DISPOSICIONES GENERALES Y PRINCIPIOS
BASICOS EN EL “ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS
DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

RELACIONADOS CON EL COMERCIO” (ADPIC) !

Como ya es portodos conocido, en los iiltimos afios
el denominado fenémeno de la globalizacién ha
tenido entre sus miiltiples consecuencias el estre-
char los distintos lazos que existen entre los paises.
Sin embargo, a nivel juridico surgen conflictos de
diversa indole, tanto en el aspecto de las relaciones
interestatales multinacionales y bilaterales en si,
como en lajerarquiay aplicacion teérica y prdctica
de los acuerdos y convenios que se deriven de ellos.

En el presente articulo, el autor realiza una exhaus-
tiva descripciony andlisis sobre esta problemdtica,
centrandose en un tema importantisimo y actual-
mente polémico: los derechos de propiedad intelec-
tual relacionados con el comercio plasmados en el
ADPIC celebrado por los miembros de la Organiza-
cién Mundial del Comercio.

* Catedrético de De‘i*egho Mercantil dela Universidad Autonoma deMadrid

Juan Luis Iglesias Prada*

1. NATURALEZA Y ALCANCE DE LAS
OBLIGACIONES

El Acuerdo Sectorial sobre los Aspectos de los Dere-
chos de Propiedad Intelectual relac10nados con el
Comercio (en adelante, ADPIC) comienza con un
Predmbulo en el que se afirma la voluntad de los
Miembros de la Organizacién Mundial del Comer-
cio (en adelante, OMC) de establecer una proteccién
efectiva de los derechos de Propiedad Intelectual
(en el sentido amplio que emplea el articulo 1.2 del
propio Acuerdo) y de introducir procedimientos
agiles que garanticen la observancia de los mismos.
Al propio tiempo, el Predmbulo reconoce la impor-
tancia del sistema de solucién de diferencias como
mecanismo para reducir las tensiones a nivel
multilateral. Asi, de una manera escueta, el Acuer-
do se inicia con una expresién de sus objetivos,
realmente novedosos en el &mbito internacional.

Las Disposiciones Generales y los principios basi-
cos estan constituidos por ocho articulos que sien-
tan las grandes coordenadas en las que se sitia la
regulaciondela Propiedad Intelectual. Deestemodo,
ademads de las normas sustantivas -especialmente
contenidas en la Parte II - que cumplen una funcién
de armonizacién de la legislacion y de estableci-
miento de estandares minimos adecuados a las
expectativas de los Estados industrializados, los

k2

o

' Elpresenteestudio, en el que para esta publicacion se hanintroducido dos péquenos adlmones actualizadoras, forma parte de la obra
colectiva dirigida por el autor y publicada bajo el titulo “Los derechos de propiedad intefectual en la Ofganizacién Mundical del
Comercio. El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionadas con el Comercio”, edit. Instituto de

Derecho y Etica Industrial; Madrid 1997.

* Las referencias a articulos siri indicacion de fuente legal o'al Acuerdo se entienden relativas en ambos casos al Acuerdo sobre los ADPIC.
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principios y las disposiciones generales sirven para
completar el marco normativo del Acuerdo sobre
los ADPIC.

La primera de las disposiciones generales sefala
que “los Miembros aplicaran las disposiciones del
presente Acuerdo” (articulo 1.1). Se trata de una
obligacién cuyos destinatarios son los Estados y
Organizaciones Internacionales contratantes, a los
que se denomina “Miembros”, y respecto de la que
podria plantearse la cuestion de si la aplicacién del
Acuerdo requiere normas nacionales o regionales
dedesarrollo o si, por el contrario, sus disposiciones
son de aplicacién directa, es decir, autoejecutivas
{en la expresion inglesa, self-executing).

