
gue se utilizan para distinguir determinadas actividades (o instalaciones) de otras relacionadas con €l
comercio o que afectan a comercio pero que no acanzan un punto de referencia en el mercado desde
el punto de vistade lo que estipico. El punto de referencia exacto en cada caso depende del producto
y del mercado alos que serefierelafrase.

7.577 El Grupo Especia recuerda la opinion que expuso en el parrafo 7.545 supray, alaluz de las
pruebas examinadas supra, constata que una "escala comercial” es la magnitud o la medida de la
actividad comercial tipicao usual. Por consiguiente, lafalsificacion o lapirateria"a escala comercial”
se refieren a la falsificacion o la pirateria realizadas con la magnitud o la medida de la actividad
comercial tipica 0o usual con respecto a un producto determinado en un mercado determinado.
Lamagnitud o la medida de la actividad comercia tipica o usual con respecto a un producto
determinado en un mercado determinado constituye un punto de referencia con el cual vaorar la
obligacion de la primera frase del articulo 61. De ello se deriva que lo que constituye una escala
comercial para la falsificacion o la pirateria de un producto particular en un mercado particular
dependerd de la magnitud o la medida que sea tipica o usual con respecto a ese producto en ese
mercado, que puede ser pequefia o grande. La magnitud o la medida de la actividad comercial tipica o
usual se relaciona, alargo plazo, con larentabilidad.>

7.578 El Grupo Especial observa que lo que estipico o usual en el comercio es un concepto flexible.
El contexto inmediato en la segunda frase del articulo 61, que se relaciona estrechamente con la
primera, se refiere a los conceptos analogamente flexibles de "disuasorio" y "gravedad
correspondiente”. Ni esos términos ni "escala comercial" son precisos, sino que todos ellos dependen
de las circunstancias, que varian en funcion de las diversas formas del comercio y de lafalsificaciény
lapirateriaalas que se aplican esas obligaciones.

7.579 En relacion con la interpretacion de "a escala comercia”, las partes han presentado otros
hechos y argumentos que el Grupo Especial pasa ahora a examinar.

Vi) Practica ulteriormente seguida

7.580 China se refiere a determinado material como "préctica ulteriormente seguida’ en la
aplicacion del Acuerdo sobre los ADPIC, en el sentido del parrafo 3 del articulo 31 de la Convencion
de Viena. El material comprende las politicas de observancia de dos autoridades de dos Miembros,
un proyecto de Directiva de otro Miembro y varios acuerdos de libre comercio celebrados por los
Estados Unidos.*

7.581 EIl Grupo Especial ha examinado el material y considera que no tiene alcance suficiente para
constituir una pauta comun, concordante y coherente de actos o declaraciones. Ademas, el contenido
del material no implica que haya un acuerdo sobre la interpretacién del articulo 61 del Acuerdo sobre
los ADPIC.>™® Por consiguiente, e Grupo Especia no considera que sea una préctica seguida
ulteriormente a los efectos de esta interpretacion.

3 |_aiinclusién de definiciones especificas en las solicitudes de patente pone de manifiesto la falta de
precision.

% Esta constatacion se formula sin perjuicio del aspecto cualitativo de "escala comercial" considerado
en relacion con la segunda vertiente de esta aegacion.

%% Primera comunicacion escrita de China, péarrafos 104-108.

%% \/éanse los informes del Organo de Apelacion, Japén - Bebidas alcohdlicas |1, pagina 16; Estados
Unidos - Juegos de azar, parrafos 192-193; y CE - Trozos de pollo, parrafo 259.
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Vii) Medios de inter pretacion complementarios

7.582 En un principio, China sostuvo que €l proyecto de Disposiciones Tipo incluia una definicion
gue habia servido de base para debatir la expresion cuando se habia negociado el Acuerdo sobre
los ADPIC.>’

7.583 Los Estados Unidos respondieron que no estaba clara la condicion que ese documento tenia
en el marco de la Convencién de Viena. S e documento pudiese utilizarse como medio de
interpretacion complementario, confirmaria la necesidad de tener en cuenta diversos factores para
determinar si un acto tiene lugar a escala comercial >

7.584 El Canaday € Japon hacen referencia a la observacion explicativa sobre "escala comercia”
gue acompafiaba a proyecto de Disposiciones Tipo, sefidlando que se referia a factores tanto
cuantitativos como no cuantitativos. Las Comunidades Europeas consideran que tiene escaso interés
recurrir a medios de interpretacion complementarios, pero sostienen la misma opinion.>

7.585 EI Grupo Especia recuerda las observaciones que hace en el parrafo 7.567 supra en relacion
con la observacion explicativa que acompafiaba a proyecto de Disposiciones Tipo. Parece que la
observacién explicativa no representaba la intencién coman del Comité de Expertos de la OMPI sobre
medidas de lucha contra la falsificacién y la pirateria, y mucho menos la intencion comin de los
participantes en las negociaciones del Acuerdo sobre los ADPIC.

7.586 El proyecto de Disposiciones Tipo aparece mencionado en las actas de las negociaciones
sobre los ADPIC de mayo de 1988°®y agosto de 1988, en el contexto de un debate sobre el alcance
de un marco sobre e comercio de mercancias falsificadas (que no llegd a concluirse).
Se transmitieron al Grupo de Negociacién sobre los ADPIC documentos del Comité de Expertos de
laOMPI, entre ellos el proyecto de Disposiciones Tipo, que en junio de 1988 fueron facilitados para
ser consultados en la Secretaria del GATT por las delegaciones interesadas, pero que no fueron
distribuidos.** El Grupo Especial considera que esta prueba indica que los negociadores del Acuerdo
sobre los ADPIC estaban a tanto de la observacion explicativa de la Oficina Internacional de
la OMPI referente a "escala comercia", pero no indica que el contenido de dicha observacién
explicativa representase su intencién coman.

7.587 Hay cierta coincidencia tempora entre la labor del Comité de Expertos de la OMPI y la
utilizaciéon de la expresion "escala comercia" en la redacciéon del articulo 61 del Acuerdo sobre
los ADPIC. La propuesta presentada por las Comunidades Europeas en mayo de 1989 para las
negociaciones sobre la observancia de los derechos de propiedad intelectual relacionados con €

%" Primera comunicacion escrita de China, parrafos 72-75 y 110.

%% Comunicacion de réplica de los Estados Unidos, parrafos 26-37.

% Comunicacién escrita presentada por e Canada en calidad de tercero, parafo 6; comunicacion
escrita presentada por € Japon en calidad de tercero, parrafos 22-23; declaracion oral de las Comunidades
Europeas en calidad de tercero, parrafos 11-12.

0 Se sugirié que, en este sentido, €l grupo de negociacion tuviera en cuenta las definiciones
establecidas en las legislaciones nacionales, las que se estaban preparando en el Comité de Expertos de la OMPI
sobre medidas de lucha contra la falsificacién y la pirateriay las obligaciones vigentes pertinentes incluidas en
las convenciones sobre propiedad intelectual: véase el acta de la reunion, que figura en e documento
MTN.GNG/NG11/7, parrafos 23 y 33, en China - Prueba documental 71.

%1 Un participante sugiri6 que, al determinar los tipos de infraccion que debia cubrir € marco sobre el
comercio de mercancias falsificadas, se emplearan los criterios sugeridos en € proyecto de modelo de
legidacion de la OMPI:  véase e acta de la reunidn, que figura en e documento MTN.GNG/NG11/8,
parrafo 52, en China - Prueba documental 55.

%2 v/ éase e documento MTN.GNG/NG1LU/W/5/Add.6 del GATT.
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comercio (la "propuesta de las CE")**® contenia un proyecto de disposicion sobre procedimientos y
sanciones penales que tiene una gran similitud con las frases primera, segunda y cuarta del articulo 61
del texto definitivo del Acuerdo sobre los ADPIC. Ademés, fue la primera propuesta que utilizo las
palabras "a escala comercial”. En respuesta a una pregunta del Grupo Especial, las Comunidades
Europeas informaron a Grupo Especial delo siguiente:

"A pesar de una intensa busqueda, las Comunidades Europeas no han podido
encontrar ningun rastro que indique que la frase 'a escala comercia’ que figuraen la
propuesta de las CE de 30 de mayo de 1989 proviene de otro instrumento."**

7.588 En cualquier caso, hay diferencias entre € proyecto de Disposiciones Tipo del Comité de
Expertos de la OMPI, la propuesta de las CE sobre procedimientos y sanciones penales presentada al
Grupo de Negociacion sobre los ADPIC y los términos del articulo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC.
En particular, el proyecto de Disposiciones Tipo incluia la frase "a escala comercia" dentro de los
conceptos de "fasificacion" y "pirateria’, mientras que e articulo 61 utiliza la frase "a escala
comercia" para calificar los conceptos de "falsificacion dolosa de marcas de fébrica o de comercio o
de pirateria lesiva del derecho de autor. Ademés, la observacion explicativa que acompariaba al
proyecto de Disposiciones Tipo se limitaba al acto de la fabricacion, mientras que el articulo 61
abarca el abanico de actos de falsificacion y pirateria.

7.589 Las actas de las negociaciones sobre los ADPIC no revelan que haya habido un debate sobre
el sentido de lafrase "aescalacomercia”.

7.590 Por consiguiente, el Grupo Especial no considera que la observacion explicativa que
acompariaba al proyecto de Disposiciones Tipo arroje luz més ala de lo indicado en el parrafo 7.562
supra sobre las intenciones con las que los negociadores del Acuerdo sobre los ADPIC utilizaron la
expresion "escala comercial”.

viii)  Parrafo 5 del articulo 41 del Acuerdo sobrelos ADPIC

7.591 China sostiene que el parrafo 5 del articulo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC pone de
manifiesto que ninguna de las disposiciones en materia de observancia puede interpretarse en €
sentido de que obligue a los Miembros a establecer umbrales de baja escala -y, en consecuencia, de
grandes recursos- para la tipificacion penal de las infracciones de la propiedad intelectual.®® China
aclar6 posteriormente que los umbrales de baja escala suponen recursos de gran volumen porque la
primera frase del articulo 61 s6lo puede cumplirse con medidas penales que se apliquen
efectivamente.®®

7.592 Los Estados Unidos no alegan que China esté obligada a enjuiciamiento pena de todos los
actos de falsificacion y pirateria comprendidos en el alcance de la primera frase del articulo 61.%%7

7.593 El parrafo 5 del articulo 41 dispone lo siguiente:

"Queda entendido que la presente Parte no impone ninguna obligacién de instaurar un
sistema judicial para la observancia de los derechos de propiedad intelectual distinto

%% Documento MTN.GNG/NG11/W/31 del GATT.

%% Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 8 formulada a los terceros.

% Primera comunicacion escrita de China, parrafos 98-101.

¢ Comunicacion de réplica de China, parrafos 122-124: véase también la respuesta de las
Comunidades Europeas a la pregunta 10 formulada a los terceros. Australia presenta un argumento similar en
relacion con la segunda frase del parrafo 61: véase su comunicacion escrita presentada en calidad de tercero,
parrafo 25.

%67 Comunicacion de réplica de los Estados Unidos, parrafos 47-48.
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del yaexistente parala aplicacién de lalegislacion en general, ni afecta ala capacidad
de los Miembros para hacer observar su legislacion en general. Ninguna disposicién
de la presente Parte crea obligacion alguna con respecto a la distribucién de los
recursos entre los medios destinados a lograr la observancia de los derechos de
propiedad intelectual y los destinados ala observancia de lalegislacion en general "

7.594 El Grupo Especial considera que el parrafo 5 del articulo 41 es una disposicion importante
para el equilibrio general de derechos y obligaciones de la Parte 111 del Acuerdo sobre los ADPIC.
Las dos frases que lo forman se aplican a"la presente Parte", que incluye el articulo 61.

7.595 Laprimerafrase del parrafo 5 del articulo 41 no parece de importancia a los efectos de esta
diferencia. China cuenta con organismos administrativos dedicados a la observancia de la propiedad
intelectual separados de sus organismos de aplicacion de la legislacién en general. China no tiene
ninguna obligacion de instaurar un sistema judicia separado para la observancia de los derechos de
propiedad intelectual.

7.596 La segunda frase del péarrafo 5 del articulo 41 se refiere a la distribucion de los recursos
destinados a lograr la observancia. A juicio del Grupo Especial, esto cumple una importante funcién
en relacion con € articulo 41, en particular su parrafo 1°%, y en e ejercicio efectivo de las facultades
de imposicion de los derechos de propiedad intelectual que corresponden a toda la Parte IlI.
Sin embargo, las constataciones del Grupo Especia en esta diferencia acerca de la primera frase del
articulo 61 se limitan a la determinacion de | os actos de infraccién que deben tipificarse como delitos,
y no de los que deben dar lugar a enjuiciamiento.

7.597 China hace referencia a la segunda frase del articulo 61, sobre los recursos, y sefida que
contiene un elemento de flexibilidad al mencionar "€l nivel de las sanciones aplicadas por delitos de
gravedad correspondiente”. China aduce que si los Miembros no estan obligados a imponer penas
importantes por delitos de bgjo nivel, tampoco deben estar obligados a imponer la observancia
respecto de delitos contra la propiedad intelectual de bajo nivel.®® El Grupo Especia recuerda
simplemente la observacién que formul6 en e péarrafo 7.596 y confirma que no ha hecho
constataciones sobre ningun deber de enjuiciar.

7.598 China pide que e Grupo Especial tome nota de que su legislacion pena permite la accion
privada para el enjuiciamiento por ciertos delitos. China especula que la tipificacién de un delito con
un umbral demasiado bajo "podria desencadenar un gran volumen de acciones de observancia
privadas imponiendo una carga considerable a sistema judicial”.>® Sin embargo, al responder a
preguntas que se le formularon, China no pudo fundamentar su preocupacion. En particular, no
disponia de ningunainformacion sobre su experiencia después de reducir en 2004 los umbrales de los
delitos relativos a la infraccion de derechos de propiedad intelectual > En consecuencia, € Grupo
Especia no necesita examinar esa cuestion mas a fondo.

7.599 A laluz de lo anterior, €l Grupo Especial confirma su interpretacion de la frase "a escala
comercial" expuesta en € parrafo 7.577 supra. El Grupo Especial procederd a continuacién a aplicar
esainterpretacion alas medidas en litigio.

8 E| parrafo 1 del articulo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC figura citado en el pérrafo 7.170 supra.

%% Comunicacion de réplica de China, parrafos 108-110.

> Primera comunicacion escrita de China, parrafo 38, donde se hace referencia al articulo 170 del
Cadigo de Procedimiento Penal, ratificado en el articulo 5 de la Interpretacion Judicial N°© 6 [2007].

*! Respuesta de China ala pregunta 14.
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iX) Conformidad de las medidas en litigio con las normas aplicables respecto del nivel de los
umbrales

7.600 EI Grupo Especia recuerda su constatacion hecha en el parrafo 7.545 supra acerca de la
interpretacion de la frase "falsificacion dolosa de marcas de fabrica o de comercio o pirateria lesiva
del derecho de autor 'a escala comercia™, que figuraen e articulo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC.
El Grupo Especial recuerda, en particular, que se trata de una norma relativa, que habré de variar a
aplicarse a distintas situaciones facticas.

7.601 El Grupo Especia sefiala que lo que varia a aplicarse a distintas situaciones fécticas es la
norma de la obligacion establecida por el tratado, y no necesariamente los medios a través de los
cuales los Miembros opten por aplicar esanorma. El Grupo Especial recuerda que la tercera frase del
parrafo 1 del articulo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC, citaday analizada en los parrafos 7.512 y 7.513
supra, dispone lo siguiente:

"Los Miembros podran establecer libremente el método adecuado para aplicar las
disposiciones del presente Acuerdo en € marco de su propio sistema y préactica
juridicos.”

7.602 Esta disposicion confirma que el Acuerdo sobre los ADPIC no impone formas determinadas
para las disposiciones legales®? El Grupo Especia no puede presumir simplemente que los
Miembros estan obligados a dar a sus autoridades facultades discrecional es amplias para determinar 1o
gue constituye una escala comercial en cada caso, y no puede presumir simplemente que los umbrales,
incluidos los criterios numéricos, son incompatibles con el nivel de referenciarelativo que figuraen la
primera frase del articulo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC. Mientras un Miembro efectivamente
establezca procedimientos y sanciones penales para los casos de falsificacion dolosa de marcas de
fébrica o de comercio o pirateria lesiva del derecho de autor a escala comercial, habra cumplido esa
obligacién. Si se alega que e método de aplicacion de un Miembro no los establece para tales casos,
esa aegacion debe ser acreditada con pruebas. Por |o tanto, el Grupo Especia evaluard si las pruebas
demuestran que China no establece procedimientos y sanciones penales para cualquier caso de esa
indole.

7.603 El Grupo Especia comenzara por la primera vertiente de la alegacion. En ella, los Estados
Unidos impugnan los niveles en que estan fijados determinados umbrales. Al haber optado por
impugnar €l nivel de una serie de umbrales numéricos en relacion con una normarelativa, los Estados
Unidos debian demostrar que los niveles son superiores a esa norma en su aplicacién a determinadas
situaciones facticas. Esto exige pruebas cuantitativas. El Grupo Especia tratara después la segunda
vertiente de la alegacién, en que los Estados Unidos impugnan los factores que se tienen en cuenta en
los umbrales penales. Esto exige pruebas cudlitativas.

7.604 Las partes estan de acuerdo en que la norma de "a escala comercial" habra de variar segun €l
producto y €l mercado, y en que la conformidad con esa norma de los umbrales penales fijados por
China debe evaluarse con referenciaa mercado de China.>”

7.605 El Grupo Especial recuerda que otro Grupo Especia anterior tuvo oportunidad de aplicar en
términos cuantitativos ciertas normas relativas del Acuerdo sobre los ADPIC. El Grupo Especial del
asunto Estados Unidos - Articulo 110(5) de la Ley de Derecho de Autor interpretd la expresion

°2 | os Estados Unidos aceptan esta posicion: véase su comunicacion de réplica, parrafos 42-44;
respuesta a la pregunta 54.

"% Primera comunicacion escrita de los Estados Unidos, nota 78 y pérrafo 118; comunicacion de
réplica de los Estados Unidos, parrafo 17; respuestas de los Estados Unidos a las preguntas 16 y 66; Primera
comunicacion escrita de China, parrafos 133-137; respuesta de China ala pregunta 16.



WT/DS362/R
Pagina 137

"determinados casos especiales’ en particular con un alcance limitado, y la frase "explotacién normal
de la obra’, en particular, en sentido empirico o cuantitativo, respecto del empleo de esas frases en €
articulo 13 del Acuerdo sobre los ADPIC.>™ Del mismo modo que en el presente caso, |as partes en
esa diferencia estaban de acuerdo en que la conformidad debia evaluarse total o principamente en
relacion con el mercado del pais demandado. El Grupo Especia de esa diferencia adopto €l siguiente
criterio al evaluar la conformidad de una medida con el articulo 13:

"Observamos que, si bien los Miembros de la OMC tienen libertad para elegir €l
método de aplicacién, las normas minimas de proteccion son las mismas para todos
ellos. En e presente caso basta para nuestro propésito tener en cuenta las
condiciones especificas que se aplican en € mercado de los Estados Unidos al evaluar
si la medida en cuestion atenta contra la explotacion norma en ese mercado o s
retine las demés condiciones del articulo 13."°” (no se reproduce la nota de pie de

pagina)

7.606 En la presente diferencia, el Grupo Especial considera igualmente apropiado ese criterio.
El Grupo Especial debe examinar las condiciones especificas vigentes en el mercado de China para
evauar s las medidas en cuestion, que eximen de responsabilidad particular a ciertos actos de
infraccion, se gjustan o no a la norma relativa del articulo 61.°° Esto se aplica con mayor razon
cuando la norma relativa esté fijada en términos de o que constituye una "escala comercia", cosa que
varia, no sblo seglin el mercado, sino también segiin € producto dentro de un mismo mercado.

7.607 Lanaturaleza de las medidas en litigio y la obligacién aplicable dimanante del tratado que se
examinan en esta seccion del presente informe se pueden contraponer con las examinadas en la
seccion VIILLA. Los Estados Unidos no necesitaban demostrar |a clase particular de obras ala que la
Ley de Derecho de Autor niega la proteccion del derecho de autor porgue era evidente que la medida
en litigio niega toda proteccion del derecho de autor a ciertas obras, y la respectiva obligacion
impuesta por e Acuerdo sobre los ADPIC no permite negar la proteccion del derecho de autor a
ninguna de tales obras. En cambio, las medidas que establecen 1os umbrales penales fijan niveles que
excluyen los procedimientos y sanciones penales en algunos casos de falsificacién dolosa de marcas
de fébrica o de comercio y de pirateria lesiva del derecho de autor pero no en todos, y la respectiva
obligacion permite excluir los procedimientos y sanciones penales en ciertos casos de esa indole.

