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CAPITULO 13

PROPIEDAD INTELECTUAL

SECCION A

DISPOSICIONES Y PRINCIPIOS GENERALES

ARTICULO 13.1
Disposiciones generales

1.  Cada una de las Partes afirma los derechos y obligaciones reciprocos en virtud de la OMC, el
Acuerdo sobre los ADPIC y cualquier otro acuerdo multilateral relacionado con la propiedad

intelectual en el que sea Parte.

2.  Cada una de las Partes tendré libertad para determinar el método adecuado para aplicar las
disposiciones del presente capitulo dentro de su propio ordenamiento juridico y sus practicas
legales, de manera coherente con los objetivos y principios del Acuerdo sobre los ADPIC y del

presente capitulo.
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ARTICULO 13.2
Obijetivos

Los objetivos del presente capitulo son:

a)  facilitar el acceso, la produccion y la comercializacion de productos innovadores y creativos,
asi como fomentar el comercio y la inversion, entre las Partes, contribuyendo a una economia
mas sostenible, equitativa e inclusiva para las Partes;

b)  lograr un nivel adecuado y efectivo de proteccion y observancia de los derechos de propiedad
intelectual que ofrezca incentivos y recompensas a la innovacion, contribuyendo al mismo
tiempo a la transferencia y difusion efectivas de la tecnologia, y favoreciendo el bienestar
social y econémico y el equilibrio entre los derechos de los titulares y el interés publico; y

c) fomentar medidas que ayuden a las Partes a promover la investigacion y el desarrollo, asi
como el acceso al conocimiento, incluyendo un dominio publico rico.

ARTICULO 13.3
Naturaleza y alcance de las obligaciones
1. A efectos del presente Acuerdo, «derechos de propiedad intelectual» se refiere a todas las

categorias de propiedad intelectual que son el objeto de las secciones 1 a 7 de la parte 11 del

Acuerdo sobre los ADPIC y a los articulos 13.9 a 13.43 del presente Acuerdo.
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2. Laproteccion de la propiedad intelectual incluye la proteccion contra la competencia desleal a
la que se hace referencia en el articulo 10 bis del Convenio de Paris para la Proteccion de la

Propiedad Industrial, hecho en Paris el 20 de marzo de 1883, revisado por Gltima vez en Estocolmo

el 14 de julio de 1967 (en lo sucesivo, «Convenio de Paris»).

3. Ninguna disposicién del presente capitulo impedira que una Parte adopte las medidas
necesarias para impedir el abuso de los derechos de propiedad intelectual por parte de los titulares
de derechos, o el recurso a practicas que restrinjan injustificadamente el comercio o afecten
negativamente a la transferencia internacional de tecnologia, siempre que dichas medidas sean

compatibles con el presente capitulo.

4.  Una Parte no estara obligada a conceder mediante su legislacion una proteccion mas amplia
que la exigida por el presente capitulo. El presente capitulo no excluye que una de las Partes
aplique, mediante su legislacion, normas mas estrictas para la proteccion y la observancia de los

derechos de propiedad intelectual, siempre que no contravengan el presente capitulo.

ARTICULO 13.4

Principios

1.  Cada una de las Partes reconoce que la proteccion y la observancia de los derechos de
propiedad intelectual pueden y deben llevarse a cabo de manera que favorezcan el progreso
econdmico, social y cientifico. Cada una de las Partes garantizara la observancia de los derechos de
propiedad intelectual dentro de su propio ordenamiento juridico y sus practicas legales.
2. Al formular o modificar sus disposiciones legislativas y reglamentarias, cada Parte podra

establecer excepciones y flexibilidades permitidas por los instrumentos multilaterales de los que las

Partes sean signatarias.

MERCOSUR/EU/ITA/es 298



+ +
G ey

_—esssssa s
_ = e — +

'MERCOSUR MERCOSUL

3. Las Partes reafirman las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC relativas a la

competencia.

4.  Las Partes apoyan la consecucion de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones
Unidas.

5. Las Partes apoyan la Resolucion WHA 60.28 de la Asamblea Mundial de la Salud y el Marco
de Preparacion para una Gripe Pandémica adoptado en la sexagésima cuarta Asamblea Mundial de
la Salud.

6.  Las Partes reconocen la importancia de promover la aplicacion de la Estrategia Mundial y el
Plan de Accion sobre Salud Pablica, Innovacion y Propiedad Intelectual, adoptados por la
Asamblea Mundial de la Salud el 24 de mayo de 2008 (Resolucion WHA 61.21 modificada por la
Resolucion WHA 62.16).

7. Las Partes afirman las recomendaciones de la Agenda para el Desarrollo, adoptadas en 2007
por la Asamblea General de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (en lo sucesivo,
«OMPI»).

8.  Cuando la adquisicion de un derecho de propiedad intelectual esté supeditada a la concesion o
registro del derecho, cada una de las Partes hara todo lo posible por garantizar que los
procedimientos de concesion o registro del derecho favorezcan la concesion o el registro en un

plazo razonable, a fin de evitar una restriccion infundada del periodo de proteccion.
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ARTICULO 135
Trato nacional

Cada una de las Partes concedera a los nacionales® de la otra Parte un trato no menos favorable que
el que otorgue a sus propios nacionales con respecto a la proteccion? de la propiedad intelectual
contemplada en el presente capitulo, a reserva de las excepciones previstas en los articulos 3 y 5 del
Acuerdo sobre los ADPIC3,

! A efectos del presente capitulo, se entendera por «nacional», con respecto al derecho de
propiedad intelectual pertinente, una persona de una Parte que cumpla los criterios de
elegibilidad para acogerse a la proteccién prevista en el Acuerdo sobre los ADPIC o los
acuerdos multilaterales suscritos y administrados bajo los auspicios de la OMPI, en los que
una Parte es una parte contratante.

2 A efectos del articulo 13.5, «proteccidén» comprende los aspectos relativos a la existencia,
adquisicion, ambito de aplicacion, mantenimiento y observancia de los derechos de propiedad
intelectual, asi como las cuestiones relativas al ejercicio de los derechos de propiedad
intelectual de que trata especificamente el presente capitulo.

3 En lo que concierne a los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y
los organismos de radiodifusion, esta obligacion solo se aplica a los derechos previstos en el
presente capitulo.
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ARTICULO 13.6

Proteccion de la biodiversidad y el conocimiento tradicional

1.  Las Partes reconocen la importancia y el valor de la biodiversidad y sus componentes y de los
conocimientos tradicionales, innovaciones y précticas asociados de las comunidades indigenas y
locales®. Ademas, las Partes afirman sus derechos soberanos sobre sus recursos naturales y sus
derechos y obligaciones establecidos en el Convenio sobre la Diversidad Bioldgica de 1992, hecho
en Rio de Janeiro el 5 de junio de 1992 (en lo sucesivo denominado, «CDB») con respecto al acceso
a los recursos genéticos, y a la distribucion justa y equitativa de los beneficios derivados de la

utilizacion de esos recursos geneticos.

2.  Las Partes afirman, reconociendo el caracter especial de la biodiversidad agricola, sus
caracteristicas distintivas y los problemas que requieren soluciones distintivas, que el acceso a los
recursos genéticos para la alimentacion y la agricultura sera objeto de un tratamiento especifico de
conformidad con el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentacion y
la Agricultura, hecho en Roma el 3 de noviembre de 2001 (en lo sucesivo, «Tratado Internacional

sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentacion y la Agricultura»).

3. Las Partes podran revisar de comun acuerdo el presente articulo en funcién de los resultados y

conclusiones de los debates multilaterales.

! A efectos del articulo 13.6, las «comunidades indigenas y locales» podran incluir a los
descendientes de africanos esclavizados y a los pequefios agricultores.
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ARTICULO 13.7
Agotamiento

Cada Parte tendré libertad para establecer su propio régimen de agotamiento de los derechos de
propiedad intelectual, conforme al Acuerdo sobre los ADPIC.

ARTICULO 13.8

Acuerdo sobre los ADPIC y salud publica

1.  Las Partes reconocen la importancia de la Declaracion relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y
la Salud Publica, adoptada el 14 de noviembre de 2001 (en lo sucesivo, «Declaracion de Doha») por
la Conferencia Ministerial de la OMC. Para la interpretacion y aplicacion de los derechos y las
obligaciones con arreglo al presente capitulo, las Partes se aseguraran de la coherencia con la

Declaracién de Doha.

2.  Cadauna de las Partes aplicaréa el articulo 31 bis del Acuerdo sobre los ADPIC, asi como su

anexo Yy el apéndice de su anexo, que entraron en vigor el 23 de enero de 2017.

MERCOSUR/EU/ITA/es 302



+ +
+ + 3

_—esssssa s
= —_—_ —_—_——— +

+

'MERCOSUR MERCOSUL

SECCION B

NORMAS REFERENTES A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

SUBSECCION 1

DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS!

ARTICULO 13.9
Acuerdos internacionales

Cada una de las Partes afirma sus derechos y obligaciones en virtud de los siguientes acuerdos
internacionales, teniendo en cuenta gque los acuerdos no son vinculantes para aquellos que no son

parte en ellos:

a) el Convenio de Berna para la Proteccion de las Obras Literarias y Artisticas, hecho en Berna
el 9 de septiembre de 1886, en su version modificada de 28 de septiembre de 1979 (en lo

sucesivo, «el Convenio de Berna»);

b) la Convencion Internacional sobre la proteccién de los artistas intérpretes o ejecutantes, los
productores de fonogramas y los organismos de radiodifusion, hecha en Roma el 18 de mayo

de 1964 (en lo sucesivo, «la Convencion de Roma»);

! Las Partes tendran libertad, en sus disposiciones legislativas y reglamentarias, para utilizar
diferentes nombres para los derechos establecidos en la presente subseccion, siempre que se
garantice el nivel de proteccién acordado.
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el Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas,
con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso, adoptado en
Marrakech el 27 de junio de 2013;

el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor, hecho en Ginebra el 20 de diciembre de 1996;

el Tratado de la OMPI sobre Interpretacion o Ejecucion y Fonogramas, hecho en Ginebra el
20 de diciembre de 1996; y

el Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales, hecho en Beijing el
24 de junio de 2012.