Bajo este aspecto, no estard de mas recordar que es
ésta una cuestion sobre la que se ha pronunciado el
Consejo de las Comunidades Europeas, en su Deci-
sion 94-800/CEE, senalando en el tltimo Conside-
rando de la misma que el Acuerdo de la OMC y sus
anexos no son directamente aplicables por los érga-
nos ]ud1c1ales En igual sentido, se puede advertir,
también, que el Consejo de los ADPIC tiene enco-
mendada la tarea de supervisar la aplicacion del
Acuerdo y, en particular, el cumplimiento por los
Miembros de las obligaciones que les incumben en
virtud del mismo. De este modo, la funcién del
Consejo de los ADPIC como 6rgano de vigilancia
delcumplimiento de las obligaciones impuestas por
el Acuerdo a los Miembros parece excluir implicita-
mente la posibilidad de que los particulares puedan
llegar las disposiciones del mismo (por ser ius inter
potestates). Y tal vez por ello, desde la aplicacién
general del Acuerdo a partir del 1 de enero de 1996
se esta procediendo a la revision reciproca de las
legislaciones de los Miembros en sesiones convoca-
das en el seno del Consejo de los ADPIC.

A mi juicio, la respuesta a la cuestién suscitada en
torno a la aplicabilidad del Acuerdo requiere algu-
na matizacion en atencion a la diferente naturaleza
de sus propias normas (en el Acuerdo conviven
disposiciones indeterminadas con preceptos con-

3

cretos) y teniendo en cuenta, a la vez, la tradicién
juridica de cada Miembro de la OMC. En efecto,
parece posible afirmar la directa aplicabilidad de
disposiciones concretas, siempre que esta eventua-
lidad esté amparada por la tradicién juridica perti-
nente. Ahora bien, es precisamente esta tradicion
juridica la que provoca disparidades a la hora de la
aplicacion del Acuerdo, puesto que es excepcional
la posicién de los Miembros que reconoce la directa
aplicabilidad de las normas contenidas en un Trata-
dointernacional*. Por ello, no puede efectuarse una
afirmacion taxativa sobre la directa aplicabilidad
del Acuerdo, sino que debera ponderarse, en primer
término, si el Miembro admite la posibilidad de
invocacién directa ante sus érganos y Tribunales
de disposiciones contenidas en un Tratado inter-
nacional. Y si asi sucede, habra que examinar,
después, aisladamente, cadanorma del Acuerdo,
excluyendo la directa aplicabilidad de aquellas
normas del mismo que sean indeterminadas. En
todo caso, no estara de mas senalar que la senten-
cia del Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas de 10 de marzo de 1998 parte de la
1naphcab111dad directa del Acuerdo sobre el
oMC’.

A partir de estas consideraciones, se puede advertir
que el articulo 1 confiere libertad a los Miembros en
cuanto se refiere a la eleccién del medic especifico
parahacer efectivaslas obligaciones del Acuerdo, lo
que significa que viene a establecer una obligacién
de resultado o, dicho de otro modo, que no se
pretende una armonizacion legislativa mediante el
establecimiento de directrices que hayan de seguir
los Miembros. Debe tenerse en cuenta, por otra
parte, que el Acuerdo se compone de dos tipos de
normas, unas de caracter facultativo y otras obliga-
torias. Estas tiltimas constituyen un minimo que ha
de cumplirse en todo caso, sin perjuicio de que los
Miembros puedan establecer en sus legislaciones
una proteccién mas ampha Por su parte, las nor-
mas facultativas permiten que los Miembros pue-
dan adaptar la norma a sus condiciones particu-
lares (véase, por ejemplo, el articulo 34 sobre la

DOCE niimero L 336 de 1994, pag. 1. A favor de la aplicabilidad directa, vid. DREXL, “Natch GAT und WIPQ: Das TRIPS-Abkommen

und seine Anwendiung in der Europilischen Gemeinschaft”, GRUR Int. 1994, pag. 777. vid., en contra, ULLRICH, “Technologieschutz nach
TRIPS: Prinzipien un Probleme”, GRUR Int., 1995, pag. 637 Cfr. DREIER, “TRIPS und die Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums”,

GRUR Int., 1996, pag. 205.

4
Entre los Miembros que manifiestan de un modo més claté esta vocacion internacionalista pueden recordarse los casos de Alemania

y Espafia. o

* Esta sentencia (. C-122/95) ha sido dictada en el marco de los litigios relativos a la politica comercial de la Uni6n Europea sobre las

importaciories de pldtanos,

“ Lo que puede conducir a situaciones paraddiicas. Ast por ejemplo, Estados Unidos apuntd la posibilidad de apliéar medidas
unilaterales de retorsién a Aleménia por exigir un estandar demasiado alto de actividad inventiva para permitir el acceso a la patente
de programas de ordenador. Vid. ULLRICH, “Technologieschutz...”, cit. pag. 628, nota 43; pdg. 637, nota 114; pag. 639, nota 134.
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inversion de la carga de la prueba en patentes de
procedimiento).