7.608 Los Estados Unidos aducen que los umbrales penales excluyen determinadas actividades
comerciales. Se apoyan, en particular, en €l texto de las propias medidas que establecen esos
umbrales.®”

7.609 El Grupo Especia ha examinado las medidas y est4 de acuerdo en que, segiin los términos en
que estan formuladas, efectivamente excluyen a ciertas actividades comerciales de |os procedimientos
y sanciones penales. Por gjemplo, algunos de los umbrales penales estén fijados en términos que se
refieren expresamente a una actividad comercial, como € "volumen de las actividades comerciales
ilegales', que se definen como aquellas en que los productos infractores son "fabricados,
almacenados, transportados o vendidos', y las "ganancias ilegales’, que se definen en términos de

5 Véase e informe del Grupo Especial, Estados Unidos - Articulo 110(5) de la Ley de Derecho de
Autor, parrafos 6.113y 6.178.

> | bid., parrafo 6.189.

°® En ¢ informe del Grupo Especial, Canada - Patentes para productos farmacéuticos, también se
examiné el significado de una explotacién "normal" (en ese caso, de una patente), pero en términos abstractos.
Pero ese andlisis se hizo al evaluar una excepcion impugnada sobre la base de la naturaleza de los actos que las
medidas eximian de responsabilidad, y no de su magnitud o alcance. Ambas partes en ese asunto se refirieron
también a significado de "normal" en términos abstractos. véanse los parrafos 7.51-7.59.

> Primera comunicacion escrita de los Estados Unidos, péarrafo 110; comunicacion de réplica de los
Estados Unidos, parrafo 10.
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beneficios. Sin embargo, sobre la Uinica base de los términos en que estan formuladas las medidas, €l
Grupo Especial no puede distinguir los actos que, en e mercado de China, son de escala comercia de
los gque no o son.

7.610 Ciertos umbrales estan fijados en términos monetarios, que oscilan entre 20.000 yuan de
beneficios y 50.000 yuan de volumen de negocio o ventas. Los términos en que estan formuladas las
medidas no indican lo que estas cantidades representan en comparacion con un punto de referencia
comercial pertinente en China®® Cada una de estas sumas representa volimenes diversos de
mercancias segun el precio de éstas. Otro factor que debe tenerse en cuenta es el periodo de tiempo
durante el cua pueden acumularse las infracciones a los efectos de acanzar estos umbrales. Hay un
umbral que no esta fijado en términos monetarios, sino en 500 7K () ("copias', para simplificar).
Aungue para el Grupo Especia es razonablemente claro cuantos articulos esto representa tratandose
de determinados medios tradicionales, conforme a sus términos ese umbral tampoco se relaciona con
ningun punto de referencia de mercado pertinente en China.

7.611 El Grupo Especial ha tomado nota de la reiterada aseveracion de los Estados Unidos de que
ciertas cantidades constituyen falsificacidn o pirateria a escala comercial. El caso més recurrente es el
de 499 "copias' infractoras del derecho de autor, aunque no se refiere en todos los jemplos a un
mismo producto y en algunos casos no se refiere a ningtn producto.®” Lo Gnico concreto en estos
gjemplos son cantidades iguales o levemente inferiores a las indicadas en las propias medidas. Esas
cantidades, en combinacion con los umbrales monetarios y los factores empleados en los umbrales,
demuestran las clases de actos para las cuales China no prevé que se apliquen procedimientos y
sanciones penales. Esos nimeros y factores, en si mismos, no demuestran qué constituye una escala
comercial para ningun producto ni en ninglin mercado en China.

7.612 China afirm6 en su Primera comunicacion escrita la pertinencia de la escala del comercio en
el pais e hizo referencia a estadisticas del Censo Econémico (que se examinan més adelante).”®

7.613 El Grupo Especial preguntd a ambas partes, después de la primera reunién sustantiva, si la
"escala comercia” varia segin las caracteristicas de los mercados, los productos y los agentes que
actlan en un mercado; qué relacion puede establecerse entre la "escala comercid" y esas
consideraciones; y qué tipos de datos podrian ser pertinentes.”

7.614 En su respuesta ala pregunta del Grupo Especial, los Estados Unidos hicieron referencia ala
interpretacion de "escala comercia" que habian propuesto en su Primera comunicacion escrita, que
incluia todas las actividades comerciales por definicion. Los Estados Unidos estuvieron de acuerdo
en que la "escala comercial" debe considerarse con referencia a mercado, y reconocieron que la
escala de lo que es comercial habra de variar necesariamente segun e producto y e mercado.
Reconocieron gue lo que constituye una "escala comercia" puede variar entre una situacion y otra
segun diversos factores. Afirmaron que los umbrales penales fijados por China, en ciertas situaciones
de mercado, no captan |la escala comercial . Sin embargo, los Estados Unidos no presentaron datos
referentes a productos y mercados ni otros factores que demostrasen 1o que constituye una "escala
comercial” en la situacion concreta del mercado de China

"8 |_as partes estan de acuerdo en que los umbrales deben evaluarse en la forma en que figuran en las
medidas de China, es decir, en renminbi (yuan), que es la moneda local empleada en el mercado de China
véanse sus respectivas respuestas ala pregunta 5.

> Primera comunicacion escrita de los Estados Unidos, parrafo 139; respuesta de los Estados Unidos
alapregunta 25; comunicacion de réplica de los Estados Unidos, parrafo 112; respuesta de los Estados Unidos
alapregunta 64.

%8 Primera comunicacion escrita de China, pérrafos 133-137.

%! pregunta 16.

%82 Respuesta de los Estados Unidos ala pregunta 16.
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7.615 Al rechazar la afirmacion de China acerca de la escala del comercio en ese pais, los Estados
Unidos sefidaron que la norma de la "escala comercial" es de carécter relativo.®® Formularon
observaciones sobre las estadisticas del Censo Econdmico presentadas por China, pero a mismo
tiempo descartaron su pertinencia por tratarse de estadisticas agregadas referentes a unidades
economicas medias que no estan definidas. También recordaron una afirmacion anterior de que el
mercado de China, incluido el mercado de muchos productos amparados por el derecho de autor y por
marcas de fabrica o de comercio, esta fragmentado y se caracteriza por una profusion de pequefios
fabricantes, intermediarios y distribuidores y pequefios establ ecimientos de venta a nivel minorista.*

7.616 El Grupo Especia ha examinado las pruebas que respaldan esta aseveracion.”® Comprenden
una cita de un breve articulo de un periodico estadounidense, el San Francisco Chronicle, titulado
"30,000-Store Wholesale Mall Keeps China Competitive", referente a la cantidad de tiendas que
contiene un centro comercia de Yiwu y las dimensiones fisicas de ciertos puestos de venta®®; una
estadistica citada de un extracto de un informe de un servicio de consultoria en materia de gestion
titulado "The 2005 Global Retail Development Index" segin e cual las 10 principales empresas
minoristas de China poseen menos del 2 por ciento del mercado, y otra estadistica segin la cual las
100 mayores tienen menos del 6,4 por ciento™’; y una cita tomada de un articulo de la revista Time
titulado "In China, There's Priceless, and for Everything Else, There's Cash", seguin el cual un centro

comercia de Luohu tiene seis pisos de tiendas pequefias.”®®

7.617 El Grupo Especia constata que, aungue estas fuentes fuesen aptas a los efectos de acreditar
hechos controvertidos en estas actuaciones, la informacion presentada es demasiado escasa y poco
representativa para demostrar e nivel que constituye una escala comercia respecto de cualquier
producto en China.

7.618 Los Estados Unidos hicieron referencia ala comunicacion escrita presentada por el Canadaen
calidad de tercero, en la que se incluyé una estimacion del producto interno bruto por habitante de
China®® Los Estados Unidos no explicaron concretamente por qué esa cifra era comparable con los
umbrales numéricos de China.

7.619 El Grupo Especial considera que el PIB por habitante es un indicador digno de crédito de la
renta nacional media, pero no un indicador suficiente de la escala comercial, ya que se calcula usando
como denominador a la poblacion total.®® El Grupo Especial también observa que el PIB es un dato
mucho mas agregado que las estadisticas del Censo Econdémico que los Estados Unidos descartaron.

7.620 China sostiene que los Estados Unidos deben presentar pruebas de que lalegislacion de China
efectivamente excluye una categoria de infracciones que cumplen el criterio de la "escala comercia”.
L os ejempl os hipotéticos no son una prueba suficiente.*

%83 Comunicacion de réplica de los Estados Unidos, parrafo 104.

%% Comunicacion de réplica de los Estados Unidos, parrafos 106-107.

% | as pruebas fueron presentadas con la Primera comunicacion escrita de los Estados Unidos,
parrafo 122.

%% Estados Unidos - Prueba documental 28.

¥ AT. Kearney, "Destination:  China", en The 2005 Global Retail Development Index
(Estados Unidos - Prueba documental 29).

8 Estados Unidos - Prueba documental 30. Los Estados Unidos también presentaron un articulo del
Daily Telegraph, de Londres, en su Prueba documental 31.

%% Comunicacion de réplica de los Estados Unidos, parrafo 108, donde se hace referencia a la Prueba
documental 1 presentada por €l Canada.

% Como se sefial 6 en la comunicacion de réplica de China, parrafo 142.

%! Comunicacion de réplica de China, parrafo 149.
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7.621 Los Estados Unidos responden afirmando que, al igual que diversos terceros, han presentado
"ilustraciones numerosas y concretas' de pirateriay falsificacion a escala comercial que se producen
por debajo de los umbrales de China.*? Los Estados Unidos hacen referencia a un "informe sobre
denuncias, registros policiales y medidas penales consiguientes en China, preparado en 2008 por una
coalicién de asociaciones empresariales (el "Informe dela CCA™).>?

7.622 ElI Grupo Especiad ha examinado € Informe de la CCA para determinar s respalda la
afirmacion de los Estados Unidos. Fue presentado inicialmente como un gjemplo concreto destinado
a demostrar que los umbrales penales crean un "refugio seguro” (afirmacién que los datos no
confirman®®) y para demostrar también que en China se realizan ventas al por menor de cantidades
importantes de productos infractores en niveles que estan por debajo de los umbrales de China.**

7.623 El Grupo Especial observa que la cuestion de si se realizan o no ventas al por menor de
productos infractores por debajo de los umbrales no es concluyente respecto de la alegacion, porque la
primera frase del articulo 61 no obliga a los Miembros a establecer procedimientos y sanciones
penales para todos esos casos. Ademés, el Informe de la CCA indica respecto de cada registro
policia el "nimero total de unidades confiscadas (DVD, CD y VCD)". En algunos casos, €l nimero
total de unidades confiscadas no pasaba de cinco. Por lo tanto, aunque € numero total de las
confiscaciones por debajo de los umbrales de China pueda ser o no "importante”, los datos sobre las
confiscaciones no permiten deducir nada respecto de la escala de las operaciones realizadas en los
respectivos puntos de venta objeto de los registros. El nimero total de las unidades confiscadas en
muchos casos puede ser solo una parte de una actividad comercial, o hasta puede ser una parte
secundaria de ella  Los datos sobre las confiscaciones revelan la escala de las existencias de
mercancias infractoras (y ése es su propdsito), pero no indican la escala de cada operacién de venta al
por menor, ni lo que constituye una escala comercial respecto de tales productos en ese mercado.*®

92 segunda declaracion oral de los Estados Unidos, parrafo 28, donde se desarrollan los argumentos de

su comunicacion de réplica, parrafos 9-10.