ARTICULO 13.10

Autores

Cada una de las Partes otorgara a los autores el derecho exclusivo de autorizar o prohibir:

a)

b)

d)

la reproduccién de sus obras de forma directa o indirecta, temporal o permanente, de forma

total o parcial, por cualquier medio y de cualquier forma;

cualquier forma de distribucién al pablico del original de sus obras o copias de éstas mediante

venta u otro modo de transferencia de la propiedad,;

cualquier comunicacion al publico de sus obras, mediante procedimientos por cable o

inalambricos; y

la puesta a disposicion del publico de sus obras de tal manera que cualquier persona pueda

tener acceso a ellos desde el lugar y en el momento que elija.
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ARTICULO 13.11

Aurtistas intérpretes o ejecutantes

Cada una de las Partes otorgara a los artistas intérpretes o ejecutantes el derecho exclusivo de

autorizar o prohibir:

a)

b)

d)

la fijacion de sus actuaciones;

la reproduccidn directa o indirecta, temporal o permanente, por cualquier medio y en

cualquier forma, de la totalidad o de una parte de las grabaciones de sus actuaciones;

la distribucion al publico, mediante venta o de otro modo, de las fijaciones de sus actuaciones;
la emisidn inalambrica y por cable, si esta previsto en las disposiciones legislativas y
reglamentarias de una Parte, y la comunicacion al publico de sus actuaciones, salvo cuando la
propia actuacion ya constituya en si misma una actuacion transmitida por radiodifusion o se

haga a partir de una fijacion; y

la puesta a disposicion del publico de sus grabaciones o actuaciones de tal manera que

cualquier persona pueda tener acceso a ellos desde el lugar y en el momento que elija.
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ARTICULO 13.12
Productores de fonogramas

Cada una de las Partes otorgara a los productores de fonogramas el derecho exclusivo de autorizar

0 prohibir:

a) lareproduccion de sus fonogramas de forma directa o indirecta, temporal o permanente, de

manera total o parcial, por cualquier medio y de cualquier forma;

b) ladistribucion publica, mediante venta o de otro modo, de sus fonogramas, incluidas las

copias de éstos; y
c) lapuesta a disposicion del pablico de sus fonogramas de tal manera que cualquier persona
pueda tener acceso a ellos desde el lugar y en el momento que elija.
ARTICULO 13.13
Organismos de radiodifusién
Cada una de las Partes podra establecer en sus disposiciones legislativas y reglamentarias lo que
debe considerarse un organismo de radiodifusion, y otorgara a los organismos de radiodifusién el

derecho exclusivo a autorizar o prohibir:

a) lafijacion de sus emisiones;
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la reproduccidn directa o indirecta, temporal o permanente, por cualquier medio y en
cualquier forma, de la totalidad o de una parte de las fijaciones de sus emisiones;

la puesta a disposicion del publico, mediante procedimientos por cable o inalambricos, de las
fijaciones de sus emisiones, con independencia de que éstas se transmitan por procedimientos
alambricos o inalambricos, cable o satélite incluidos, de tal forma que cualquier persona del

publico pueda tener acceso a ellas desde el lugar y en el momento que elija;

la distribucion al publico, mediante venta o de otro modo, de las grabaciones de sus

emisiones?!; y

la radiodifusion inalambrica de sus emisiones o, si asi lo establecen las disposiciones
legislativas y reglamentarias de la Parte, la retransmision por cable, asi como la comunicacién
al publico de sus emisiones cuando tal comunicacion se haga en lugares accesibles al publico

a cambio del pago de una cantidad en concepto de entrada?.

Las letras c) y d) del articulo 13.13 no se aplicaran a una Parte en la medida en que dicha
Parte no establezca en sus disposiciones legislativas y reglamentarias los derechos
establecidos en dichas letras. En tal caso, las demas Partes podran excluir a los organismos de
radiodifusion de dicha Parte de la proteccion concedida en el articulo 13.13, letras ¢) y d), y la
obligacion prevista en el articulo 13.5 no se aplicara con respecto a los derechos previstos en
el articulo 13.13, letras c) y d).

Cada una de las Partes podra conceder derechos mas amplios en lo que respecta a la
comunicacion al pablico por parte de los organismos de radiodifusion.
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ARTICULO 13.14

Derecho a remuneracién por radiodifusion y comunicacion al pablico

de fonogramas publicados con fines comerciales

1.  Cada una de las Partes establecera un derecho destinado a garantizar que el usuario abone una
remuneracion a los intérpretes y a los productores de fonogramas si un fonograma publicado con
fines comerciales, o una reproduccion de dicho fonograma, se utiliza para la emision inalambrica o

para cualquier tipo de comunicacion al publico.

2.  Cada una de las Partes dispondra que la remuneracion a que se refiere el apartado 1 sea
reclamada al usuario por el artista intérprete o ejecutante, por el productor de un fonograma o por
ambos. Las Partes podran promulgar legislacion nacional que, en ausencia de un acuerdo entre el
artista intérprete o ejecutante y el productor del fonograma, fije los términos en los que los artistas

intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas se repartan la remuneracion.

! Cada una de las Partes podra conceder derechos mas amplios, en lugar del derecho a
remuneracién o ademas de ese derecho, en lo que respecta a la radiodifusion y comunicacion
al publico de los fonogramas publicados con fines comerciales, a los artistas intérpretes o
ejecutantes y a los productores de fonogramas.
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ARTICULO 13.15

Plazo de proteccion

1. Los derechos del autor de una obra literaria o artistica en el sentido del articulo 2 del
Convenio de Berna se mantendrén durante la vida del autor y durante al menos 50 (cincuenta) afios
tras el fallecimiento del autor o, si las disposiciones legislativas y reglamentarias de la Parte asi lo
establecen, durante 70 (setenta) afios tras el fallecimiento del autor. Con respecto a las obras
fotogréficas y cinematogréaficas, cada una de las Partes establecera el plazo de proteccion de

conformidad con sus disposiciones legislativas y reglamentarias.

2. Enel caso de una obra comun a varios autores, los plazos a que se refiere el apartado 1 se

calcularan a partir de la muerte del ultimo autor superviviente.

3. Enel caso de obras andnimas o seudonimas, el plazo de proteccion durara al menos 50
(cincuenta) afios después de que la obra se haya puesto a disposicion del publico de forma licita o,
si asi lo establecen las disposiciones legislativas y reglamentarias de la Parte, 70 (setenta) afios
después de que la obra se haya puesto a disposicion del pablico de forma licita. No obstante la
primera frase, si el seudénimo adoptado por el autor no deja lugar a dudas sobre su identidad, o si el
autor revela su identidad durante el periodo mencionado en la primera frase, el plazo de proteccion

aplicable sera el establecido en el apartado 1.
4.  Los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes sobre una ejecucion fijada en forma

distinta de un fonograma expiraran como minimo 50 (cincuenta) afios después de la fecha de la

ejecucion.
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5. Los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes y de los productores de fonogramas no
expiraran durante al menos 50 (cincuenta) afios después de que la fijacion haya sido publicada de
forma licita 0 comunicada al publico de forma licita o, si asi lo establecen las disposiciones
legislativas y reglamentarias de la Parte, 70 (setenta) afios después de que la fijacion haya sido
publicada de forma licita o comunicada al pablico de forma licita. Cada Parte podra adoptar, de
conformidad con sus disposiciones legislativas y reglamentarias, medidas eficaces para garantizar
que los beneficios generados durante los 20 (veinte) afios de proteccion mas alla de los 50
(cincuenta) afos se repartan equitativamente entre los artistas intérpretes o ejecutantes y los

productores.

6. El plazo de proteccion de los derechos de los organismos de radiodifusion sera de al menos 20
(veinte) afos a partir de la primera emision o, si las disposiciones legislativas y reglamentarias de

una Parte asi lo establecen, de 50 (cincuenta) afios a partir de la primera emision.

7. Los plazos establecidos en el presente articulo se calcularan a partir del 1 (uno) de enero del

afio siguiente al de su hecho generador.

8.  Cada una de las Partes podra establecer plazos de proteccion mas largos que los previstos en

el presente articulo.

! Cada una de las Partes podra disponer que la publicacion o comunicacion licita al pablico de
la grabacion de la interpretacion o ejecucion o del fonograma tenga lugar en un plazo
determinado a partir de la fecha de la interpretacion o ejecucion (en el caso de los artistas
intérpretes o ejecutantes) o de la fecha de la grabacion (en el caso de los productores de
fonogramas).
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ARTICULO 13.16
Derecho de participacion

1.  Cada una de las Partes podra establecer, en beneficio del autor de artes plasticas o gréficas, un
derecho de participacion definido como un derecho inalienable e irrenunciable, incluso por
adelantado, a percibir un porcentaje sobre el precio obtenido en cualquier reventa de que sea objeto

la obra tras la primera cesion realizada por el autor.

2. El derecho al que se hace referencia en el apartado 1 se aplica a todos los actos de reventa en
los que participen —como vendedores, compradores o intermediarios— profesionales del mercado
del arte, tales como salas de ventas, galerias de arte y, en general, cualquier marchante de obras de

arte.

3. Cada una de las Partes podra establecer que el derecho contemplado en el apartado 1 no se
aplique a las operaciones de reventa si el vendedor adquirié la obra directamente al autor menos de

3 (tres) afios antes de la reventa y el precio de reventa no excede de un importe minimo.

4.  Cadauna de las Partes podréa establecer que los autores que sean nacionales de la otra Parte y
sus herederos disfruten del derecho de participacion de conformidad con el presente articulo y con
las disposiciones legislativas y reglamentarias de la Parte de que se trate, siempre que las
disposiciones legislativas y reglamentarias del pais del que el autor o su heredero sean nacionales
permitan la proteccion del derecho de participacion en dicho pais para los autores de la Parte de que

se trate y a sus herederos.
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ARTICULO 13.17
Cooperacion en materia de gestion colectiva de derechos

1. Las Partes promoveran la cooperacion, la transparencia y la no discriminacion de las
sociedades de gestion colectiva, en particular en lo que se refiere a los ingresos que recaudan, las
deducciones que aplican a tales ingresos, la utilizacion de los canones recaudados, la politica de

distribucion y su repertorio, inclusive en el entorno digital.