No estara de més afiadir que los beneficiarios de
las normas del Acuerdo son los nacionales de los
Miembros de la OMC. Siendo ello asi, el concepto
de nacional se determina en el propio Acuerdo
(articulo 1.3) por analogia con el utilizado por los
clasicos Convenios multilaterales adoptados en
el marco de la Organizacién Mundial de la Pro-
piedad Intelectual (OMPI): el Convenio de Parfis,
el Convenio de Berna, la Convencion de Romay
el Tratado de Washington sobre circuitos inte-
grados. En este ‘sentido, pues, el concepto de
nacional se amplia a los llamados “asimilados”,
es decir a las personas que, no siendo nacionales,
poseen un domicilio o un establecimiento indus-
trial o comercial real y efectivo en algin Miembro
de la OMC’.

Bajo este aspecto, una de las cuestiones
interpretativas que suscita la lectura de la norma es
larelativa a la determinacion de si los beneficiarios
del Acuerdo son también los propios nacionales del
Miembro obligado aaplicarlo. Asisucede, en efecto,
porque el articulo 1.3 sefala que “los Miembros
concederan alosnacionales de los demas Miembros
el trato previsto en el presente Acuerdo”. Cierta-
mente, no es dudoso que los derechos minimos
contenidos en el Acuerdo son de aplicacién obliga-
toria a los nacionales de los demés Miembros, pero
nada se dice, en cambio, respecto de los propios
nacionales. Y este silencio podria inducir a una
respuesta negativa sobre la cuestiéon enunciada.

Para responder adecuadamente a esa cuestion ha
de tenerse en cuenta que el principio enunciado en
el articulo 1.3 (proteccién a los nacionales de los
demds Miembros del Acuerdo) es equivalente al
trato unionista del Convenio de la Unién de Paris
de 20 de marzo de 1883 (CUP). En efecto, un
nacional de un Estado del Conventodela Uniénde
Paris no podra invocar en su propio Estado los
derechos especialmente previstos en dicho Conve-
nio, siento ésta una peculiaridad que explica, por
gjemplo, que el articulo 2.3 de nuestra Ley de
Patentes, de 20 de marzo de 1986, faculte a las
personas naturales o juridicas de nacionalidad es-
pafiola para invocar las normas del CUP.

7 Tal como se especifica en la nota 1 al articulo 1.3 del Acuerdo.

* Vid. ULLRICH, “Technologieschutz..”, cit., pdg. 632.

Puesbien, la situacién no cambia, en puridad, con el
Acuerdo sobre los ADPIC. Si bien no es verosimil
que un Miembro introduzca una legislacién
discriminatoria para sus propios nacionales’, el
verdadero quid de la cuestién se produce si el
Miembro. no ha transpuesto normas del Acuerdo
que sean suficientemente claras y autoejecutivas.
En estos casos, los nacionales de los demds Miem-
bros podran ampararse en el articulo 3.1 del Acuer-
do -norma a la que posteriormente nos referimos-,
mientras que los nacionales de ese Miembro no
podran hacerlo ’

En otro orden de cosas, es oportuno recordar que
el Acuerdo sobre los ADPIC nace como norma de
caracter minimo, ya que los Miembros pueden
conferir una proteccién méas amplia que la reque-
rida por el Acuerdo (articulo 1.1). Y no estara de
mas recordar también, finalmente, que el ambito
objetivo del Acuerdo es -como ya se ha indicado-
la Propiedad Intelectual entendida en un sentido
amplio (articulo 1.2), ya que, ademas de los dere-
chos de autor y conexos, queda comprendido el
Derecho de la Propiedad Industrial en su acep-
cién més amplia (incluida la proteccion de los
secretos industriales).