%8 El Informe, que figura en la Prueba documental 41 presentada por los Estados Unidos, fue
preparado por la"China Copyright Alliance" ("Alianza para el Derecho de Autor en China"), coalicion formada
por seis asociaciones empresarial es representativas de varias ramas de produccion de obras creativas.

% E| Informe de la CCA fue presentado como un ejemplo concreto de la forma en que los umbrales
crean, segun se alega, un "refugio seguro” para la falsificacion de marcas de fébrica o de comercio y la pirateria
lesiva del derecho de autor a escala comercial y ofrecen "carteles indicadores claros' sobre la forma de evitar el
peligro de enjuiciamiento penal. Segun se aego, el Informe demostraba que, cuando se modificaban a la baja
los umbrales numéricos, las operaciones comerciales se gjustaban y reestructuraban para asegurar que se
mantuviesen en niveles que no alcanzaran los umbrales. El Informe de la CCA abarca el periodo comprendido
entre enero de 2006 y noviembre de 2007, es decir, € lapso durante € cual e umbral establecido en
articulo 217 del Cadigo Penal se redujo de 1.000 copias a 500 (véanse los parrafos 7.411y 7.412 supra). En €l
Informe se destaca una congruencia en el porcentaje de confiscaciones por debajo del umbral antes y después de
su reduccion.  Sin embargo, cuando se presentaron mas datos referentes al porcentaje de confiscaciones por
debajo de 500 copias antes de la reduccion del umbral, cuando se trataba de una cantidad sin importancia, €
Grupo Especia pudo observar una congruencia (algo menor, pero todavia firme) entre ese porcentgjey el delas
confiscaciones por debajo del mismo nivel cuando éste era e umbral. Por lo tanto, el Grupo Especia no
constata que los datos del Informe de la CCA respalden la conclusion de que las actividades comerciaes de los
infractores estén relacionadas con los niveles de los umbrales. Véase la Primera comunicacion escrita de los
Estados Unidos, parrafos 151-161. Los nuevos datos fueron presentados por 1os Estados Unidos en respuesta a
la pregunta 1 formulada por China.

% Primera comunicacion escrita de los Estados Unidos, parrafo 57; comunicacion de réplica de los
Estados Unidos, parrafos 93-97.

%% Al responder a otra pregunta diferente, los Estados Unidos alegaron que S una persona que
desarrolla actividades comerciaes legitimas también se dedica a actividades infractoras, la existencia de la
estructura comercia legitima para apoyar las actividades infractoras es una consideracion pertinente para
evaluar s las actividades infractoras se realizan "a escala comercial": véase larespuesta de los Estados Unidos a
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7.624 China present6 estadisticas oficiales extraidas de su Censo Econdémico.>®’ Las estadisticas
incluyen cifras referentes a los ingresos anuales medios de empresas pertenecientes a diversos
sectores de actividad en China.  El concepto de ingresos anuales parece susceptible de comparacion
con € "volumen de las actividades comerciales ilegales’ definido en la Interpretacion Judicial N° 19
[2004], que se indica en e parafo 7.401 supra. Las estadisticas indican que e umbral de
50.000 yuan del volumen de las actividades comerciales ilegales de falsificacion de una marca
registrada, en violacion del articulo 213 del Cédigo Penal, equivale a 0,41 por ciento de los ingresos
anuales medios de las empresas de las industrias ligeras; e 0,8 por ciento de los ingresos anuales
medios de las empresas pequefias; y € 0,84 por ciento de los ingresos medios de las empresas chinas
de comercio minorista.*®

7.625 Las estadisticas del Censo Econdémico también hacen referencia a concepto de "unidad
familiar de actividad individual", que se define como la unidad mercantil mas pequefia en las
estadisticas econdmicas de China. Las estadisticas indican que el umbral de 50.000 yuan del volumen
de las actividades comerciaes ilegales de falsificacion de una marca registrada, equivale al 22,56 por
ciento de los ingresos anuales medios de las unidades familiares de actividad individua y al 29,44 por
ciento de los ingresos anuales medios de las unidades familiares de actividad individual dedicadas a
comercio minorista.*®

7.626 El Grupo Especial observa que estos célculos son porcentajes de un promedio y pueden ser
pertinentes para determinar cudl es un nivel tipico o usua de actividad comercial en sentido general.
Sin embargo, se trata de estadisticas muy agregadas y que no se refieren a productos determinados, en
funcion de cada uno de los cuales € criterio de "escala comercia" varia necesariamente. Por otra
parte, las estadisticas relativas a las unidades familiares de actividad individual dedicadas a comercio
minorista no abordan la cuestion bésica de s las ventas a detalle de las unidades familiares de
actividad individual son o no tipicas o usuales en China. En consecuencia, € Grupo Especia no
considera que estas estadisticas basten para que pueda formarse unaidea acerca de si 1os umbrales del
volumen de las actividades comerciales ilegales captan o no la totalidad de la falsificacion de marcas
de fabricay de comercio o la piraterialesiva del derecho de autor a escala comercial en China.

7.627 Los Estados Unidos también presentaron otros articulos de prensa para ilustrar argumentos
expuestos en su Primera comunicacion escrita, en particular acerca del célculo de determinados
umbrales. China se opuso desde el primer momento, alegando que "[€]l Grupo Especial no puede
asignar mas que poco 0 ningln peso a tales informes anecdéticos y expuestos a inexactitud".*®
L os Estados Unidos se manifestaron extrafiados por la preocupacién de China por el uso de periddicos
u otros medios de informacion. Recordaron sus anteriores tentativas de obtener informacion de China
con arreglo al péarrafo 3 del articulo 63 del Acuerdo sobre los ADPIC. China se habia rehusado a
facilitar informacion declarando, en lugar de ello, que sus autoridades nacionales competentes en
materia de derechos de propiedad intelectual habian dado a publicidad informacion pertinente a través

de sus sitios Web, periddicos y revistas oficiales y otras vias convenientes. Los Estados Unidos

lapregunta 62. Sin embargo, el Grupo Especial sefiala que lafrase "aescala comercia” serefiere ala expresion
"falsificacion dolosa de marcas de fébrica o de comercio o pirateria lesiva del derecho de autor”, y una
estructura comercial legitima no esta comprendida en € alcance de ninguna de estas expresiones.

97 China Economic Census Yearbook 2004, editado por la Oficina Ejecutiva del Equipo de Direccion
del Primer Censo Econdmico Nacional del Consgio de Estado, publicado en chino e inglés por la Editorial
Estadistica de China. En la Prueba documental 79 presentada por China se reproducen extractos del volumen
sobre actividades secundarias (Seccion 1) y del volumen de sintesis, que contienen la interpretacion de los
principales indicadores y las normas de clasificacion.

%8 \/éase |a respuesta de China ala pregunta 17.

5% \/éase |arespuesta de Chinaalapregunta 17.

8% primera comunicacion escrita de China, parrafo 45.
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afadieron que la informacion de los periédicos y revistas "proviene de diversas fuentes firmemente

acreditadas y prestigiosas”.®*

7.628 EIl Grupo Especial ha examinado los articulos periodisticos y observa que ninguno de ellos
tiene corroboracién, ni se refieren a hechos o declaraciones que no la necesiten. Aunque las
publicaciones son prestigiosas, la mayoria de los articulos de que se trata son breves 'y se los cita en
relacion con declaraciones de caracter general o informaciones casuales. Estdn formulados en su
mayoria en tono anecdético, y algunos repiten observaciones superficiales sobre € precio de
productos falsos, declaraciones anénimas o0 especulaciones. Tienen titulos como los siguientes:
"Fake Pens Write Their Own Ticket"; "Chasing copycats in a tiger economy”; "Hollywood takes on
fake Chinese DVDs"; "Film not out yet on DVD? You can find it in China" e "Inside China's teeming
world of fake goods'.*® Lamayoria de |os articul os periodisticos se publicaron en medios de difusion
estadounidenses u otros medios extranjeros en idioma inglés que no pretenden ser fuentes de
informacién fehacientes sobre los precios y los mercados de China. Hay cuatro articulos de prensa
tomados de fuentes chinas: uno de la agencia Xinhua y tres del periodico en idioma inglés China
Daily. Dos de €llos estén citados simplemente para demostrar la existencia de ciertos productos en
China®; en otro se incluye una vaga declaracion de "conocedores del mercado” no identificados
sobre la forma en que actian habitualmente los editores ilegales®™; y en e otro se cita a un
"entendido" para indicar los precios méximos y minimos de un conjunto de productos piratas y
auténticos.®® Otra presunta "noticia reciente" no se atribuye a fuente alguna.®®

7.629 EIl Grupo Especial destaca que, ante la falta de datos mas pertinentes y dignos de crédito, ha
examinado las pruebas de los articulos de prensa respecto de un punto fundamental de esta alegacién
gue esta sumamente controvertido. Por lo tanto, la credibilidad y el peso de esas pruebas son de
importancia decisiva para la labor del Grupo Especial. Por las razones expuestas supra, €l Grupo
Especial no asigna ninguin peso a las pruebas de los articulos de prensa 'y constata que, incluso si 1o
hiciera, la informacion que contienen esos articulos es inadecuada para demostrar |0 que es tipico o
usua en Chinaalos efectos de |a obligacion impuesta por € tratado aplicable.®”’

7.630 Nada indica que habria sido dificil obtener pruebas sobre este punto. De hecho, cabe sefiaar
que diversas pruebas documentales presentadas por los Estados Unidos contienen informacion mas
especifica sobre los precios y |os mercados de China, en especia informacion sobre los precios de los
productos en un informe sobre cinematografia y esparcimiento en el hogar en China preparado por

€% Comunicacion de réplica de los Estados Unidos, parrafo 98 y nota 102.

€92 pryebas documentales 24, 30, 31, 33, 34 y 37 presentadas por |0s Estados Unidos.