2. Siunasociedad de gestion colectiva establecida en el territorio de una Parte representa a otra
sociedad de gestidn colectiva establecida en el territorio de otra Parte mediante un acuerdo de
representacion, la primera Parte procurara garantizar que la sociedad de gestién colectiva

representante:
a)  no discrimine a los miembros con derecho de la sociedad representada; y
b)  pague las sumas adeudadas a la sociedad representada de forma precisa, periddica, diligente y

plenamente transparente, y facilite a la sociedad representada informacion sobre las sumas de
los ingresos recaudados en su nombre y las deducciones efectuadas.
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ARTICULO 13.18
Excepciones y limitaciones

1.  Cada una de las Partes restringira las excepciones y limitaciones a los derechos establecidos
en la presente subseccion a determinados casos especiales que no entren en conflicto con la
explotacion normal de la obra u otra materia objeto de proteccion y no perjudiquen

injustificadamente los intereses legitimos de los titulares de los derechos.

2.  Cada una de las Partes eximira del derecho de reproduccion a los actos de reproduccion
temporal que sean transitorios o accesorios, que formen parte integrante y esencial de un proceso
tecnoldgico y cuya Unica finalidad sea permitir:

a)  unatransmision en una red entre terceros por un intermediario; o

b)  unuso licito de una obra u otra prestacion que deba realizarse y que no tengan una

importancia econémica independiente.

ARTICULO 13.19
Proteccion de las medidas tecnolégicas

1.  Cada una de las Partes proporcionara una proteccion juridica adecuada y recursos legales
efectivos contra la elusion de las medidas tecnoldgicas efectivas que utilicen los titulares de
derechos en relacion con el ejercicio de sus derechos en virtud de la presente subseccion y que

restrinjan actos que no estén autorizados por los titulares de derechos afectados ni permitidos por la

ley.
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2.  Cada Parte podrd, si su legislacion lo permite, garantizar que los titulares de derechos pongan
a disposicion del beneficiario de una excepcion o limitacion los medios para beneficiarse, en la

medida necesaria, de dicha excepcion o limitacion.

ARTICULO 13.20
Obligaciones relativas a la informacion para la gestion de derechos

1.  Acefectos del presente articulo, «informacion para la gestioén de derechos» significa toda
informacidn facilitada por los titulares de derechos que identifique la obra u otro objeto
contemplado en la presente subseccidn, el autor o cualquier otro titular de derechos, o la
informacion sobre los términos y condiciones de utilizacion de la obra u otra prestacion, asi como

cualesquiera numeros o cddigos que representen dicha informacion.

2.  Cada una de las Partes proporcionara la proteccion legal adecuada contra cualquier persona
que, a sabiendas y sin autorizacion, realice cualquiera de los siguientes actos, si esa persona sabe,
0 tiene motivos razonables para saber, que al hacerlo esta induciendo, permitiendo, facilitando

0 encubriendo una infraccion de cualquier derecho de autor o derecho conexo:
a)  lasupresion o alteracion de toda informacion para la gestion electrénica de derechos; y
b) ladistribucion, importacion para distribucion, radiodifusion, comunicacién o puesta
a disposicion del publico de obras u otros objetos protegidos de conformidad con la presente

subseccion a raiz de las cuales se haya suprimido o alterado sin autorizacién la informacion

electronica para la gestion de derechos.
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3.  Elapartado 1 es aplicable cuando alguno de los elementos de informacion a que se refiere
dicho apartado vaya asociado a una copia de una obra u otro objeto contemplado en la presente
subseccion o aparezca en relacion con la comunicacion al publico de tal obra o prestacion.
4.  Las Partes velaran por que las obligaciones establecidas en el presente articulo no perjudiquen
a los usos no infractores.

SUBSECCION 2

MARCAS

ARTICULO 13.21
Acuerdos internacionales
Cada una de las Partes deberé:
a)  cumplir el Arreglo de Niza relativo a la Clasificacion Internacional de Productos y Servicios

para el Registro de las Marcas, hecho en Niza el 15 de junio de 1957 (en lo sucesivo,

«Clasificacion de Niza»)%; y

! Esta obligacion solo se aplica a las marcas registradas después de la fecha de adopcion de los
criterios de clasificacion de Niza o de adhesion al instrumento.
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b)  hacer todo lo posible por adherirse al Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al
Registro Internacional de Marcas, hecho en Madrid el 27 de junio de 1989, modificado por

ultima vez el 12 de noviembre de 2007.
ARTICULO 13.22
Procedimiento de registro
1.  Cada una de las Partes establecera un sistema de registro de marcas en el que toda decision
final negativa, incluida la denegacion parcial del registro, expedida por la administracion de marcas
pertinente, debera notificarse por escrito, debidamente motivada y recurrible.
2.  Cadauna de las Partes prevera la posibilidad de oponerse a las solicitudes de registro de
marcas 0, en su caso, al registro de marcas. Estos procedimientos de oposicion tendran caracter

contradictorio.

3. Cada una de las Partes pondréa a disposicion del publico una base de datos electronica de

solicitudes y registros de marcas.
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ARTICULO 13.23
Derechos conferidos por una marca

La marca registrada conferira a su titular un derecho exclusivo sobre ella. El titular estara facultado
para impedir que, en el trafico econdmico, terceros que no tengan autorizacion del titular hagan uso
de:

a)  cualquier signo idéntico a la marca para bienes o servicios idénticos a aquellos para los que la

marca esté registrada; y

b)  cualquier signo que sea idéntico o similar a la marca y se utilice en relacion con bienes o
servicios que sean idénticos o similares a los bienes o servicios para los que esté registrada la
marca, si existe probabilidad de confusién por parte del publico, que incluye el riesgo de

asociacion entre el signo y la marca.
ARTICULO 13.24
Marcas notoriamente conocidas
1.  Elarticulo 6 bis del Convenio de Paris se aplicara mutatis mutandis a los servicios. Al
determinar si una marca es notoriamente conocida, cada una de las Partes tendra en cuenta el

conocimiento de la marca en el sector pertinente del publico, incluido el conocimiento en la Parte

de que se trate que se haya obtenido como resultado de la promocion de la marca.
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2. Elarticulo 6 bis del Convenio de Paris se aplicara mutatis mutandis a mercancias o servicios
que no sean similares a aquellos para los cuales una marca ha sido registrada, a condicién de que el
uso de esa marca en relacion con esas mercancias o servicios indique una conexion entre dichas
mercancias o servicios y el titular de la marca registrada, y a condicion de que sea probable que ese

uso perjudique los intereses del titular de la marca registrada.

3. Afinde dar efecto a la proteccion de las marcas notoriamente conocidas a las que se hace
referencia en el articulo 6 bis del Convenio de Paris y en el articulo 16, apartados 2 y 3, del Acuerdo
sobre los ADPIC, cada una de las Partes tendré debidamente en cuenta los principios establecidos
en la Recomendacion Conjunta sobre las disposiciones de proteccién de las marcas notoriamente
conocidas, adoptada por la Asamblea de la Union de Paris para la Proteccion de la Propiedad
Industrial y la Asamblea General de la OMPI en el 34.° periodo de sesiones de las Asambleas de los
Estados miembros de la OMPI, celebrado del 20 al 29 de septiembre de 19909.

ARTICULO 13.25
Solicitudes de mala fe
Cada una de las Partes establecera que una marca pueda declararse nula si la solicitud de registro de

la misma ha sido presentada de mala fe por el solicitante. Cada una de las Partes podra disponer

también que se deniegue el registro de esa marca.
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ARTICULO 13.26
Excepciones a los derechos conferidos por una marca

1.  Cadauna de las Partes establecera excepciones limitadas a los derechos conferidos por una
marca, como el uso legitimo de los términos descriptivos, incluidas las indicaciones geograficas, y
podra establecer otras excepciones limitadas, si dichas excepciones tienen en cuenta los intereses

legitimos del titular de la marca y de terceros.

2. Lamarca no conferird al titular el derecho a prohibir a un tercero el uso de los siguientes

elementos cuando se utilicen de conformidad con las préacticas leales en materia industrial y

comercial:

a)  su propio nombre o direccidn, si dicho tercero es una persona fisica;

b) indicaciones relativas a la especie, a la calidad, a la cantidad, al destino, al valor, al origen
geogréfico, a la época de la produccion de la mercancia o del suministro del servicio, o a otras

caracteristicas de éstos; o

c) lamarca, si es necesaria para indicar la finalidad prevista de un producto o servicio, en

particular en el caso de accesorios o piezas de recambio.
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SUBSECCION 3

DISENOS

ARTICULO 13.27
Acuerdos internacionales

Cada una de las Partes hara sus mayores esfuerzos para adherirse al Acta de Ginebra (1999) del

Arreglo de La Haya relativo al Registro internacional de dibujos y modelos industriales, hecha en
Ginebra el 2 de julio de 1999.
ARTICULO 13.28
Proteccidn de disefios registrados
1.  Cada una de las Partes establecera la proteccion de los disefios creados independientemente de

que sean nuevos y originales! 2. Esta proteccion se otorgara mediante el registro y conferira

derechos exclusivos a sus titulares de conformidad con lo dispuesto en la presente subseccion.

A efectos del presente articulo, una Parte podra considerar que un disefio que tenga caracter
singular es original.

Argentina establecera la proteccion de los disefios creados independientemente que sean
nuevos u originales.
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2. Eltitular de un disefio registrado tendra derecho a impedir que terceros sin su consentimiento
fabriquen, ofrezcan en venta, vendan, comercialicen, importen, exporten, almacenen dicho producto
0 usen articulos que porten o incorporen el disefio protegido, si tales actos tienen propdsitos
comerciales.

ARTICULO 13.29

Plazo de proteccion
La duracion de la proteccion otorgada, incluidas las renovaciones, equivaldra, como minimo, a 15
(quince) afios a partir de la fecha de presentacion de la solicitud.

ARTICULO 13.30

Proteccidn de disefios no registrados

Cada una de las Partes podra establecer medios juridicos para impedir el uso de disefios no

registrados.
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ARTICULO 13.31
Excepciones y limitaciones

1.  Cada una de las Partes podra establecer excepciones limitadas de la proteccion de los disefios,
a condicién de que tales excepciones no contravengan de manera injustificada la explotacion
normal de los disefios protegidos ni causen un perjuicio injustificado a los legitimos intereses del

titular del disefio protegido, teniendo en cuenta los intereses legitimos de terceros.
2. Laproteccion de los disefios no se extender a los disefios dictados esencialmente por
consideraciones técnicas o funcionales.
ARTICULO 13.32

Relacion con los derechos de autor
Cada una de las Partes garantizara, en la medida en que esté previsto en sus disposiciones
legislativas y reglamentarias, que un disefio también pueda acogerse a proteccion en virtud de su
legislacién sobre derechos de autor a partir de la fecha en que el disefio se haya creado o fijado en

cualquier soporte. Cada una de las Partes determinara el alcance y las condiciones de esta

proteccion, incluido el nivel de originalidad requerido.