2. LA RELACION DEL ACUERDO ADPIC
CON OTROS CONVENIOS SOBRE
PROPIEDAD INTELECTUAL

El Acuerdo ADPIC no ha surgido como un tratado
internacional aislado. Su nacimiento ha sido, en
efecto, el resultado de una compleja y conocida
negociacion en el marco general del GATT. Y esen
este &mbito en el que precisamente se suscité la
concurrencia del Acuerdo con los convenios clasi-
cos en materia de Propiedad Industrial celebrados
bajo el auspicio de la OMPL La cuestién, en todo
caso, no es ajena al propésito de incardinar en el
marco multilateral de la OMC el debate acerca del
estado y la eficiencia de la disciplina protectora de
los derechos de propiedad intelectual. Y tal vez por
ello, como solucién de compromiso y para evitar
un no deseable enfrentamiento con la OMPI, se
optd por incorporar al Acuerdo las disposiciones
mads relevantes de los convenios generales sobre
Propiedad Industrial e Intelectual.

“ % -

* Enelandlisis se prescinde de la posible incongruencia constitucional de esta discriminacitn, que habr4 de ser valorada conforme a

la Ley del Estado:en cuestion.
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De este modo, en el articulo 2.1 del Acuerdo se
establece la}o obligacién de cumplir las normas
sustantivas  del Convenio de Paris para la protec-
cién de la Propiedad Industrial (en adelante, CUP).
Ello implica que, atin en el caso de existir algun
Miembro del Acuerdo ADPIC que no fuera parte
del citado convenio, ese Miembro tendria que apli-
car tales disposiciones. Ciertamente, si se advierte
que las partes contratantes delaOMC y del CUP son
practicamente las mismas, podria estimarse que las
previsiones del articulo 2 en el sentido indicado
pueden resultar residuales. Con todo, se puede
estimar que tales previsiones no dejaran de ser de
interés para las organizaciones internacionales
Miembros de la OMC que, como es sabido, no
pueden adherirse al CUP. Por otra parte, no cabe
menospreciar la indudable relevancia que ha de
atribuirse al hecho de que la infraccién de estas
obligaciones pueda quedar sujeta al mecanismo de
solucion de diferencias previsto en el articulo 64 del
Acuerdo. No ha de olvidarse, en este sentido, que,
aun cuando en el régimen del CUP la transgresion
de las obligaciones sea tedricamente recurrible ante
el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, la
realidad de los hechos muestra que, en la practica,
esa posibilidad de recurso no se ha traducido en la
aplicacién de ninguna sancién de Derecho interna-
cional''.

Bajo esta misma orientacién de bisqueda de solu-
ciones de compromiso respecto del papel desempe-
fado por la OMPI], la insercién de las normas del
CUP en el sistema del Acuerdo sobre los ADPIC se
harealizado mediante la técnica dela incorporacién
por referencia. Ahora bien, como se puede advertir
la lectura del articulo 2.1 del Acuerdo, esta incorpo-
racién por referencia es estatica (se alude expresa-
mente alaredaccion del CUP del Acta de Estocolmo
de 14 de julio de 1967) o, si se quiere, inmutable, lo
que significa que, en el caso de que se modificaran
las normas del CUP, el Acuerdo no se alteraria de
modo correlativo. Y siendo ello asi no puede dejar
de advertirse que el papel de la OMPI ha quedado
aun mas relegado, sin que sea facil despejar la
incégnita relativa al futuro Tratado en materia de
patentes que en la actualidad se esta discutiendo en
el seno de ese organismo.

Porlodemas, el articulo 2.2 determina claramentela
relacién de compatibilidad del Acuerdo con deter-
minados Convenios internacionales auspiciados por
la OMPIL En efecto, esa norma establece que ningu-
na disposicién contenida en las Partes Segunda,
Tercera o Cuarta del propio Acuerdo podré perjudi-
car las obligaciones que los Miembros puedan tener
entre si en virtud de los Convenios de Paris, Berna,
Roma y Washington.

3. EL PRINCIPIO DE TRATO NACIONAL

El principio de trato nacional es un principio conso-
lidado en el &mbito de los tratados internacionales
de propiedad industrial, que nacié con el CUP en el
ano 1883. Consiste, como es sabido, en conceder a
los nacionales de las demas partes contratantes la
misma proteccién y ventajas que las leyes respecti-
vas concedan a los propios nacionales. Y en esos
mismos términos aparece recogido ahora, en el
articulo 3.1 del Acuerdo que nos ocupa.