%3 Un articulo de la agencia Xinhua se refiere a mercancias de gran produccion y costo relativamente
bajo, en la Prueba documental 26 presentada por los Estados Unidos; y un articulo de China Daily se refiere a
laexistenciade HDVD, en la Prueba documental 39 presentada por |os Estados Unidos.

804 Estados Unidos - Prueba documental 38.

805 Estados Unidos - Prueba documental 32.

8% primera comunicacion escrita de los Estados Unidos, péarrafo 136, donde se cita € precio de
un DVD de Spider Man 3.

€7 E| criterio seguido por e Grupo Especial esta en conformidad con el aplicado por otros tribunales
internacionales, en especia la Corte Internacional de Justicia: véanse Rosenne S., The Law and Practice of the
International Court 1920 - 2005 (M. Nijhoff (2006)), volumen Il1, parrafo 257; y Highet K., "Evidence and
Proof of Facts', en Damrosch L., The International Court of Justice at a Crossroads (1987), citados en el
informe del Grupo Especial, Australia - Cuero para automéviles |1, parrafo 9.65, nota 210. El criterio seguido
por e Grupo Especial en la presente diferencia también estd en conformidad con el criterio del Laudo del
Arbitro en el asunto CE - Acuerdo de Asociacion ACP-CE 11, pérrafos 57-58. Aunque & Organo de Apelacion,
en su informe sobre Brasil - Neumaticos recauchutados, se remitio a un articulo periodistico en una nota, antes
habia hecho referencia a dos importantes informes pertinentes, y €l punto en discusion no era fundamental para
las constataciones de esa diferencia: véase el informe del Organo de Apelacion, parrafo 207, nota 393, donde se
citael informe del Grupo Especial, parrafo 7.201, nota 1358.
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Screen Digest y Nielsen NRG™ (presentado en apoyo de la aegacion relativaala Ley de Derecho de
Autor) y en anexos de una carta dirigida por Nintendo of America al Representante de los Estados
Unidos para las Cuestiones Comerciales Internacionaes®® Los Estados Unidos no hicieron
referencia a estas pruebas en sus comunicaciones. Ademas, al responder a una pregunta del Grupo
Especial, los Estados Unidos no parecen haber tenido dificultades para presentar la traduccién de una
sentencia china mencionada en uno de los articul os de prensa.®*°

7.631 La informacion contenida en las pruebas documentales no habria sido necesariamente
suficiente y, aunque lo hubiera sido, no corresponderia que e Grupo Especial buscase en ellas, en
lugar de los Estados Unidos, datos que los Estados Unidos no usaron para apoyar sus argumentos.
Como se dijo en e informe del Organo de Apelacién sobre Estados Unidos - Juegos de azar

"Una acreditacion prima facie de las alegaciones tiene que basarse en 'pruebas y
argumentos juridicos' aportados por la parte reclamante con respecto a cada uno de
los elementos de la reclamacién. La parte reclamante no puede limitarse a presentar
pruebas y esperar que el Grupo Especia extraiga de ellas € fundamento de una
incompatibilidad con el régimen de la OMC. Tampoco puede limitarse a invocar
hechos sin relacionarlos con su argumentacion juridica"®™

7.632 Por las razones expuestas, € Grupo Especial constata que los Estados Unidos no han
acreditado prima facie sus argumentos respecto de la primera vertiente de su aegacion
correspondiente a la primera frase del articulo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC. El Grupo Especial
pasard ahora a ocuparse de la segunda vertiente de esa alegacion.

X) Otrosindicios. pruebas materiales

7.633 Con respecto a la segunda vertiente de esta alegacién, los Estados Unidos alegan que los
umbrales de valor y volumen de China se vinculan con articulos acabados y, por consiguiente,
desconocen otros indicios de operaciones a escala comercial, como la presencia de productos no
acabados y embalgjes falsos.™ El Grupo Especial considerara si |0s umbrales establecidos por China
pueden tomar en consideracién esos otros indicios y, en la medida en que no puedan, si la expresion
fasificacion dolosa de marcas de fabrica o de comercio o pirateria lesiva del derecho de autor
"aescala comercia" obliga a China atenerlos en cuenta.®

7.634 Este argumento tiene como premisa la afirmacion de que los umbrales penales de China se
centran "Unicamente en los umbrales de actividades comerciales, copias y beneficios, que solo pueden
alcanzarse contando productos acabados'.®™ No esta claro por qué los Estados Unidos consideran
que los umbrales expresados en estos términos se vinculan exclusivamente con productos acabados.
Es posible que su preocupacion se relacione con la definicion del "volumen de las actividades

%% Primera comunicacion escrita de los Estados Unidos, parrafo 200, donde se cita la Prueba
documental 49 presentada por |os Estados Unidos.

8 Primera comunicacion escrita de los Estados Unidos, pérrafos 146 y 153, donde se cita la Prueba
documental 36 presentada por |os Estados Unidos.

61 pryeba documental 61 presentada por los Estados Unidos, mencionada en el pérrafo 120 de la
Primera comunicacion escrita de los Estados Unidos, y articulo de un periddico presentado en su Prueba
documental 25.

&1 | nforme del Organo de Apelacién, Estados Unidos - Juegos de azar, parrafo 140. (no se reproducen
las notas de pie de pagina)

612 Primera comunicacion escrita de los Estados Unidos, parrafos 113 y 143-147.

613 \/éase el parrafo 7.496 supra.

®4 Primera comunicacion escrita de los Estados Unidos, péarrafo 143. En la misma comunicacion se
menciond también que China se apoyaba en umbrales "de valor y volumen™ vinculados con productos acabados:
véase el parrafo 113.
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comerciales ilegales' que figura en € parrafo 1 del articulo 12 de la Interpretacion Judicial N° 19
[2004]%* y la utilizacion del término 3k (£) en uno de los umbrales®™, pero esto no ha sido explicado.
No esta claro de qué modo la preocupacion de los Estados Unidos se relaciona con las "ganancias
ilegales'.®” En sintesis, los Estados Unidos no relacionan suficientemente su aseveracion con las

medidas en litigio.

7.635 Ademés, los Estados Unidos han impugnado los umbrales penales de China establecidos por
el Caodigo Penal, "en particular" determinados articulos que tipifican los delitos relativos a la
infraccion de derechos de propiedad intelectual y las respectivas interpretaciones judiciales.®®
Sin embargo, los Estados Unidos no se han referido adecuadamente a ninguna otra disposicién del
Cadigo Penal, como las disposiciones generales, que podrian influir en las cuestiones referentes a la
prueba. Habiendo indicado que la medida pertinente es la totalidad del Codigo Penal, a los Estados
Unidos les correspondia explicar en qué forma funcionan los umbrales establecidos por ese Codigo.
La parte reclamante no puede €udir la carga de la prueba respecto de otras disposiciones
aparentemente pertinentes de la norma legal en litigio, sobre todo cuando se hareferido a la totalidad
de esanormalegal en su solicitud de establecimiento de un grupo especial, por el simple medio de no
tener en cuenta esas disposi ciones dejando que |a parte demandada afirme su pertinencia.

7.636 En lugar de €llo, los Estados Unidos presentaron el texto de los articulos 1 a 12 del Codigo
Penal, sin comentarios, y sélo respondieron brevemente a los argumentos de |a parte demandada sobre
los casos de preparacion de un delito y de tentativa de delito previstos en los articulos 22 y 23 del
Codigo Pena. Cuando se les preguntd s los articulos 22 y 23 del Codigo Penal permiten a los
tribunales tener en cuenta otras pruebas materiales, como los productos no acabados y |os embalgjes
(facultad de la que los tribunales carecen seguin los Estados Unidos), los Estados Unidos manifestaron
lo que sigue:

"Los Estados Unidos no saben en qué medida la preparacion y la tentativa permiten a
los tribunales condenar a infractor sobre la base de pruebas materiales distintas de los
propios productos infractores, como los productos no acabados o los embalgjes, alos
efectos de alcanzar los umbrales."®"

7.637 El Grupo Especia recuerda sus constataciones de los parrafos 7.434 a 7.437 supra acerca de
la preparacion de un delito y latentativa de delito previstas en los articulos 22 y 23 del Cédigo Penal.
L os Estados Unidos no discuten que estas disposiciones generales se aplican alos delitos relativos ala
infraccion de derechos de propiedad intelectual y reconocen que ciertos tribunales (cuyas sentencias
fueron presentadas por China) las han aplicado asi.®® Por lo tanto, |os Estados Unidos no explican el
funcionamiento de las medidas en litigio en grado suficiente para apoyar su afirmacion.

7.638 En la medida en que la preparacion de un delito y la tentativa de delito dan lugar a
enjuiciamiento y sanciones penales, no es decisivo que puedan tomarse en consideracion en relacion
con los delitos previstos en los articulos 213, 214, 215, 217 y 218 del Cadigo Penal. La obligacion
gue corresponde a China en virtud de la primera frase del articulo 61 es establecer procedimientos y
sanciones penales. Esa obligacion es indiferente acerca de los medios que China prevea para aplicar
esos procedimientos y sanciones, ya sea contemplando exclusivamente los delitos mismos o, en
ciertos casos, la responsabilidad secundaria.

615 v/ éase e pérrafo 7.401 supra.

616 v éase e péarrafo 7.411 supra.

617 Primera comunicacion escrita de los Estados Unidos, pérrafo 143, véase el péarrafo 144.

618 v éase la solicitud de establecimiento de un grupo especial que figura en el anexo D-1 del presente
informe.

619 Respuesta de los Estados Unidos ala pregunta 8.

620 Comunicacion de réplica de los Estados Unidos, parrafo 91.
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7.639 Los Estados Unidos, en apoyo de su preocupacion respecto de las pruebas materiales, citaron
datos obtenidos por Nintendo of America en una campafia contra la falsificacion desarrollada en
China. Los datos indican que algunas confiscaciones de productos infractores incluyeron
componentes, embal gjes y materiales e instrumentos.®

7.640 El Grupo Especia observa que los datos de Nintendo no indican si China tiene o no
procedimientos y sanciones penaes aplicables en los casos en que las autoridades encuentran sdlo
componentes de productos, embalajes y materiales e instrumentos, y tampoco los Estados Unidos
vinculan suficientemente los datos sobre |as confiscaciones con esa cuestion.