MERCOSUR/EU/ITA/es 322



+ +
G “

_—esssssa s
= —_—_ —_—_——— +

+

'MERCOSUR MERCOSUL

SUBSECCION 4

INDICACIONES GEOGRAFICAS

ARTICULO 13.33
Proteccion de las indicaciones geograficas

1.  Lapresente subseccion se aplica al reconocimiento y la proteccion de las indicaciones

geograficas originarias de los territorios de las Partes.

2.  Las Partes adoptaran las medidas necesarias para aplicar la proteccion de las indicaciones
geogréficas a que se refiere el apartado 1 en sus territorios, determinando el método adecuado para

dicha aplicacion en su propio ordenamiento juridico y sus practicas legales.

3. Las indicaciones geograficas de una Parte solo estaran sujetas al presente articulo si estan
protegidas como indicaciones geograficas en el territorio de la Parte de origen con arreglo a su
sistema de registro y proteccion de las indicaciones geograficas.

4.  Cadauna de las Partes, tras haber examinado la legislacion de la otra Parte que figura en el
anexo 13-A'y las indicaciones geograficas del anexo 13-B, y haber completado un procedimiento de
oposicién o una consulta publica relacionada con las indicaciones geogréficas del anexo 13-B, se
compromete a proteger, desde la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, dichas
indicaciones geograficas de conformidad con el nivel de proteccion establecido en la presente
subseccion, incluido el nivel especifico de proteccion establecido en el articulo 13.35, apartado 8, y

en el apéndice 13-B-1.

MERCOSUR/EU/ITA/es 323



+ + +

+

_—esssssa s
= —_—_ —_—_——— +

'MERCOSUR MERCOSUL

5. Cadauna de las Partes podra proteger las indicaciones geograficas de productos distintos de
los productos alimenticios agricolas, los vinos, las bebidas espirituosas o los vinos aromatizados en
sus disposiciones legislativas y reglamentarias. Las Partes reconocen que las indicaciones
geograficas que figuran en el anexo 13-D estan protegidas como indicaciones geograficas en el pais
de origen.

ARTICULO 13.34
Adicion de nuevas indicaciones geograficas
A peticion de una Parte, y una vez completadas las etapas descritas en el articulo 13.33, apartado 4,
el Subcomité de Derechos de Propiedad Intelectual a que se refiere el articulo 13.59 podra
recomendar al Consejo de Comercio que adopte una decision, de conformidad con el articulo 22.1,

apartado 6, letra f), para afiadir nuevas indicaciones geograficas al anexo 13-B, también con el fin

de transferir las indicaciones geograficas del anexo 13-C al anexo 13-B.
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ARTICULO 13.35
Alcance de la proteccion de las indicaciones geograficas

1.  Cada una de las Partes proporcionard, de conformidad con sus disposiciones legislativas y
reglamentarias, los medios juridicos para que las partes interesadas impidan:

a) el uso de una indicacion geografica de la otra Parte que figure en las partes 1y 2 del
anexo 13-B para cualquier producto perteneciente a la clase de producto pertinente, tal como
se especifica en la seccion 3 del anexo 13-B, y que:

i) noseaoriginario del lugar de origen especificado en el anexo 13-B para la indicacion

geogréfica de que se trate; o

i)  sea originario del pais de origen especificado en el anexo 13-B para dicha indicacion
geografica, pero no haya sido producido o fabricado de conformidad con las
disposiciones legislativas y reglamentarias de la otra Parte que se aplicarian si el

producto estuviera destinado a su consumo en la otra Parte;

b)  lautilizacion de cualquier medio en la designacién o presentacion de una mercancia que
indique o sugiera que la mercancia en cuestion proviene de una zona geografica distinta de su
verdadero lugar de origen, de modo que induzca al publico a error sobre el origen geografico

de la mercancia;

c)  cualquier otra utilizacidén que constituya un acto de competencia desleal, en el sentido del

articulo 10 bis del Convenio de Paris;
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cualquier utilizacion comercial directa o indirecta de una denominacion protegida para
productos comparables que no cumplan las especificaciones de producto de la denominacion

protegida, o que aproveche la reputacion de una indicacion geogréfica;

el uso de una indicacién geogréfica no originaria del pais indicado por la indicacion
geogréfica incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la
indicacion geografica traducida o acompafiada de expresiones tales como «clase», «tipo»,

«estilo», «imitacion» o similares; y

cualquier uso indebido, imitacion o uso engafioso de un nombre protegido de una indicacion
geografica; o cualquier indicacién falsa o0 engafiosa de un nombre protegido de una indicacion
geografica; o cualquier practica que pueda inducir a error al consumidor sobre el verdadero

origen, procedencia y naturaleza del producto.

En cuanto a la relacion entre las marcas y las indicaciones geogréficas:

si una indicacion geografica esta protegida en virtud de la presente subseccién, cada una de
las Partes denegara el registro de una marca para el mismo producto o un producto similar
cuyo uso infringiria la presente subseccion, siempre que se haya presentado una solicitud de
registro de la marca después de la fecha de solicitud de proteccion de la indicacion geografica
en el territorio de que se trate; las marcas registradas que infrinjan el presente apartado seran

invalidadas de conformidad con el Derecho de las Partes;
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en el caso de las indicaciones geograficas que figuren en el anexo 13-B en la fecha de entrada
en vigor del presente Acuerdo, la fecha de presentacién de la solicitud de proteccion a que se
refiere la letra a) sera la fecha de publicacion del procedimiento de oposicion o de la consulta

publica en los territorios respectivos;

en el caso de las indicaciones geograficas contempladas en el articulo 13.34, la fecha de
presentacion de la solicitud de proteccion sera la fecha de envio de una solicitud a otra Parte

para proteger una indicacion geografica;

sin perjuicio de lo dispuesto en la letra e), cada una de las Partes protegeré las indicaciones
geograficas a que se refiere el anexo 13-B también si existe una marca previa; se entendera
por «marca previa» una marca que haya sido solicitada, registrada o establecida mediante el
uso, si las disposiciones legislativas y reglamentarias de la Parte de que se trate prevén esa
posibilidad, de buena fe en el territorio de una Parte antes de la fecha de presentacion de la
solicitud de proteccion de la indicacion geografica a que se refiere el apartado 1 por la otra
Parte en virtud del presente Acuerdo; dicha marca previa podra seguir utilizandose,
renovandose y sometiéndose a modificaciones que puedan requerir la presentacion de nuevas
solicitudes de marca, no obstante la proteccion de la indicacion geografica, siempre que no
existan causas de nulidad o revocacion de la marca en la legislacion sobre marcas con arreglo
a la cual se haya registrado o establecido la marca; ni la marca previa ni la indicacion
geografica se utilizaran de manera que induzcan a error al consumidor en cuanto a la

naturaleza del derecho de propiedad intelectual de que se trate; y
una Parte no estara obligada a proteger una indicacion geografica a la luz de una marca

famosa, renombrada o notoria, si la proteccion puede inducir a error a los consumidores en

cuanto a la verdadera identidad del producto.
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3. Nada de lo dispuesto en la presente subseccion impedird la utilizacion por una Parte, con
respecto a cualquier producto, de la denominacién habitual de una variedad vegetal o de una raza

animal en el territorio de esa Parte?.

4. Ninguna disposicion de la presente subseccion impedird que una Parte utilice un componente
individual de un término multicomponente que esté protegido como indicacion geografica en el
territorio de dicha Parte, si dicho componente individual es un término habitual en el lenguaje

corriente como nombre comun de la mercancia asociada?.

5. Nada de lo dispuesto en la presente subseccion obligara a una Parte a proteger una indicacion
geografica que sea idéntica al termino habitual utilizado en el lenguaje comin como denominacién

comun del producto asociado en el territorio de esa Parte.

6.  Siunatraduccion de una indicacién geografica es idéntica a un término habitual utilizado en
el lenguaje comdn como denominacion comdn de un producto en el territorio de una de las Partes, 0
contiene dicho término, o si una indicacion geografica no es idéntica a él pero contiene dicho
término, la presente subseccién no ird en perjuicio del derecho de ninguna persona a utilizar dicho

término en asociacion con dicho producto.

! Las Partes definen en el apéendice 13-B-1 las variedades vegetales y las razas animales cuya
utilizacion no se impedira.

2 Las Partes definen en el apendice 13-B-1 los términos para los que no se solicita ni se concede
proteccion.
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7. Con respecto a las indicaciones geograficas homoénimas:

a) en el caso de las indicaciones geograficas homénimas existentes o futuras de las Partes para
productos pertenecientes a la misma categoria de productos!, ambas coexistiran per se, y cada
Parte determinara las condiciones practicas en las que las indicaciones homdnimas en
cuestion se diferenciaran entre si, teniendo en cuenta la necesidad de garantizar un tratamiento

equitativo a los productores afectados y de que no se induzca a error a los consumidores; y

b)  si una Parte, en el contexto de las negociaciones con un tercer pais, propone proteger una
indicacion geografica de dicho tercer pais, y el nombre es homoénimo de una indicacion
geografica de la otra Parte, esta ultima sera informada y tendra la oportunidad de formular

observaciones antes de que el nombre pase a estar protegido.