Bajo este aspecto, no estara de méas recordar que,
como se sefala en nota al propio articulo 3, la
referencia que se hace en dicho precepto y en el
siguiente articulo4ala “proteccién” comprende los
aspectosrelativosala existencia, adquisicion, alcan-
ce, mantenimiento y observancia de los derechos de
propiedad intelectual. Pero, sobre todo, interesa
poner de relieve que la recepciéon del principio de
trato nacional en el Acuerdo implica, en particular,
un rechazo de la posibilidad de establecimiento de
un tratamiento preferencial en favor de los Estados
menos desarrollados, a los que, por otra parte, se
les concede una moratoria en la aplicacién de las
obligaciones determinadas en el propio Acuerdo
(articulos 65-66).

Conviene tener presente, no obstante, que en los
articulos 3 y 5 del Acuerdo se permiten algunas
excepciones al principio de trato nacional: a) en
primer lugar, en armonia con algunos tratados so-
bre el derecho de autor y derechos conexos que se
especifican en el articulo 3.1;b) en segundo lugar, y
como sucede también en el contexto del CUP (art.
2.3"), se permite la no aplicacion del principio de
trato nacional (articulo 3.2} en determinadas cues-

" Articulos 1-12 y'19 del CUP, El contenido especifico para cada derecho se analiza en los diversos estudios contenidos en esta obra,

" Recuérdese, bajo este aspecto, que una de las cuestiones suscitadas en las distintas tendencias que se manfestaron envél curso de las
negociaciones relativas al tema de los derechios de propiedad intelectual en el seno de la Ronda Uruguay ha sido la relativa ala posicién
que deberfa atribuirse a la OMPI en materia de proteccidn de esos derechos, y que en este puntono ha dejado de pesar la consideracién
de que la OMPI carece de instrumentos aptos para exigir el cumplimiento de obligaciones internacionales en esa materia.

“ Vid. PACON, “Was bringt TRIPS den Entwichklingslﬁnder? . GRUR Int., 1995, pag. 877.

" BODENHAUSEN aportaalgtnos ejemplos de discriminaciones permitidas, como son: la obligacion de depoSitar una cautio judicatum
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tiones de caracterjudicial y administrativo, incluido
elnombramiento de un agente dentro delajurisdic-
cién de un Miembro, aunque se condiciona esa
posibilidad con determinadas cautelas, como la
necesidad de cumplir la ley no incompatible con el
propio Acuerdo ADPIC y la exigencia de que el
recurso a estas posibles excepciones no constituya
unarestriccién encubierta al comercio; c) y, en tercer
término, se contempla en el articulo 5 la no aplica-
cion del principio de trato nacional a los procedi-
mientos para la adquisicién y mantenimiento de los
derechos de propiedad intelectual estipulados en
acuerdos multilaterales concertados en el marco de
la OMPL. En este ultimo sentido, cabe recordar que
estos convenios son de cardcter cerrado y, en conse-
cuencia, s6lo son accesibles a los nacionales de los
Estados parte (Arreglo de Madrid relativo al regis-
tro internacional de marcas, Tratado de Coopera-
cién en materia de Patentes -PCT-, etc.).

Entodo caso, no parece dudosalaestimacién de que
el principio de trato nacional constituye una especie
de contrapeso de la exigencia de reciprocidad para
la proteccién (que histéricamente se ha producido
enel ambito de las topografias de semiconductores,
aunque quedara superado en el Tratado de Was-
hington). Ahora bien, siendo ello cierto, no lo es
menos la observacion de que la existencia de nor-
mas minimas impuestas en el Acuerdo atentia bas-
tante la utilidad de dicho Principio, al menos para
los Estados en desarrollo’

4. PRINCIPIO DE TRATO DE NACION
MAS FAVORECIDA

El principio de nacién mas favorecida (NMF) es un
principio caracteristico del GATT y, al propio tiem-
po, constituye una clausula habitual en los tratados
internacionales multilaterales, siendo una de las
piezas basicas de todo el sistema de la OMC. Y, sin
duda por ello, este principio ha sido objeto de par-

ticular acogida en el articulo 4 del Acuerdo ADPIC.
Bajo este aspecto, y en cuanto a nuestro caso intere-
sa, el principio de NMF consiste en multilateralizar.
a la totalidad de los Miembros del Acuerdo toda
ventaja, favor, privilegio, o inmunidad que conceda
un Miembro a los nacionales de otro Miembro,
normalmente a través de un tratado bilateral. Se
pretende con ello que el trato dado por el Miembro
a los demas Miembros en materia de proteccién de
la propiedad intelectual sea el mismo y no se pro-
duzcan discriminaciones entre los diferentes Miem-
bros. Ciertamente, y desde un punto de vista prac-
tico,no se puede negar -y asi ha sido observado-que
el principio de NMF debe ver bastante reducido su
ambito deaplicacién porlavigenciadel principiode
tratonacional. Pero no es menos cierto que en deter-
minadas ocasiones este principio puede mostrar su
eficacia.