7.641 El Grupo Especia observa que Nintendo puso de relieve sus preocupaciones respecto de los
componentes de productos, embalgjes y materiales e instrumentos cuando examing tres asuntos
penales. China presentd la sentencia del tribunal sobre uno de esos casos.®” De ella resulta que €
tribunal tuvo en cuenta productos infractores tanto acabados como no acabados a evaluar € delito
previsto en el articulo 213 del Cddigo Penal. El asunto se resolvi6 antes de la entrada en vigor de la
Interpretacion Judicial N°© 19 [2004], pero no esta claro si lainterpretacion de los umbrales que se hizo
en esa Interpretacién Judicial fue o no el motivo por el cua las autoridades que actuaron en los otros
dos asuntos no tuvieron en cuenta (supuestamente) los productos no acabados.

7.642 Los Estados Unidos aducen que el tribunal debié haber tomado en consideracion productos no
acabados que no son realmente productos infractores, asi como materiales e instrumentos.®®
Sin embargo, habida cuenta de que € tribunal efectivamente tuvo en cuenta todos los productos
infractores de marcas de fabrica 0 de comercio, y no solamente los productos acabados, no queda
claro si los Estados Unidos consideran, y por qué, que la posesion de articulos no infractores debid
haber bastado parala condena por un delito contrala propiedad intelectual .

7.643 China presenta otra sentencia que, a su juicio, demuestra que un tribunal tuvo en cuenta
componentes no acabados en su evaluacion de un delito previsto en el articulo 213. El tribunal
también tomo en consideracion maguinas y balanzas como prueba de que los componentes se iban a
usar para producir articul os falsificados.®

7.644 Los Estados Unidos descartan esta sentencia aduciendo que el razonamiento es confuso y que
el caso es "andémalo".®® Sin embargo, los Estados Unidos no niegan que e tribunal tomo en
consideracion los componentes no acabados; y, dado que no han presentado ninguna informacion
sobre sentencias judiciales referentes a la cuestion, no pueden fundamentar su aseveracion de que e
caso era excepciona. Los Estados Unidos sefialan que otra sentencia judicia presentada por China
indica que un tribuna no tom6 en consideracion productos semiacabados, embalges e

instrumentos®®, de lo cual el Grupo Especial toma nota.

621 primera comunicacion escrita de los Estados Unidos, parrafo 146, donde se citan datos de Nintendo
gue figuran en la Prueba documental 36 presentada por los Estados Unidos.

622 China - Prueba documental 16.

623 Comunicacion de réplica de los Estados Unidos, parrafo 92.

624 pryeba documental 15 presentada por China, a la que ésta hace referencia en el péarrafo 32 de su
comunicacion de réplica.

625 Comunicacion de réplica de los Estados Unidos, parrafo 92.

6% pryeba documental 9 presentada por China, a la que hicieron referencia los Estados Unidos en el
parrafo 93 de su comunicacion de réplica. El asunto se refiere a pedido, fabricacion y venta de varios miles de
unidades de bebidas alcohdlicas falsificadas en un lapso de seis meses. En el momento de la detencion se
confiscaron 1.480 unidades de bebidas alcohdlicas falsificadas que se habian fabricado y més de 4.000 botellas
de bebidas semiacabadas, con gran cantidad de materiales de embalagje e instrumentos para la fabricacion de
productos falsificados. La sentencia no hace mencién alguna de los productos semiacabados, los materiales de



WT/DS362/R
Pagina 146

7.645 China sostiene que los delitos no consumados de preparacion de un delito y tentativa de delito
se aplican atodos los delitos previstos en la segunda parte del Codigo Penal, incluidos los relativos a
la infraccion de derechos de propiedad intelectua. China aduce que estos delitos no consumados
permiten alos tribunales tener en cuenta los articulos no vendidos, con respecto a los delitos de venta,
y los productos no acabados, con respecto a los delitos de produccion.®?’

7.646 El Grupo Especia recuerda sus constataciones que figuran en los parrafos 7.436 y 7.437
supra respecto de la interpretacion de las medidas en litigio. Confirman esas constataciones las
sentencias presentadas como prueba, que indican que los tribunales han aplicado las disposiciones
generales del articulo 22 o las del articulo 23 del Cadigo Penal, o las de ambos articulos, a diversos
delitos relativos a la infraccion de derechos de propiedad intelectual.®®® Concretamente, uno de los
tribunales dijo en qué se habia basado para aplicar € articulo 23 y, en consecuencia, condenar a
infractor a una pena menor, a saber, que el infractor no habia acabado la produccién en el momento de
su detencion.®®

7.647 Los Estados Unidos sostienen que los articulos 22 y 23 del Codigo Penal no se aplican alas
pruebas de delitos consumados, como los "moldes usados' para la fabricacion de productos piratas o
marcas falsificadas, u otros materiales e instrumentos de tal operacion.®*°

7.648 China responde que sus autoridades toman en consideracion los materiales e instrumentos y
otros indicios dignos de crédito al determinar las infracciones penales, y considerarian prueba
pertinente a un "molde usado" que demostrase con razonable certidumbre que con é se hubiera
producido un nimero de articulos suficiente para superar € umbral penal. China se remite a una
sentenciaen laque el tribunal tomé en consideracion la presencia de materiales e instrumentos,®**

7.649 El Grupo Especial toma nota de que en & caso mencionado por China € tribunal tuvo en
consideracion embalajes e instrumentos como prueba del uso a que estaban destinados componentes
de productos confiscados en e lugar, de modo que €l valor de los componentes se incluy6 en la
evaluacion de volumen de las actividades comerciales ilegales. Los instrumentos, aunque
pertinentes, no sustituian alos umbrales.

7.650 De cuaquier modo, el Grupo Especial considera que la alegacion de los Estados Unidos
acerca de las pruebas materiales se refiere a las pruebas suficientes para promover un enjuiciamiento
penal, méas que a la definicion del delito mismo. El articulo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC no se
refiere a las pruebas. Su primera frase trata de los actos de infraccion respecto de los cuales deben
aplicarse las normas minimas. Las pruebas, incluso en los procedimientos penales, se mencionan en
el parrafo 3 del articulo 41, pero esa disposicion no se relaciona con la alegacion de que aqui se trata.

7.651 Cabe confrontar la Seccién 5 de la Parte |1l del Acuerdo sobre los ADPIC, sobre los
procedimientos penales, con la Seccion 2, sobre los procedimientos y recursos civiles y
administrativos, que menciona las pruebas en e articulo 42 y contiene en e articulo 43 una
disposicién destinada exclusivamente a tratar cuestiones especificas sobre las pruebas. Ni siquiera el
articulo 43 se refiere a la cuestiéon precisa de la suficiencia de las pruebas. La Seccion 2 deja esas
cuestiones libradas a criterio de las autoridades judiciales que las aprecian en el gercicio de su

embalaje ni los instrumentos en e calculo de los umbrales correspondientes al volumen de las actividades
comerciaesilegales alos efectos de la condena por aplicacion del articulo 213 del Cédigo Penal.

27 Comunicacion de réplica de China, pérafos 39-41, donde se hace referencia a las Pruebas
documentales 12, 14y 175 presentadas por China.

628 China - Pruebas documentales 12, 14 y 175.

629 China - Prueba documental 175.

830 Comunicacion de réplica de los Estados Unidos, parrafo 85.

831 Comunicacion de réplica de China, parrafo 32, donde se hace referencia a la Prueba documental 15
presentada por China.
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facultad de disponer los recursos que se establecen en los articulos 44 a 46. Teniendo en cuenta la
concision de la Seccidn 5, que dedica dos frases a los actos de infraccion y otras dos a los recursos (0
penas), seria sorprendente que tuviera por objeto crear una obligacién més amplia tratando problemas
referentes ala pruebay el procedimiento. Los términos empleados en el articulo 61 no sugieren que
existiese tal proposito. Laredaccion diferente que figura en la primera frase ("estableceran ... paralos
casos ...") no guarda relacién con esta cuestion.

7.652 Por todas las razones expuestas, el Grupo Especia no considera que los Estados Unidos
hayan acreditado prima facie sus argumentos respecto de otros indicios de infraccion, como las
pruebas materiales, incluidos los componentes de productos, los embalges y los materiales o
instrumentos.

Xi) Otrosindicios: efectos en el mercado comercial

7.653 Con respecto a la segunda vertiente de esta alegacion, los Estados Unidos también alegan que
los umbrales de China se refieren a articulos acabados y, en consecuencia, desconocen otros indicios
de operaciones a escala comercial, como los efectos que tiene la pirateria o la falsificacion en €
mercado comercial y, por extension, en los titulares de derechos.®*” El Grupo Especia evaluarasi los
umbrales establecidos por China pueden tener en cuenta los efectos en el mercado comercial y, a
continuacion, si la expresion "a escala comercial” en lafasificacion dolosa de marcas de fébrica o de
comercio y lapiraterialesivadel derecho de autor obliga a China atomar en consideracion los efectos
en el mercado comercial >

7.654 Los Estados Unidos plantean en apoyo de este argumento una preocupacién relacionada con
los progresos de Internet y la tecnologia digital que pueden hacer posible una pirateria y una
falsificacion comerciales que causen graves perjuicios en e mercado.®® Los Estados Unidos
mencionan e gemplo de los HDVD (discos de video digitales de alta definicion), que pueden
contener hasta 10 episodios de una seria de television o varias peliculas.®®

7.655 ElI Grupo Especial observa que los Estados Unidos no han intentado fundamentar su
afirmacién sobre los HDVD. Este giemplo parece basarse en € criterio de que la expresion ik (43)
empleada en los umbrales ("copias’, para simplificar) se refiere Unicamente a discos materiales y no
puede aplicarse de ninglin otro modo a situaciones nuevas. No hay pruebas en e expediente que
indiquen que los umbrales se hayan aplicado alguna vez a los HDVD, por lo que este giemplo es
puramente especulativo y estd basado en lareferencia indirecta de la palabra 7k a objetos planosy de
la palabra # a las copias.®®® Cabe comparar este gemplo con la afirmacion de que una ley sobre
derecho de autor no otorga proteccién alos programas de ordenador que se hace simplemente sobre la
base de que laley serefiere alaexpresion "obras literarias y artisticas’, y los programas de ordenador
no tienen un evidente caracter literario ni artistico. Hace falta alguna prueba de que las autoridades no
pueden o no quieren aplicar esa medida adecuadamente a una nueva tecnologia®’ El Grupo Especial
toma nota de la afirmacién de China de que, en e momento en que esta cuestion se plantee para su

%2 Primera comunicacion escrita de los Estados Unidos, péarrafos 143, 148 y 149; comunicacion de
réplica de los Estados Unidos, parrafo 112.

633 v éase e pérrafo 7.496 supra.

3 Primera comunicacion escrita de los Estados Unidos, parrafo 149; comunicacion de réplica de los
Estados Unidos, parrafo 112.