! De conformidad con la Clasificacion de Niza y sus modificaciones.
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Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 13.35, apartados 1 a 7, se define un nivel especifico
de proteccion para los siguientes casos de indicaciones geograficas que figuran en el

anexo 13-B1:

«Geniévre», «Jenever» 0 «Genever»: la proteccion de la indicacion geografica «Geniévre»,
«Jenever» 0 «Genever» no impedira a los usuarios previos del término «Ginebra» en el
territorio de Argentina que hayan utilizado el término de buena fe y de manera continua
durante al menos 5 (cinco) afios antes de la publicacion a efectos de oposicion de la
indicacion geografica «Genievre», «Jenever» 0 «Genever» en Argentina, y a los usuarios
previos del termino «Genebrax en el territorio de Brasil que hayan utilizado el término de
buena fe y de manera continua antes de la publicacidn a efectos de oposicion de la indicacion
geografica «Geniévre», «Jenever» o «Genever» en Brasil, seguir utilizando dichos términos, a
condicion de que estos productos no se comercialicen utilizando gréaficos, nombres, imagenes
o0 banderas como referencias al verdadero origen de la indicacion geografica protegida
europea, Yy a condicién de que el término aparezca en un tamarfio de fuente sustancialmente
menor, aunque legible, que el nombre de marca y se diferencie de él de manera no ambigua en

cuanto al origen del producto;

Para mayor certeza, el nivel especifico de proteccion de cada Estado MERCOSUR signatario,
tal como se define en el articulo 13.35, apartado 8, solo se aplica a los usuarios previos que
formen parte de la lista de usuarios anteriores de ese Estado MERCOSUR signatario en
concreto.
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«Queso Manchego»: la proteccion de la indicacion geografica «Queso Manchego» para
quesos elaborados en Espafia de conformidad con las especificaciones técnicas aplicables, con
leche de oveja, no impedira a los usuarios previos del término «Queso Manchego» en el
territorio de Uruguay que hayan utilizado el término de buena fe y de manera continua
durante al menos 5 (cinco) afios antes de la publicacion a efectos de oposicién de la
indicacion geogréafica «Queso Manchego», si esta relacionado con quesos elaborados con
leche de vaca, seguir utilizando este término, a condicion de que estos productos no se
comercialicen utilizando graficos, nombres, imagenes o banderas como referencias a la
indicacion geogréafica europea protegida, y a condicion de que el término aparezca en un
tamano de fuente sustancialmente menor, aunque legible, que el nombre de la marca, y se

diferencie de él de manera no ambigua en cuanto al origen y la composicion del producto;

«Grappa»: la proteccidon de la indicacion geografica «Grappa» no impedira a los usuarios
previos del término «Grappamiel» o «Grapamiel» en el territorio de Uruguay que hayan
utilizado el término de buena fe y de manera continua antes de la publicacion a efectos de
oposicion de la indicacion geografica «Grappa», seguir utilizando este término, a condicion
de que estos productos no se comercialicen utilizando graficos, nombres, imégenes o banderas
como referencias a la indicacién geogréfica europea protegida, y a condicion de que el
término aparezca en un tamafio de fuente sustancialmente menor, aunque legible, que el
nombre de la marca, y se diferencie de él de manera no ambigua en cuanto al origen del

producto;
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«Steinhdger»: la proteccion de la indicacion geogréfica «Steinhéger» no impedira a los
usuarios previos del término «Steinhdger» en el territorio de Brasil que hayan utilizado el
término de buena fe y de manera continua antes de la publicacidn a efectos de oposicion de la
indicacion geografica «Steinhdger», seguir utilizando este término, a condicion de que estos
productos no se comercialicen utilizando graficos, nombres, imégenes o banderas como
referencias a la indicacion geografica europea protegida, y a condicion de que el término
aparezca en un tamario de fuente sustancialmente menor, aunque legible, que el nombre de la

marca, y se diferencie de él de manera no ambigua en cuanto al origen del producto;
«Parmigiano Reggiano»:

i) laproteccion de la indicacidn geogréafica «Parmigiano Reggiano» no impedira a los
usuarios previos del término «Parmesdo» en el territorio de Brasil y del término
«Parmesano» en los territorios de Argentina, Paraguay y Uruguay que hayan utilizado
estos términos de buena fe y de manera continua antes de la publicacion a efectos de
oposicion de la indicacion geografica «Parmigiano Reggiano», seguir utilizando estos
términos, a condicion de que estos productos no se comercialicen utilizando graficos,
nombres, imagenes o banderas como referencias a la indicacion geogréfica europea
protegida, y a condicién de que el término aparezca en un tamafio de fuente
sustancialmente menor, aunque legible, que el nombre de la marca, y se diferencie de él

de manera no ambigua en cuanto al origen del producto;
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i) la proteccion de la indicacion geografica «Parmigiano Reggiano» no impedira a los
usuarios previos del término «Reggianito» en el territorio de Argentina que hayan
utilizado este término de buena fe y de manera continua antes de la publicacion a
efectos de oposicion de la indicacion geogréafica «Parmigiano Reggiano», y en los
territorios de Paraguay y Uruguay que hayan utilizado este término de buena fe y de
manera continua durante al menos 5 (cinco) afios antes de la publicacién a efectos de
oposicion de la indicacion geografica «Parmigiano Reggiano», seguir utilizando este
término, a condicion de que estos productos no se comercialicen utilizando graficos,
nombres, imagenes o banderas como referencias a la indicacion geogréfica europea
protegida, y a condicion de que el término aparezca en un tamafio de fuente
sustancialmente menor, aunque legible, que el nombre de la marca, y se diferencie de él

de manera no ambigua en cuanto al origen del producto;

«Fontina»: la proteccion de la indicacion geografica «Fontina» no impedira a los usuarios
previos del término «Fontinax» en los territorios de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay que
hayan utilizado el término de buena fe y de manera continua durante al menos 5 (cinco) afios
antes de la publicacion a efectos de oposicion de la indicacion geografica «Fontina», seguir
utilizando este término, a condicion de que estos productos no se comercialicen utilizando
graficos, nombres, iméagenes o banderas como referencias a la indicacion geografica europea
protegida, y a condicion de que el término aparezca en un tamafio de fuente sustancialmente
menor, aunque legible, que el nombre de la marca, y se diferencie de él de manera no

ambigua en cuanto al origen del producto;
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g)  «Gruyere» (Francia):

la proteccion de la indicacién geografica «Gruyeére» (Francia) no impedira a los usuarios
previos de los términos «Gruyére» y «Gruyere» en los territorios de Argentina, Brasil,
Paraguay y Uruguay que hayan utilizado el término de buena fe y de manera continua
durante al menos 5 (cinco) afios antes de la publicacion a efectos de oposicion de la
indicacion geografica «Gruyére» (Francia), seguir utilizando dichos términos, a
condicion de que estos productos no se comercialicen utilizando graficos, nombres,
imagenes o banderas como referencias a la indicacion geogréafica europea protegida, y a
condicion de que el término aparezca en un tamafio de fuente sustancialmente menor,
aunque legible, que el nombre de la marca, y se diferencie de él de manera no ambigua

en cuanto al origen del producto;

la proteccion de la indicacién geografica «Gruyere» (Francia) no impediré a los usuarios
previos de los términos «Gruyerito» y «Gruyer» en el territorio de Uruguay que hayan
utilizado el término de buena fe y de manera continua durante al menos 5 (cinco) afios
antes de la publicacion a efectos de oposicién de la indicacion geografica «Gruyere»
(Francia), seguir utilizando dichos términos, a condicion de que estos productos no se
comercialicen utilizando gréaficos, nombres, imagenes o banderas como referencias a la
indicacion geografica europea protegida, y a condicion de que el término aparezca en un
tamafo de fuente sustancialmente menor, aungue legible, que el nombre de la marca, y

se diferencie de él de manera no ambigua en cuanto al origen del producto;
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«Grana Padano»: la proteccion de la indicacion geogréafica «Grana Padano» no impedira a los
usuarios previos del término «Grana» en el territorio de Brasil que hayan utilizado el término
de buena fe y de manera continua durante al menos 5 (cinco) afios antes de la publicacion a
efectos de oposicion de la indicacion geografica «Grana Padano», seguir utilizando este
término, a condicién de que estos productos no se comercialicen utilizando gréficos, nombres,
imagenes o banderas como referencias a la indicacion geogréafica europea protegida, y a
condicion de que el término aparezca en un tamafio de fuente sustancialmente menor, aunque
legible, que el nombre de la marca, y se diferencie de €l de manera no ambigua en cuanto al

origen del producto; y

«Gorgonzolax: la proteccién de la indicacion geogréafica «Gorgonzola» no impedira a los
usuarios previos del término «Gorgonzola» en el territorio de Brasil que hayan utilizado el
término de buena fe antes de la publicacion a efectos de oposicion seguir utilizando este
término, a condicién de que estos productos no se comercialicen utilizando graficos, nombres,
iméagenes o banderas como referencias al origen genuino de la indicacidn geogréfica, y a
condicion de que el término aparezca en un tamafio de fuente sustancialmente menor, aunque
legible, que el nombre de la marca, y se diferencie de él de manera no ambigua en cuanto al

origen del producto.

Los usuarios previos a que se refiere el apartado 8 , letras a) a i), se enumeran en el anexo 13-

E. La sucesion de usuarios previos y sus efectos se determinaran con arreglo a las disposiciones

legislativas y reglamentarias nacionales de cada Estado MERCOSUR signatario.

10.

Las indicaciones geograficas protegidas que figuran en el anexo 13-B no se convertiran en

genéricas en los territorios de las Partes.

11.

Nada de lo dispuesto en el presente capitulo creara obligacion alguna para las Partes de

proteger las indicaciones geograficas que no estén protegidas en su lugar de origen o hayan dejado

de estarlo.
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12. El presente capitulo no afectara al derecho de cualquier persona a hacer un uso comercial del
nombre de esa persona o del nombre de su predecesor en la actividad comercial, excepto si ese
nombre se usa de manera que induzca a error al publico.

ARTICULO 13.36

Derecho de uso de las indicaciones geograficas

1.  Todo operador que comercialice productos agricolas, alimentos, vinos, vinos aromatizados o
bebidas espirituosas que se ajusten a las especificaciones correspondientes podra utilizar una
indicacion geografica contemplada en el presente Acuerdo.
2. Unavez que una indicacion geogréafica esté protegida por el presente Acuerdo, el uso de la
misma no estara sujeto a ningln registro de usuarios 0 nuevas cargas.

ARTICULO 13.37

Cumplimiento de la proteccion

Cada una de las Partes proporcionara los medios juridicos para que las partes interesadas soliciten la
garantia de cumplimiento de la proteccidn prevista en el articulo 13.35 a través de acciones

administrativas y judiciales adecuadas en el marco de su propio ordenamiento juridico y sus

practicas legales.
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ARTICULO 13.38
Importacion, exportacion y comercializacion

La importacion, la exportacion y la comercializacion de los productos que lleven los nombres
enumerados en el anexo 13-B cumplirén las disposiciones legislativas y reglamentarias que se

apliquen en el territorio de la Parte en cuyo mercado se introduzcan los productos.