Asi, por ejemplo, para que se levantaran las sancio-
nes comerciales impuestas por Estados Unidos,
Corea del Sur celebré con este tltimo Estado un
Tratado que otorgaba a los nacionales de Estados
Unidos (y no a los de otros Estados) la proteccién
por patente de producto con independencia de la
fecha de prioridad delainvencién (sistema pipeline),
obligando a retirar del mercado los productos
coreanos que en los 7 afios anteriores a la conclusion
del Tratado hubieran copiado derechos de pro?ie-
dad industrial de nacionales estadounidenses .

En todo caso, y cualquiera que sea su virtualidad
practica, conviene tener presente que la obligatorie-
dad de este principio admite cuatro excepciones
establecidas en el articulo 4 del Acuerdo, a las que
habra de sumarse la contenida en su articulo 5.

La primera de esas excepciones se refiere a los tratos
de favor que se deriven de acuerdos no especificos
de proteccién de la propiedad intelectual
(articulo 4.a)16. En este ambito cabe destacar los

solvi (caucién de arraigo enjuicio), el derécho a demandar a un nacional de otro pais ante un tribunal del pafs en el que el demandante
esta domiciliado o establecido, y la obligacion delos no residernites de designar una direccion o de hombrar un mandatario coneel fin de
facilitar la comunicacion dentrodel procedimiento; vid. Guia para la aplicacion del CUP, Ginebra, 1969, pdg. 35. Estas excepciones
aparecen enumeradas, también, en el articulo 3.2 del Acuerdo, en el que se imponen como requisitos para el recurso alas mismas que
sean necesarias para conseguir el cumplimiento de las leyes y reglamentos, que no sean incompatibles con las disposiciones del propio
Acuerdo (piénsese en'el principio de no discriminacién en materia de patentes conteniido en el articulo 27) y que tales practicas no se
apliquen de manera que constituyan una restriccion encubierta al contercio, }EI enjuiciamiento de la concurrencia de estas condiciones
habré de determinarse en cada ¢aso concreto.

22 . Ll .
" ULLRICH, “Technologieschutz...”, cit., pdg. 627, quien estima que una reciprocidad de base subyace al principio-de' tratamiento
nacional. e

e 4 e
e -

* Vid. PACON, “Was brz'ﬁgt../’, cit;, pag. 878.

** El principio de NMF no ser4 exigible, en efecto, cuando las ventajas, favores, privilegios o inmunidades concedidos por un Miembro
“se deriven ‘de acuerdos internacionales sobre asistencia judicial o sobre observancia de 14 ley de vardcter general y no limitados
especificamente a la proteccién de la propiedad intelectual”.
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diferentes acuerdos de integracion entre Estados
(Unién Europea, Pacto Andino, Mercosur, NAF-
TA), cuyos beneficios no se extienden a nacionales
de Miembros de la OMC”

Lasegunda contempla las ventajas, favores, privile-
gios o inmunidades concedidos por un Miembro de
conformidad con lasnormas del Convenio de Berna
y de la Convencién de Roma, que se basan en el
principio de reciprocidad (articulo 4.b).

La tercera comprende los supuestos de trato de
favor a intérpretes o ejecutantes y a titulares de
determinados derechos conexos (productores de
fonogramas y organismos de radiodifusioén), cuan-
dodichotratonoesté previstoenel Acuerdo ADPIC
(articulo 4.c).

Y finalmente, la cuarta, exime del respeto al princi-
pio de NMF cuando se trate de beneficios que se
deriven de los acuerdos internacionales de propie-
dad intelectual vigentes antes de la entrada en vigor
del Acuerdo OMC, siempre que se notifiquen al
Consejo de los ADPIC y no constituyan una medida
discriminatoria (articulo 4.d).