6% | os Estados Unidos hacen referencia a un articulo de China Daily reproducido en su Prueba
documental 39.

6% v/ éase la nota 387 supra.

%7 El Grupo Especia observa a este respecto que las partes no hicieron referencia a apartado 17 del
primer parrafo del articulo 10 de la Ley de Derecho de Autor, que establece otros derechos de los titulares de
derecho de autor debido a nuevas tecnologias. En la Primera comunicacion escrita de los Estados Unidos, en el
parrafo 64, se hizo referenciaaello en relacion con la Ley de Derecho de Autor.
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examen, sus autoridades pueden aplicar el umbral respecto de la cantidad de peliculas o episodios que
contenga cada disco.®*®

7.656 En términos més generales, el argumento referente a la nueva tecnologia parece basarse en la
premisa de que la determinacion de si la falsificacion de marcas de fabrica o de comercio o la pirateria
lesiva del derecho de autor se realiza 0 no "a escala comercial" tiene que poder tener en cuenta los
efectos de la pirateria o la falsificacion paralos titulares de derechos. Sin embargo, € Grupo Especial
recuerda su constatacion que figura en el parrafo 7.577 supra acerca de la interpretacion de la frase
"aescalacomercia". Interpretadaen su contexto, esa expresion se refiere ala"falsificacion dolosa de
marcas de fabrica o de comercio o pirateria lesiva del derecho de autor", que son actos de infraccion.
El punto de referencia de que una actividad comercial seatipica o usual es pertinente a los efectos de
evaluar s la fasificacion o la pirateria esta 0 no comprendida en el articulo 61. Los efectos no
forman parte del acto de infraccion ni son tampoco € punto de referencia de una "escala comercial”.
Por o tanto, no parece que sean una consideracion pertinente.

7.657 El Grupo Especia destaca que los términos empleados en la primera frase del articulo 61, en
especia la palabra "comercia", son neutros desde el punto de vista de la tecnologia. La "escala
comercia" puede aplicarse a formas diversas de comercio y, por lo tanto, a diferentes medios de
infraccion. Las formas concretas de comercio no son estéticas, Sino que se adaptan a formas
cambiantes de competencia resultantes del progreso tecnoldgico y de la evolucion de las précticas de
comercializacion.®® El Grupo Especial no ve ninguna razén para que esas formas de comercio hayan
de limitarse a las que existian en e momento de la negociacion del Acuerdo sobre los ADPIC.
En consecuencia, la aplicacion de lafrase "aescalacomercia" puede gjustarse a diferentes situaciones
y referirse a distintas magnitudes o alcances, grados o proporciones relativas, segin los hechos
respectivos.®® Sin embargo, las innovaciones tecnol dgicas posteriores no alteran las consideraciones
aplicables alainterpretacion de los términos empleados en el articulo 61.

7.658 Los Estados Unidos también mencionan un ejemplo de un "articulo correspondiente a un
nicho de mercado de alto valor", como las aplicaciones de programas informéticos especializados.
Este gemplo se refiere a un articulo del periodico Seattle Times titulado "Inside China's teeming
world of fake goods'.**" El Grupo Especia admite que el mercado de determinados productos puede
ser pequefio; pero considera que un Unico articulo periodistico de caracter anecd6tico no es prueba
suficiente para demostrar cuél es la escala comercial respecto de tal producto. En la medida en que
este articulo se refiere a los efectos para €l titular de los derechos, la cuestion ha sido tratada en
relacion con la segunda vertiente de la alegacion.

7.659 ElI Grupo Especia observa una vinculacion entre este argumento y la cuestion de las
infracciones en gran escala sin fines comerciales. Los Estados Unidos sostuvieron a comienzo que la
expresion "escala comercia" incluialo siguiente:

6% Comunicacion de réplica de China, parrafo 25; respuesta de Chinaala pregunta 6.

6% Véanse también los informes de los Grupos Especiales, Canada - Patentes para productos
farmacéuticos (parrafo 7.55) y Estados Unidos - Articulo 110(5) de la Ley de Derecho de Autor (parrafo 6.187)
respecto de la frase "explotacion norma" en los articulos 30 y 13 del Acuerdo sobre los ADPIC,
respectivamente.

%4 por |o tanto, la preocupacion de los Estados Unidos sobre e volumen de distribucién mediante la
tecnologia digital e Internet es pertinente parala evaluacién de la "escala comercia”: véase la comunicacién de
réplica de los Estados Unidos, parrafo 112.

! Primera comunicacion escrita de los Estados Unidos, péarrafo 148, donde se hace referencia a la
Prueba documental 37 presentada por |os Estados Unidos.
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"Por lo tanto, € concepto de 'escala comercia' alcanza ... a aquellos cuyos actos,
cualquiera que sea su motivo o finalidad, tengan alcance o magnitud suficiente para
ser de 'escala comercial' en el mercado respectivo."®*

7.660 Los Estados Unidos han indicado que su planteo no apuntaba a esto y confirmaron que en esta
diferencia no impugnan los umbrales sobre la base de que exijan "un propésito de obtener
beneficios'.®* Al responder a una pregunta del Grupo Especial, los Estados Unidos confirmaron que
su propia Ley de Derecho de Autor sdlo fue modificada en 1997 para tratar e problema de las
infracciones en gran escala, como las realizadas a través de Internet, aunque la actividad infractora no

se realice necesariamente con fines de beneficio econémico.®

7.661 Por todas las razones expuestas, €l Grupo Especial no considera que los Estados Unidos
hayan acreditado prima facie sus argumentos respecto de |os efectos en el mercado comercial.

7.662 El Grupo Especial desea hacer hincapié en que sus constataciones no deben considerarse la
expresion de ningun juicio acercade si la obligacion establecida en la primera frase del articulo 61 del
Acuerdo sobre los ADPIC se aplica 0 no a los actos de falsificacion y pirateria cometidos sin
propositos de beneficio financiero.

Xii) Factores diversos

7.663 Los Estados Unidos afirmaron que la amplitud de la expresién "a escala comercia" supone
que debe existir un amplio conjunto de consideraciones demostrativas de una "escala comercial".**
Sin embargo, no presentaron argumentos en apoyo de ninguna otra consideracién distinta de la ya

analizada.

7.664 El Grupo Especial recuerda su constatacion expuesta en €l parrafo 7.602 supra de que, s se
alega que el método de aplicacion de un Miembro no establece procedimientos y sanciones penales
paralos casos previstos en la primerafrase del articulo 61 del Acuerdo sobrelos ADPIC, tal alegacién
debe ser acreditada con pruebas.

7.665 Los Estados Unidos mencionaron brevemente diversos factores y ejemplos, planteados en su
mayoria por terceros, y en apariencia consideran que pueden ser pertinentes para la determinacion de
una "escala comercia”.®*® Propusieron el gemplo de "la fabricacion de prototipos para someter a
prueba el equipo de produccion del infractor"®’, pero no explicaron por qué ese acto no determinaria
responsabilidad penal con arreglo a Cdodigo Penal, incluidas sus disposiciones generales, ni por qué
constituiria falsificacion de marcas de fébrica o de comercio o pirateria lesiva del derecho de autor.
No explicaron por qué "la comercializacion y la busgueda de negocios' no determinarian
responsabilidad penal con arreglo a Cddigo Penal, incluidas sus disposiciones generales, ni por qué
constituirian falsificacion de marcas de fébrica o de comercio o pirateria lesiva del derecho de autor.
No explicaron por qué los "antecedentes de infracciones' no podian estar comprendidos en el umbral
de "otras circunstancias graves".

%42 Primera comunicacion escrita de los Estados Unidos, pérrafo 110.

%43 Primera comunicacion escrita de los Estados Unidos, parrafos 110 y 133, nota 96; respuesta de los
Estados Unidos a la pregunta 59. Véanse los parrafos 7.449 y 7.450 supra, en los que se indica que los
articulos 213, 214, 217y 218 del Cadigo Pena de Chinatienen en cuenta el propdsito de obtener beneficios.

64 Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 67.

%% Primera comunicacion escrita de los Estados Unidos, parrafo 113; véase también la comunicacion
de réplica de los Estados Unidos, parrafo 38.

66 Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 16; comunicacion de réplica de los Estados Unidos,
notas 35y 36.

%7 Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 62.
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7.666 Ademas, € Japdn, con € apoyo de las Comunidades Europeas y con el acuerdo de los
Estados Unidos, hizo referencia a un posible "elemento de organizacion" que puede tomarse en
consideracion para determinar la escala comercia .#*® El Grupo Especial observa que el Japén incluyé
este factor en su interpretacion de "escala comercia” sobre la base de una definicion de "comercio”
como un sustantivo contable en espafiol y francés que significa, en lo fundamental, un negocio o una
tienda. Pero en el idiomainglés no existe la expresion "a commerce" con ese significado. Puesto que
la version del Acuerdo sobre los ADPIC en inglés es igualmente auténtica®, el Grupo Especial no
considera correcto este aspecto de la interpretacion del Japén. Ademas, si una actividad comercial
tipica o usua incluye un elemento organizativo, consistente en la colaboracién con otras partes, los
Estados Unidos no han explicado por qué son inadecuadas las disposiciones generales del Cédigo
Pena de China (analizadas en los parrafos 7.439 a 7.446 supra) que permiten la agregacion de los
actos de infraccion realizados por diferentes personas que colaboran en un delito conjunto, mas alla de
la cuestion del nivel de los umbrales, ni por qué seria inadecuada la acumulacion de infracciones alo
largo del tiempo o la acumulacién de productos infractores en distintos locales dentro de la definicion
del "volumen de las actividades comercialesilegales’.

7.667 Por consiguiente, los Estados Unidos no han establecido una relacion suficiente entre esos
factores y las medidas en litigio, ni entre ellos y su aegacién, para cumplir la carga de la prueba que
les correspondia.

7.668 ElI Grupo Especial recuerda sus constataciones que figuran en los parrafos 7.652, 7.661
y 7.667 supra y constata que los Estados Unidos no han acreditado prima facie sus argumentos
respecto de la segunda vertiente de su alegacion a amparo de la primera frase del articulo 61 del
Acuerdo sobrelos ADPIC.

xiii)  Conclusion respecto de la alegacién al amparo de la primera frase del articulo 61

7.669 A laluz de las constataciones del Grupo Especia que figuran en los parrafos 7.632 y 7.668
supra, €l Grupo Especia llega a la conclusion de que los Estados Unidos no han demostrado que los
umbrales penales sean incompatibles con las obligaciones que corresponden a China en virtud de la
primera frase del articulo 61 del Acuerdo sobrelos ADPIC.