ARTICULO 13.39
Cooperacion y transparencia en materia de indicaciones geograficas

1. El Subcomité de Derechos de Propiedad Intelectual a que se refiere el articulo 13.59
supervisara el correcto funcionamiento de la presente subseccion y podra examinar cualquier
cuestion relacionada con su implementacion y funcionamiento. Sus responsabilidades seran las

siguientes:

a)  intercambiar informacion sobre las novedades legislativas y de politica en materia de
indicaciones geograficas y sobre cualquier otro asunto de interés mutuo en el &mbito de las

indicaciones geograficas; y
b)  cooperar en el desarrollo de denominaciones alternativas para productos que eran

comercializados por productores de una Parte con términos correspondientes a indicaciones

geograficas de la otra Parte, especialmente en casos sujetos a una eliminacién progresiva.
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2. El Subcomité de Derechos de Propiedad Intelectual podré recomendar al Consejo de
Comercio que modifique, de conformidad con el articulo 22.1, apartado 6, letra f):

a) el anexo 13-A en lo que respecta a las referencias al Derecho aplicable en las Partes;

b) el anexo 13-B en lo que respecta a las indicaciones geogréficas y el intercambio de

informacion a tal efecto;

c) elanexo 13-C en lo que respecta a las indicaciones geogréficas; y

d) el anexo 13-E en lo que respecta a los usuarios previos.

3. Cada Parte notificara a la otra si una indicacion geogréfica enumerada en el anexo 13-B deja
de estar protegida en su territorio. Tras dicha notificacion, el Consejo de Comercio modificara el
anexo 13-B de conformidad con el articulo 22.1, apartado 6, letra f), para poner fin a la proteccion
en virtud del presente Acuerdo. Solo la Parte de la que es originario el producto tiene derecho a
solicitar el fin de la proteccién en virtud de la presente subseccion de una indicacion geogréfica

enumerada en el anexo 13-B.

4. EI MERCOSUR notificara a la Union Europea si, tras la entrada en vigor del presente
Acuerdo, identifica usuarios previos adicionales que cumplan los requisitos especificos establecidos
en el articulo 13.35, apartado 8, letras a) a i). Tras dicha notificacion y siempre que las Partes
acuerden que los usuarios previos adicionales propuestos cumplen los requisitos mencionados, el
Consejo de Comercio modificara el anexo 13-E con arreglo al articulo 22.1, apartado 6, letra f),

afiadiendo dichos usuarios previos adicionales.
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5. Las Partes, directamente o a través del Subcomité de Derechos de Propiedad Intelectual, se
mantendrén en contacto para tratar cualquier cuestion relacionada con la implementacion y el
funcionamiento de la presente subseccion. En particular, una Parte podra solicitar de la otra
informacion relativa a las especificaciones de los productos y sus modificaciones, y a los puntos de

contacto para el control.

6.  Las especificaciones de un producto a las que se hace referencia en la presente subseccion
seran las aprobadas, incluida cualquier modificacion también aprobada, por las autoridades de la
Parte en el territorio del que sea originario el producto.

7. Las Partes podran poner a disposicion del publico las especificaciones, o un resumen de éstas,
correspondientes a las indicaciones geogréaficas de la otra Parte que estan protegidas con arreglo a la
presente subseccion en portugueés, espafiol o inglés.

SUBSECCION 5

PATENTES

ARTICULO 13.40
Tratados internacionales

Cada una de las Partes hara todo lo posible por adherirse al Tratado de Cooperacidn en materia de

Patentes, hecho en Washington el 19 de junio de 19702

! En el caso de la Union Europea, esta disposicion puede cumplirse mediante la adhesion de sus
Estados miembros.
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SUBSECCION 6

OBTENCIONES VEGETALES

ARTICULO 13.41
Acuerdos internacionales

Cada una de las Partes protegera los derechos sobre las obtenciones vegetales con arreglo al
Convenio Internacional para la Proteccion de las Obtenciones Vegetales, hecho en Paris el 2 de
diciembre de 1961, revisado en Ginebra el 10 de noviembre de 1972, y el 23 de octubre de 1978
(acto de 1978 de la UPOV) o el 19 de marzo de 1991 (acto de 1991 de la UPOV), y cooperara para
promover la proteccion de las obtenciones vegetales.
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SUBSECCION 7

PROTECCION DE LA INFORMACION NO DIVULGADA

ARTICULO 13.42
Alcance de la proteccion de los secretos comerciales

1. Encumplimiento de su obligacion en virtud del articulo 13.1, apartado 1, de acatar el Acuerdo
sobre los ADPIC y, en particular, su articulo 39, apartados 1y 2, cada una de las Partes establecera
procedimientos y recursos judiciales civiles adecuados para que cualquier poseedor de secretos
comerciales impida la obtencién, utilizacion o divulgacién de un secreto comercial cuando se lleve
a cabo de forma contraria a las practicas comerciales honestas y obtenga reparacion en caso de que

se produzcan.
2. Acefectos de la presente subseccion, se entendera por:
a)  «secreto comercial»: la informacion que:
i)  seasecreta en el sentido de que no sea, en su conjunto o en la configuracion y reunion
precisas de sus componentes, generalmente conocida por las personas pertenecientes
a los circulos en que normalmente se utilice el tipo de informacion en cuestion, ni

facilmente accesible para éstas;

i)  tenga un valor comercial por su caracter secreto; y
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iii) haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias del caso, para mantenerla

secreta, tomadas por la persona que legitimamente ejerza su control; y

«poseedor de un secreto comercial»: cualquier persona fisica o juridica que ejerza legalmente

el control de un secreto comercial.

A efectos de la presente subseccion, las Partes consideraran contrarias a las practicas

comerciales honestas al menos las siguientes conductas:

a)

b)

la obtencion de un secreto comercial sin el consentimiento del poseedor de dicho secreto,
cuando se lleve a cabo mediante el acceso no autorizado, la apropiacion o la copia de
documentos, objetos, materiales, sustancias o expedientes electronicos que estén legalmente
bajo el control del poseedor del secreto comercial, y que contengan el secreto comercial

0 a partir de los cuales pueda deducirse el secreto comercial,

la utilizacion o divulgacion de un secreto comercial, cuando se lleve a cabo sin el

consentimiento de su poseedor, por parte de una persona que:

i)  obtuvo el secreto comercial de forma ilicita;

i) incumplié un acuerdo de confidencialidad o cualquier otra obligacion de no revelar el

secreto comercial; o

iii)  incumplioé una obligacién contractual o de cualquier otra indole de limitar la utilizacion

del secreto comercial; y
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c) laobtencion, utilizacion o divulgacion de un secreto comercial por una persona que, en el
momento de la obtencidn, utilizacion o revelacion, supiera, o debiera haber sabido en las
circunstancias del caso, que el secreto comercial se habia obtenido directa o indirectamente de
otra persona que lo utilizaba o divulgaba de forma ilicita en el sentido de lo dispuesto en la
letra b).

4. No se exigira a las Partes que consideren que cualquiera de las siguientes conductas son

contrarias a las practicas comerciales honestas con arreglo a la presente subseccion:

a) el descubrimiento o la creacion independientes por parte de una persona de la informacion

pertinente;

b) laingenieria inversa de un producto por parte de una persona que se halle legalmente en
posesion del mismo y que esté libre de toda obligacion valida para limitar la adquisicion de la

informacion pertinente;

c) laadquisicion, utilizacion o divulgacion de informacion exigida o permitida por la legislacion

de la Parte pertinente; o

d) el uso por parte de los trabajadores de su experiencia y las competencias adquiridas

honestamente en el ejercicio normal de sus funciones.
5. Ninguna de las disposiciones de la presente subseccion se entenderd como una restriccion de

la libertad de expresion e informacion, incluida la libertad de prensa, con arreglo a la proteccion

dentro de la jurisdiccion de cada una de las Partes.

MERCOSUR/EU/ITA/es 343



+ -
Mgl g A

- = D — +

'MERCOSUR MERCOSUL

ARTICULO 13.43
Procedimientos y recursos judiciales civiles en materia de secretos comerciales

1.  Cada una de las Partes velara por que cualquier persona que participe en el procedimiento
judicial civil a que se refiere el articulo 13.42, o que tenga acceso a documentos que formen parte
de dichos procedimientos judiciales, no esté autorizada a utilizar o divulgar cualquier secreto
comercial o presunto secreto comercial que las autoridades judiciales competentes hayan
identificado, en respuesta a una solicitud debidamente motivada de una parte interesada, como
confidencial y del que esa persona haya tenido conocimiento a raiz de dicha participacion o acceso.

2. Enlos procedimientos judiciales civiles a que se refiere el articulo 13.42, cada Parte

establecera que sus autoridades judiciales estén facultadas al menos para:

a)  ordenar medidas provisionales, segun lo establecido en sus disposiciones legislativas y
reglamentarias, para prevenir la obtencion, utilizacion o divulgacion del secreto comercial de

un modo contrario a los usos comerciales honestos;

b)  ordenar medidas cautelares a fin de evitar la obtencion, utilizacién o divulgacién del secreto

comercial de un modo contrario a las practicas comerciales honestas;

c) ordenar a la persona que supiera o debiera haber sabido que estaba adquiriendo, utilizando o
divulgando el secreto comercial de manera contraria a las practicas comerciales honestas, que
pague al poseedor del secreto comercial una indemnizacion por dafios y perjuicios adecuada
al perjuicio realmente sufrido como resultado de dicha adquisicién, utilizacion o divulgacion

ilicita del secreto comercial;
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adoptar medidas especificas para preservar el caracter confidencial de cualquier secreto
comercial o presunto secreto comercial aportado en procedimientos civiles relativos a la
presunta obtencion, utilizacion y divulgacion de un secreto comercial de forma contraria a las
practicas comerciales honestas; entre tales medidas especificas podran incluirse, de
conformidad con la legislacion de la Parte, restringir el acceso a determinados documentos en
su totalidad o en parte, limitar el acceso a las audiencias y a las correspondientes actas o
transcripciones, y poner a disposicién una version no confidencial de la resolucion judicial en

la que los pasajes que contengan secretos comerciales se hayan suprimido u ocultado; e
imponer sanciones a las partes, u otras personas sujetas a la jurisdiccion del tribunal, por
violacion de las 6rdenes judiciales relativas a la proteccion de un secreto comercial o presunto

secreto comercial dictadas en dichos procedimientos.