Esta 1ltima excepcién debe relacionarse con la nor-
ma del siguiente articulo 5, que permite igualmente
excepcionar del trato de NMF -como lo hace tam-
bién respecto del principio de trato nacional, segin
ya hemos indicado- a los acuerdos multilaterales
concertados enelmarcodelaOMPIy que se refieren
a sistemas de registro y mantenimiento de derechos
de propiedad intelectual. Y,amimodo de ver,hade
estimarse que, para la operatividad de la excepcién,
no es necesaria en este caso la notificacién de esos
acuerdos al Consejo de los ADPIC, pues la mera
existencia del articulo 5 implica la innecesariedad
de la notificacién.

5. EL PRINCIPIO DEL AGOTAMIENTO
DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD
INTELECTUAL

La simple lectura de su articulo 6 permite advertir
que el Acuerdo ADPIC no toma postura sobre la

figura del agotamiento del derecho. Parece razona-
ble entender, por ello, que esta cuestién queda en
manos de cada uno de los Miembros, quienes podra
seguir el criterio del agotamiento nac1ona1 o del
agotamiento internacional de los derechos'®

No es irrelevante, sin embargo, la circunstancia de
que en dicho articulo se establezca que en los proce-
dimientos de solucidén de diferencias surgidas en el
marco del Acuerdo no cabe alegar cuestiones relati-
vas al agotamiento del derecho, siempre que se
respeten las obligaciones de trato nacional y de
nacién mas favorecida. Porque, a mi modo de ver,
esta disposicién puede ser motivo de diferentes
controversias, como se puede prever ala vistade las
discrepancias de caracter doctrinal quel ha suscitado
la interpretacién del propio articulo 6" . Es de ad-
vertir, ademas, que en este caso nos hallamos
ante una norma de caracter general en materia de
agotamiento del derecho, que no distingue entre
las diferentes modalidades de derechos de Pro-
piedad Intelectual e Industrial” . Y siendo ello
asi, parece admisible que los Miembros adopten
con entera libertad normas referentes al agota-
miento del derecho diferenciando las diversas
modalidades de proteccion (por ejemplo, agota-
miento internacional para marcas, agotamiento
nacional para patentes, etc.). En todo caso, es de
recordar que la sentencia del Tribunal de Justicia
de las Comunidades Europeas de 6 de julio de
1998 (As. C-355/96) ha consagrado en el ambito
comunitario europeo el principio exclusivamen-
te comunitario del agotamiento del derecho de
marca. De este modo, se excluyela posibilidad de
que los Estados miembros de la Unién Europea
adopten el agotamiento internacional del dere-
cho de marca.

Por lo demas, tal vez pueda suscitarse en esta mate-
ria la cuestién de si la libertad conferida en materia
de agotamiento del derecho puede dar pie a la
adopcién demedidas unilaterales de retorsion. Mas
en este punto se puede estimar, a mi juicio, que el
propio sistema del Acuerdo es incompatible con la
posibilidad de que los Estados recurran a este tipo
de mecanismos de salvaguardia de sus intereses.

7 Asi. P- €j:, el agotamiento comunitario de los derechos de Propiedad Intelectual no es aplicable a‘las relaciones con terceros Estados.
Ademas, el principiode no discriminacionen materia de derecho de autorno es aplicable alos nacionales de Miembros dela OMC. Desde
otra perspectiva y en el dmbito comunitario, v, laSTICE de 20-10-1993, As. C-92/92, C-326/92 (Phil Collins}, Eurape, 1993, dic., pag. 11.

GRUR Int. 1994, pag. 53. V. la sentencia del BGH de 21-4-1994 aplicando lo dispuesto por el TJCE (Europfische Zeitschrift far

Wirtschaftsvecht,; 1994, pag. 637). ‘

Vlg ULLRICH, "Technolagteschutz " cit., pag. 635.

V1d entre otros; DELASHERAS, El agotammnto del derecho de marca, Madrid 1994 passimi; REMICHE/DESTERBEQ, “Lesbrevets
pharmaceutiques dans les accords du GATT: ] ‘enjen?”, Revue Internationale de Droit Economique, 1996, 1, pag. 49 ss. STRAUS, "Bedeutung des

TRIPS fiir das Patentrecht ” pag. 193.
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6. OBJETIVOS Y PRINCIPIOS

Los dos ultimos articulos integrantes de la Parte I
del Acuerdo ADPIC se refieren a los “objetivos”
(articulo 7) y a los “principios” (articulo 8) del
propio Acuerdo.