4. Alegacion al amparo dela segunda frase del articulo 61 del Acuerdo sobrelos ADPIC
a) Principales argumentos de las partes

7.670 Los Estados Unidos alegan que, como las medidas penales de China no se gjustan ala primera
frase del articulo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, ello hace que también sean incompatibles con las
obligaciones que corresponden a China en virtud de la segunda frase de ese articulo. A juicio de los
Estados Unidos, China no puede hacer que los recursos necesarios estén "disponibles’ ni que sean
suficientemente disuasorios de |a pirateriay lafalsificacion.®

7.671 China responde que la obligacion establecida en la segunda frase del articulo 61 es
complementaria de la obligacion de la primera frase de ese articulo y depende de ella. La obligacion
de la segunda frase sblo se activa en el caso de que un Miembro esté obligado por la primera frase a
establecer procedimientos y sanciones penales.®

68 \/éanse lanota 415 y la comunicacion de réplica de los Estados Unidos, parrafo 38.
649 v/ éase la clausulafinal del Acuerdo sobrela OMC.

%0 primera comunicacion escrita de los Estados Unidos, pérrafos 164-166.

%! Primera comunicacion escrita de China, parrafos 144-147.
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b) Principal es argumentos de los terceros

7.672 Australia aduce que €l articulo 61 crea una obligacion de resultado, consistente en establecer
sanciones que sean suficientes para desalentar firmemente alas demas personas de redlizar tales actos.
Los Miembros deben proceder activamente a enjuiciamiento y castigo de esos actos. La cuestion de
si las sanciones son o no suficientes para producir tal disuasion se evallaalaluz de las circunstancias
existentes en €l territorio de cada Miembro, pero los demas Miembros disponen de la posibilidad de
impugn(é\gzla aptitud de los recursos de un Miembro para alcanzar el efecto de disuasion previsto en
el ESD.

7.673 El Brasil sefidla que la segunda frase del articulo 61 hace referencia no solo ala prision, sino
también a sanciones pecuniarias. En China, las infracciones de bajo nivel parecen susceptibles al
menos de la aplicacion de multas mediante procedimientos administrativos. Pareceria demasiado
formalista suponer que, porgue en el sistema juridico interno se considere que las multas son
sanciones administrativas, deba dgjarse a un lado la cuestién de fondo fundamental del efecto
disuasorio del recurso.®

7.674 El Canada sostiene que los umbrales de China pueden hacer que se disponga de recursos
administrativos, pero excluyen la aplicacion de sanciones penales en los casos que no acanzan los
umbrales de la responsabilidad penal. Los umbrales crean "refugios seguros' en los que los
infractores profesionales pueden llevar a cabo la fasificacién dolosa de marcas de fébrica o de
comercio y la pirateria lesiva del derecho de autor sin riesgo de sufrir penas de prisién ni multas.
Los umbrales, en lugar de disuadir de las infracciones, dan a los infractores pardmetros precisos para
cometer impunemente falsificaciones dolosas de marcas de fabrica o de comercio o actos de la
piraterialesiva del derecho de autor.™

C) Examen por e Grupo Especial

7.675 El Grupo Especial observa que los Estados Unidos han condicionado esta alegacion al
resultado de sus aegaciones a amparo de la primera frase del articulo 61 del Acuerdo sobre
los ADPIC. Laformulacion de otras constataciones relativas a esta alegacion hecha a amparo de la
segunda frase del articulo 61 no contribuiria a una solucién positiva de la diferencia
Por consiguiente, es innecesario que e Grupo Especia se pronuncie acerca de esta alegacion.

5. Alegacion al amparo del parrafo 1 del articulo 41 del Acuerdo sobrelos ADPIC

a) Principal es argumentos de las partes

7.676 Los Estados Unidos aegan que China nho ha"establecido" los procedimientos y sanciones que
exigen las frases primeray segundadel articulo 61, tal como se dispone en el parrafo 1 del articulo 41
del Acuerdo sobre los ADPIC.®®

7.677 China responde que los Estados Unidos no han demostrado que China haya infringido las

obligaciones que le corresponden con arreglo al articulo 61 y por consiguiente no han demostrado que
Chinainfrinjalas obligaciones que le impone el parrafo 1 del articulo 41.%°°

82 Comunicacion escrita presentada por Australia en calidad de tercero, pérrafo 25.

%3 Comunicacion escrita presentada por el Brasil en calidad de tercero, péarrafos 39-42.
8% Comunicacion escrita presentada por el Canadé en calidad de tercero, pérrafo 12.
€% primera comunicacion escrita de los Estados Unidos, pérrafos 167-169.

8% primera comunicacion escrita de China, parrafos 148-150.



WT/DS362/R
Pagina 152

b) Principal es argumentos de los terceros

7.678 LaArgentina sostiene que las medidas de China no parecen ser incompatibles con el parrafo 1
del articulo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC. Esta disposicion debe interpretarse a la luz del
parrafo 1 del articulo 1, que prevé flexibilidad en la aplicacién; el parrafo 2 del articulo 41, que
obliga alos Miembros a asegurarse de gque los procedimientos relativos a la observancia sean justos y
equitativos; y e parrafo 5 del mismo articulo, que da alaobligacién del parrafo 1 un caracter relativo
y no absoluto.®’

7.679 El Canada hace referencia a sus argumentos relativos a las aegaciones correspondientes al
articulo 61. Ademés, "€l hecho de que una multitud de mercancias falsificadas y piratas continte
produciéndose, reproduciéndose y distribuyéndose en China, y exportandose desde ali" pone de
manifiesto que China no establece medidas eficaces contra los actos de infraccion dolosa a escala
comercial y no establece recursos que disuadan de nuevas infracciones, contrariamente a lo que
dispone e péarrafo 1 del articulo 41.5%®

C) Examen por e Grupo Especia

7.680 ElI Grupo Especiad observa que esta alegacion depende del resultado de las alegaciones
referentes a las medidas penales previstas en e articulo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC.
Laformulacién de otras constataciones relativas a esta alegacion hecha a amparo del parrafo 1 del
articulo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC no contribuiria a una solucién positiva de la diferencia.
Por consiguiente, es innecesario que el Grupo Especial se pronuncie acerca de esta alegacion.

6. Conclusionesrespecto de losumbrales penales

7.681 El Grupo Especia recuerda su conclusién, que figura en € parrafo 7.669 supra, de que los
Estados Unidos no han demostrado que los umbrales penales sean incompatibles con las obligaciones
gue corresponden a Chinaen virtud de la primera frase del articulo 61 del Acuerdo sobrelos ADPIC.

7.682 El Grupo Especia aplica e criterio de economia procesal respecto de las aegaciones
referentes a parrafo 1 del articulo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC y a la segunda frase del
articulo 61 del mismo Acuerdo (con respecto alos umbrales penales).

VIIl. CONCLUSIONESY RECOMENDACION

8.1 Por las razones expuestas en e presente informe, el Grupo Especial llega a las siguientes
conclusiones:

a) la Ley de Derecho de Autor, especificamente la primera frase del articulo 4, es
incompatible con las obligaciones que corresponden a China en virtud de las
siguientes disposiciones:

i) e parrafo 1) del articulo 5 del Convenio de Berna (1971), incorporado por €l
parrafo 1 del articulo 9 del Acuerdo sobrelos ADPIC; y

i) el parrafo 1 del articulo 41 del Acuerdo sobrelos ADPIC;

857 Comunicacion escrita presentada por la Argentina en calidad de tercero, parrafos 30-37.
658 Comunicacion escrita presentada por el Canadé en calidad de tercero, pérrafo 13.
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b) con respecto alas medidas aduaneras:

)] d articulo 59 del Acuerdo sobre los ADPIC no es aplicable a las medidas
aduaneras en tanto en cuanto estas medidas se aplican a mercancias
destinadas a la exportacion;

i) los Estados Unidos no han demostrado que las medidas aduaneras sean
incompatibles con € articulo 59 del Acuerdo sobre los ADPIC en tanto en
cuanto incorpora los principios establecidos en la primera frase del articulo
46 del Acuerdo sobrelosADPIC; y

iii) las medidas aduaneras son incompatibles con el articulo 59 del Acuerdo sobre
los ADPIC en tanto en cuanto incorpora €l principio establecido en la cuarta
frase del articulo 46 del Acuerdo sobrelos ADPIC; y

C) los Estados Unidos no han demostrado que los umbrales penales sean incompatibles
con las obligaciones que corresponden a China en virtud de la primera frase del
articulo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC.

8.2 El Grupo Especia aplica el principio de economia procesal respecto de:

a) la alegacion hecha a amparo del parrafo 2) del articulo 5 del Convenio de Berna
(1971), incorporado por €l parrafo 1 del articulo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC; y
las alegaciones hechas a amparo del articulo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC
(con respecto alaLey de Derecho de Autor); y

b) las alegaciones hechas a amparo del parrafo 1 del articulo 41 del Acuerdo sobre
losADPIC y a amparo de la segunda frase del articulo 61 del Acuerdo sobre
los ADPIC (con respecto alos umbrales penales).

8.3 Con arreglo a péarrafo 8 del articulo 3 del ESD, en los casos de incumplimiento de las
obligaciones contraidas en virtud de un acuerdo abarcado, se presume que la medida constituye un
caso de anulacion o menoscabo. China no consiguié refutar esa presuncién. En consecuencia, €l
Grupo Especial llega ala conclusién de que la Ley de Derecho de Autor y las medidas aduaneras, en
tanto en cuanto son en si mismas incompatibles con e Acuerdo sobre los ADPIC, anulan o
menoscaban ventajas resultantes de ese Acuerdo paralos Estados Unidos.

8.4 A laluz de estas conclusiones, el Grupo Especial recomienda, con arreglo al parrafo 1 del
articulo 19 del ESD, que China ponga la Ley de Derecho de Autor y las medidas aduaneras en
conformidad con las abligaciones que le corresponden en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC.

Observacion final

8.5 En esta diferencia, lafuncién del Grupo Especial no era verificar laexistenciani € nivel dela
falsificacion de marcas de fébrica o de comercio y lapiraterialesiva del derecho de autor en Chinaen
general, ni examinar la conveniencia de una observancia estricta de los derechos de propiedad
intelectual. Los Estados Unidos impugnaron tres supuestos defectos especificos del régimen juridico
de China en materia de derechos de propiedad intelectual en relacion con determinadas disposiciones
especificas del Acuerdo sobre los ADPIC. El mandato del Grupo Especia estaba limitado a examen
de si esos supuestos defectos, sobre la base de una evaluacion objetiva de los hechos presentados por
las partes, son incompatibles con esas disposi ciones especificas del Acuerdo sobrelos ADPIC.