Las Partes no tendran la obligacion de facilitar los procedimientos y recursos judiciales a que

se refiere el articulo 13.42 si la conducta contraria a las practicas comerciales honestas se lleva a

cabo, de conformidad con la legislacion de esa Parte, para revelar una falta, una irregularidad o una

actividad ilegal o a efectos de proteger un interés legitimo reconocido por la legislacion.
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SECCION C

OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

SUBSECCION 1

OBSERVANCIA CIVIL Y ADMINISTRATIVA

ARTICULO 13.44
Obligaciones generales

1.  Cada Parte reafirma sus compromisos adquiridos en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC, y
en particular en virtud de su parte Il1, y garantizara la observancia de los derechos de propiedad
intelectual e industrial de conformidad con su legislacion y con su propio ordenamiento juridico y

précticas legales.
2. A efectos de la presente seccion, se entendera por «derechos de propiedad intelectual», salvo

disposicién en contrario, los derechos de propiedad intelectual definidos en el articulo 13.3,

apartado 1, con excepcion de los derechos a que se refieren los articulos 13.42 y 13.43.
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3. Los procedimientos! adoptados, mantenidos o aplicados para implementar la presente seccion
seran eficaces, justos y equitativos, y no serdn innecesariamente complicados o costosos, ni
implicaran plazos irrazonables o retrasos injustificados, y tendran un efecto disuasorio frente a
nuevas infracciones. Cada una de las Partes tendra en cuenta la necesidad de proporcionalidad entre

la infraccion, los derechos de todas las partes implicadas, los intereses de terceros y las medidas,

recursos y sanciones aplicables.

4.  Las Partes aplicaran los procedimientos a que se refiere el apartado 3, relativos a la
observancia de los derechos de propiedad intelectual, de forma que impidan la creacién de
obstaculos al comercio legitimo y establezcan salvaguardias contra su abuso.

5.  Losarticulos 13.44 a 13.58 no crean obligacion alguna para que las Partes establezcan un
sistema judicial para la observancia de los derechos de propiedad intelectual distinto del sistema
para la observancia de la legislacién en general, ni afecta a la capacidad de las Partes para hacer

cumplir su legislacion en general.
ARTICULO 13.45
Personas legitimadas para solicitar procedimientos
Cada una de las Partes reconocerd como minimo a las siguientes personas como legitimadas para
solicitar la aplicacion de los procedimientos relativos a la observancia de los derechos de propiedad
intelectual a que se refieren la presente seccion y la parte 111 del Acuerdo sobre los ADPIC, de

conformidad con la legislacién donde tenga lugar el procedimiento:

a) los titulares de derechos de propiedad intelectual;

! A efectos de la presente seccion, los «procedimientoss incluyen las medidas y los recursos.
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b) los licenciatarios exclusivos, siempre y cuando estén autorizados por los titulares de los

derechos; y

c) los organismos de gestion de derechos colectivos de propiedad intelectual a los que se haya
reconocido legal y expresamente el derecho a representar a los titulares de derechos de

propiedad intelectual.

ARTICULO 13.46
Pruebas

1.  Cada una de las Partes garantizara que las autoridades judiciales competentes estén facultadas
para ordenar, a peticion de cualquiera de las partes que haya presentado pruebas razonablemente
disponibles para respaldar sus alegaciones de que su derecho de propiedad intelectual ha sido o va a
ser infringido, medidas provisionales rapidas y eficaces para proteger pruebas pertinentes con
respecto a la supuesta infraccion, sin perjuicio de que se garantice la proteccion de toda informacion

confidencial?.

2. Las medidas provisionales a que se refiere el apartado 1 podran incluir la descripcion
detallada, con o sin toma de muestras, o la incautacién efectiva de las mercancias presuntamente

infractoras y, en los casos en que proceda, de los documentos relacionados.

! A efectos del presente articulo, la «informacién confidencial» podra incluir datos personales.
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3. Enlos casos de falsificacién de marcas o de pirateria lesiva de derechos de autor a escala
comercial®, cada una de las Partes adoptara las medidas necesarias para hacer posible que las
autoridades judiciales competentes ordenen, si procede, a instancia de una parte y si fuera necesario
para determinar la existencia y el alcance de una infraccion, la comunicacion de los documentos
bancarios, financieros o comerciales pertinentes bajo el control de la parte contraria, sin perjuicio de

la proteccion de la informacién confidencial.

4.  Cadauna de las Partes garantizara que las autoridades judiciales tengan competencia para
permitir que las medidas de conservacion de pruebas estén sujetas a la presentacién, por parte del
solicitante, de una fianza adecuada o seguro equivalente destinado a asegurar la eventual

indemnizacion del perjuicio sufrido por el demandado.

5. Silas medidas de proteccion de pruebas son revocadas o dejan de ser aplicables debido a una
accion u omision del solicitante, o si se comprueba posteriormente que no ha habido infraccion o
amenaza de infraccion de un derecho de propiedad intelectual, las autoridades judiciales estaran
facultadas para ordenar al solicitante, a peticion del demandado, que indemnice a éste de manera

adecuada para reparar todos los perjuicios causados por dichas medidas.

! Una Parte podra ampliar la aplicacion del presente apartado a otros derechos de propiedad
intelectual.
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ARTICULO 13.47
Derecho de informacion

1.  Cada una de las Partes se asegurara de que, en caso de una infraccion de derechos de
propiedad intelectual, y en respuesta a una solicitud justificada y proporcionada del demandante, las
autoridades judiciales competentes puedan ordenar al infractor, o a cualquier otra persona, que
facilite datos pertinentes sobre el origen y las redes de distribucion de las mercancias o los servicios
infractores.
2. A efectos del presente articulo, se entendera por:
a)  «cualquier otra persona» toda persona que:

i) haya sido hallada en posesion de las mercancias infractoras a escala comercial;

i) haya sido hallada utilizando los servicios infractores a escala comercial,

iii)  haya sido hallada prestando a escala comercial servicios utilizados en las actividades

infractoras; o

iv) haya sido sefialada por la persona a la que se hace referencia en los incisos i) a iii) como
implicada en la produccion, fabricacion o distribucion de las mercancias o el suministro

de los servicios;
b) la «informacion pertinente» podré incluir informacion sobre toda persona implicada a escala

comercial en la infraccion o presunta infraccion, y sobre los medios de produccion y las redes

de distribucién de las mercancias o servicios.
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3. El presente articulo se aplicara sin perjuicio de otras disposiciones legislativas que:
a)  otorguen al titular el derecho a recibir informacién mas amplia;

b)  regulen la utilizacién de la informacidn que se comunique con arreglo al presente articulo en

procedimientos civiles;
c)  regulen la responsabilidad por abuso del derecho de informacion;

d)  ofrezcan la posibilidad de negarse a facilitar informacién que obligaria a la persona a que se

refiere el apartado 1 a admitir su propia implicacion o la de sus parientes cercanos; o
e) rijan la proteccion de la confidencialidad de las fuentes de informacion o el tratamiento de los

datos personales.

ARTICULO 13.48
Medidas provisionales y cautelares

1.  Cada una de las Partes establecera que sus autoridades judiciales estén facultadas para ordenar
medidas provisionales y cautelares rapidas y eficaces, incluso un mandamiento judicial cautelar,
contra una parte o, en su caso, contra un tercero sobre el cual la autoridad judicial competente ejerza

jurisdiccion, para evitar una infraccion de un derecho de propiedad intelectual y, en particular,

evitar que mercancias infractoras entren en los circuitos comerciales.
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2. También podra dictarse un mandamiento judicial cautelar para ordenar la incautacion o
entrega de mercancias sospechosas de infringir un derecho de propiedad intelectual, a fin de

impedir su introduccién o circulacion en los circuitos comerciales.

3. Cadauna de las Partes garantizara que, en el caso de una presunta infraccién cometida a
escala comercial, si el solicitante justifica circunstancias que puedan poner en peligro el cobro de la
indemnizacion por dafios y perjuicios, las autoridades judiciales puedan ordenar la incautacion
preventiva de los bienes muebles e inmuebles del supuesto infractor, incluido el bloqueo de sus
cuentas bancarias y otros activos. A tal efecto, cada una de las Partes garantizara que las autoridades
competentes puedan ordenar la transmisién de documentos bancarios, financieros o comerciales o el

acceso adecuado a la informacion pertinente.

4.  Las autoridades judiciales estaran facultadas para exigir al demandante que presente las
pruebas de que razonablemente disponga, con el fin de establecer a su satisfaccién con un grado
suficiente de certidumbre que el demandante es el titular del derecho y que su derecho es objeto o
va a ser objeto inminentemente de infraccion, y para ordenar al demandante que aporte una fianza o

garantia equivalente que sea suficiente para proteger al demandado y evitar abusos.
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ARTICULO 13.49
Recursos

1. Sin perjuicio de cualesquiera dafios y perjuicios adeudados al titular del derecho a causa de la
infraccion, y sin indemnizacién de ninguna clase, cada una de las Partes garantizara que las
autoridades judiciales competentes puedan ordenar, a peticion del solicitante, la destruccion o al
menos la retirada definitiva de los circuitos comerciales de las mercancias que dichas autoridades
hayan constatado que infringen un derecho de propiedad intelectual. Dichas mercancias podran
utilizarse para el interés publico. Las autoridades judiciales estaran ademés facultadas para ordenar
que los materiales e instrumentos que se hayan utilizado predominantemente para la produccion de
las mercancias infractoras sean, sin indemnizacion alguna, apartados de los circuitos comerciales de
forma que se reduzcan al minimo los riesgos de nuevas infracciones. Al examinar tales solicitudes,
las autoridades judiciales competentes deberan tener en cuenta la necesidad de proporcionalidad

entre la gravedad de la infraccion y las medidas ordenadas, asi como los intereses de terceros.
2.  Las autoridades judiciales competentes de cada Parte estaran facultadas para ordenar que estas

medidas sean ejecutadas a expensas del infractor, excepto si se alegan razones concretas para que

no sea asi.
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ARTICULO 13.50
Mandamientos judiciales

Cada Parte se asegurara de que, si una resolucion judicial constata una infraccion de un derecho de
propiedad intelectual, las autoridades judiciales competentes puedan dictar contra el infractor o, en
su caso, contra un tercero con respecto al cual la autoridad judicial pertinente ejerza su jurisdiccion,

un mandamiento judicial destinado a prohibir la continuacion de la infraccion.