El primero de ellos constituye, en realidad, una
declaracion de principios o de intenciones que se
manifiesta en la misma linea del Preambulo que
precede al texto articulado. En €l se subraya, en
efecto, la necesidad de que la proteccién y obser-
vancia de los derechos de propiedad intelectual -
Partes Segunda y Tercera del Acuerdo, respecti-
vamente- lleven consigo la transferencia de tec-
nologia y el equilibrio de derechos y obligacio-
nes. No es sorprendente, por ello, que este articu-
lo haya merecido una gran aceptaciéon de los
paises en desarrollo” . Ni tampoco que, a partir
de su contenido, se haya podido preconizar una
interpretacién favorable a los intereses de los
Miembros en desarrollo (verdadero uso alterna-
tivo del derecho™), interpretacion ésta que pro-
bablemente no tenga demasiadas posibilidades
de éxito ante laamenaza de medidas de retorsion
por parte de los Estados industrializados.

Por otra parte, se puede advertir que, ademas de
formular una declaracién de principios, el articu-
lo 7 del Acuerdo establece también cudl es el fin
de la proteccién de la Propiedad Intelectual e
Industrial: la difusién y la transferencia de tecno-
logia. Una difusién que se consigue principal-
mente, como es sabido, a través de un sistema de
derechos de exclusiva, que suponen la retribu-
cidon de lainnovacién estética (diseiio, derecho de
autor) y tecnologia (patentes) o que sirven para
diferenciar los productos y servicios de los com-
petidores (signos distintivos).

20

7 Vid. ULLRICH, “Technologieschutz:..”; cit;; pag. 632.

# REMICHE/DESTERBECQ, “Les brevets...”, cit., pég. 22.

Entodo caso, sea cual fuere la valoracion que pueda
merecer el contenido de esta especie de norma
programatica, locierto es que enel Acuerdo ADPIC,
aparte de la formulacién de declaraciones genera-
les, se ha conseguido imponer unas obligaciones de
caracter sustancial a los Miembros que, en general,
obedecen al interés de los Estados mas desarrolla-
dos. Asi por ejemplo, se han establecido estaindares
elevados de proteccion (acceso a la patente de todas
las invenciones con las posibilidades de exclusién
del articulo 27.3) y no se ha permitido imponer la
carga de uso nacional de la patente (articulo 27.1).

Por su parte, el articulo 8 (“principios”, podriamos
anadir “correctores”) contempla las medidas de sal-
vaguardia que los Miembros pueden adoptar al ade-
cuar sus legislaciones al Acuerdo ADPIC. Ha de
recordarse, en este sentido, que el Acuerdo prohibe la
formulacién de reservas a sus disposiciones si no es
con el consenso de los demés Miembros (articulo 72).
Por ello mismo, el articulo 8 constituye una clausula
abierta, aunque con un limite que, a mi modo de ver,
no carece de relevancia: que las medidas sean compa-
tibles con el propio Acuerdo. En concreto, esas posi-
bles medidas de salvaguardia hacen referencia a la
proteccion de la salud publica, nutricién, promocién
delinterés puiblico, prevencién de abusos en el uso de
los derechos de propiedad intelectual (practicas res-
trictivas de lacompetencia, también contempladasen
el articulo 40), etc. Sin embargo, laregla dela compa-
tibilidad con el Acuerdo puede mermar considera-
blemente la virtualidad de su admisién” . A pesar de
ello, no deja de ser oportuno advertir c6mo en este
dmbito pueden llegar a alcanzar especial importancia
las licencias obligatorias que, salvo contadas excep-
ciones, han caido en practico desuso en los Estados
maés desarrollados, pero que pueden servir como
elemento de impulso del empleo de tecnologia a
favor de los Estados en desarrollo.

Vid. STRAUS, a favor de una solucidn diferenciada, “Bedeutung...”, pag. 193.

* Vid., en sentido contrapuestos, STRAUS, “Bedeutung...”, pag. 179y REMICHE/DESTERBECQ, “Les brevets...”; cit., pag. 166 ss.
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