ARTICULO 13.51
Medidas alternativas

Cada una de las Partes podra disponer, cuando proceda y a solicitud de la persona a la que se
puedan aplicar las medidas que se establecen en los articulos 13.49 o 13.50, que las autoridades
judiciales puedan ordenar el pago de una reparacién pecuniaria a la parte perjudicada, en lugar de la
aplicacion de las medidas establecidas en los articulos 13.49 o 13.50, si se constata que la primera
actud de manera no intencionada y sin negligencia, o si la ejecucién de las medidas en cuestién
pudiera causarle un perjuicio desproporcionado, o si la parte perjudicada pudiera ser

razonablemente resarcida mediante una reparacion pecuniaria®.

! Al decidir qué es «razonablemente resarcida», el juez puede tener en cuenta el interés publico.
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ARTICULO 13.52

Perjuicios

Cada una de las Partes garantizara que las autoridades judiciales estén facultadas, a peticion

de la parte perjudicada, para ordenar al infractor que, a sabiendas o con motivos razonables para

saberlo, haya realizado una actividad que infrinja los derechos de propiedad intelectual, que pague

al titular del derecho una indemnizacion apropiada para compensar el perjuicio real sufrido como

consecuencia de la infraccion del derecho de propiedad intelectual. Al fijar la indemnizacion por

dafos y perjuicios, las autoridades judiciales competentes:

a)

b)

tendran en cuenta todos los aspectos pertinentes, como las consecuencias econoémicas
negativas, entre ellas el lucro cesante, que haya sufrido la parte perjudicada, cualesquiera
beneficios ilegitimos® obtenidos por el infractor y, cuando proceda, elementos distintos de los
factores econdmicos, como el perjuicio moral causado al titular del derecho por la infraccion;

0

como alternativa a lo dispuesto en la letra a), podran, cuando proceda, determinar la
indemnizacion de dafios y perjuicios mediante una cantidad a tanto alzado sobre la base de
elementos como, cuando menos, el importe de los canones o derechos que se le adeudarian si
el infractor hubiera pedido autorizacién para utilizar el derecho de propiedad intelectual en

cuestion.

1

«Beneficios ilegitimos» son los derivados de la infraccion, de conformidad con el Derecho de
una Parte.
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ARTICULO 13.53

Costas procesales
Cada una de las Partes establecera que, cuando proceda, sus autoridades judiciales estén facultadas
para ordenar que, al concluir los procedimientos judiciales civiles relacionados con la observancia
de los derechos de propiedad intelectual, la parte vencida pague a la parte vencedora las costas
procesales, asi como cualquier otro gasto contemplado en el Derecho de dicha Parte.

ARTICULO 13.54

Publicacion de las resoluciones judiciales

Cada una de las Partes garantizara que sus autoridades judiciales puedan ordenar la publicacion de
la resolucidn en casos de infraccion de un derecho de propiedad intelectual, a menos que ello no sea
proporcional a la gravedad de la infraccion.

ARTICULO 13.55

Presuncion de autoria o propiedad

Cada una de las Partes, al menos en las medidas provisionales solicitadas en procedimientos civiles
relativos a los derechos de autor y derechos conexos, establecera la presuncion de que, salvo prueba
en contrario, la persona o entidad cuyo nombre se indique como autor o titular del derecho conexo

de la obra o del trabajo de forma habitual es el titular designado del derecho sobre dicha obra o

dicho trabajo.
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ARTICULO 13.56
Concientizacion publica
Las Partes adoptaran las medidas necesarias para sensibilizar a la opinion publica sobre la
proteccion de la propiedad intelectual, incluidos los proyectos educativos y de difusion sobre el uso
de los derechos de propiedad intelectual, asi como sobre su observancia.

SUBSECCION 2

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO TRANSFRONTERIZO

ARTICULO 13.57
Coherencia con el GATT y el Acuerdo sobre los ADPIC

A la hora de implementar medidas fronterizas para garantizar la observancia por parte de sus
autoridades aduaneras de los derechos de propiedad intelectual, estén o no contemplados en el
presente capitulo, cada una de las Partes garantizara la coherencia con sus obligaciones en virtud del
GATT y del Acuerdo sobre los ADPIC, en particular con el articulo V del GATT y con el

articulo 41 y la seccidn 4 de la parte 111 del Acuerdo sobre los ADPIC.
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ARTICULO 13.58
Medidas en frontera

1. Con respecto a las mercancias bajo control aduanero, cada una de las Partes adoptaré o
mantendré procedimientos con arreglo a los cuales un titular de derechos podré presentar solicitudes
en las que pida a las autoridades aduaneras que suspendan el despacho o retengan mercancias
sospechosas, como minimo, de falsificacion de marcas, pirateria lesiva de derechos de autor y
derechos conexos a escala comercial o que infrinjan indicaciones geograficas (en lo sucesivo,

«mercancias sospechosas»).

2.  Las Partes no estaran obligadas a aplicar los procedimientos de la presente subseccion a las

mercancias en transito.

3. Cada una de las Partes fomentara el uso de sistemas electrénicos para la gestion por parte de

sus autoridades aduaneras de las solicitudes concedidas o registradas.

4.  Cada una de las Partes velara por que las autoridades aduaneras informen al solicitante, en un
plazo razonable, de si han concedido o registrado la solicitud.

5.  Cada una de las Partes dispondra que dicha aplicacion o registro se aplique a los envios

maltiples cuando asi se permita de conformidad con las disposiciones del Derecho de la Parte.
6.  Cada una de las Partes podra disponer gque sus autoridades aduaneras estén facultadas, con
respecto a las mercancias bajo control aduanero, para suspender el despacho de las mercancias

sospechosas o retenerlas por iniciativa propia.

7. Cada una de las Partes garantizara que las autoridades aduaneras puedan utilizar analisis de

riesgos para identificar mercancias sospechosas.
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8.  Cada una de las Partes podra disponer de procedimientos administrativos o judiciales, de
conformidad con el Derecho de la Parte, que permitan la destruccion de mercancias sospechosas, si
los interesados aceptan 0 no se oponen a su destruccion. Si no se destruyen dichas mercancias, cada
Parte se asegurara de que se aparten de los canales comerciales de manera que se evite cualquier

perjuicio para el titular de los derechos.

9.  Las Partes no estaran obligadas a aplicar el presente articulo a las importaciones de
mercancias comercializadas en otro pais por los titulares del derecho o con su consentimiento. Una
Parte podré excluir de la aplicacion del presente articulo las mercancias sin caracter comercial que

vayan dentro del equipaje personal de los viajeros.

10. Cada una de las Partes garantizara que las autoridades aduaneras de cada Parte mantengan un
didlogo regular y promuevan la cooperacion con las partes interesadas pertinentes y con otras
autoridades responsables de la observancia de los derechos de propiedad intelectual a que se refiere

el apartado 1.

11. Las Partes cooperaran con respecto al comercio internacional de mercancias sospechosas y, en

particular, compartiran informacion sobre dicho comercio.
12.  Sin perjuicio de otras formas de cooperacion, el anexo 4-A se aplicara a las infracciones de la

legislacién sobre derechos de propiedad intelectual cuya aplicacion sea competencia de las

autoridades aduaneras de conformidad con el presente articulo.
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SECCION D

DISPOSICIONES FINALES

ARTICULO 13.59
Subcomité de Derechos de Propiedad Intelectual

1. El Subcomité de Derechos de Propiedad Intelectual, creado en virtud del articulo 22.3,

apartado 4, tendra las siguientes funciones, ademas de las que figuran en los articulos 13.39 y 22.3:
a)  intercambiar informacion:

i) sobre el marco juridico relativo a los derechos de propiedad intelectual y las normas

pertinentes de proteccion y la observancia; y
ii)  relacionadas con el dominio publico en los territorios de las Partes; e
b)  intercambiar experiencias sobre:
i)  los avances legislativos;
i)  la observancia de los derechos de propiedad intelectual; y

iii)  la observancia a nivel central y subcentral por parte de las autoridades aduaneras,

policiales, administrativas y judiciales.
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ARTICULO 13.60
Cooperacion

Con el fin de facilitar la implementacion del presente capitulo, las Partes cooperaran:
en el seno del Subcomité de Derechos de Propiedad Intelectual;
en foros internacionales;
a través de diversas agencias; 0
por otros medios que se consideren apropiados.
Los ambitos de cooperacion incluyen las siguientes actividades:

coordinacion para impedir las exportaciones de mercancias falsificadas, incluso con otros

paises;
asistencia técnica, desarrollo de capacidades, intercambio y formacién del personal;

proteccion y observancia de los derechos de propiedad intelectual y difusion de informacién
al respecto entre los circulos empresariales y la sociedad civil, entre otros;

fomento de la concientizacion publica y de los titulares de derechos, y mejora de la

cooperacion institucional, en especial entre las oficinas de propiedad intelectual;
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e)  fomento activo de la concienciacion y educacion del pablico en general sobre las politicas
relativas a los derechos de propiedad intelectual;

f)  colaboracion con las PYMES, también en actos o reuniones centrados en ellas, en relacion

con el uso, la proteccion y la observancia de los derechos de propiedad intelectual;

g) aplicacion del CDB y de los instrumentos conexos, asi como de los marcos nacionales sobre
el acceso a los recursos genéticos y a los conocimientos, innovaciones y practicas
tradicionales asociados; y

h)  facilitacion de iniciativas voluntarias de las partes interesadas para reducir la vulneracion de
los derechos de propiedad intelectual, también a través de Internet y en otros mercados.

CAPITULO 14

PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS

ARTICULO 14.1
Principios generales

1.  Las Partes reconocen que las PYMES, que incluyen microempresas, pequefias y medianas
empresas y empresarios, contribuyen significativamente al comercio, el crecimiento econémico, el
empleo y la innovacion. Las Partes afirman su intencion de apoyar el crecimiento y el desarrollo de
las PYMES mejorando su capacidad para participar en las oportunidades creadas por el presente

Acuerdo y beneficiarse de ellas.
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