Republica Oriental

del Uruguay
Poder Judicial CIRCULAR N° 111/08
Servicios REF.: ADMINISTRACION NACIONAL DE PUERTOS (CAPITANIA DEL PUERTO

Administrativos
DE MONTEVIDEO) - Informe de Division Juridico Notarial

Montevideo, 18 de setiembre de 2008.-
A LOS SENORES MAGISTRADOS:

La Direccion General de los Servicios Administrativos del Poder
Judicial cumple en librar la presente a fin de poner en su conocimiento, de Mandato
Verbal de la Suprema Corte de Justicia, en relacion a la dada cuenta de la Capitania de
Puerto de Montevideo, de inconvenientes que se le plantean a raiz de la detencién de
contenedores con mercaderfa en presunta falsificacion de marcas (internacionales);
informa respecto a la existencia de molestias y disconformidades, algunas planteadas en
ambitos binacionales, en razon de la lentitud de los procedimientos previos a la liberacion
de la mercaderia auténtica que en oportunidades comparte el contenedor con la
mercaderfa adulterada, o de aquélla respecto de la cual no se pudo demostrar la falta de
autenticidad. En lo sustancial se solicita que una vez intervenida una mercaderia en
presunta infracciéon marcaria se pueda liberar rapidamente el contenedor, asi como el resto
de la mercaderia si la hubiera que no estuviera involucrada en el ilicito, para que ésta no se
vea afectada y continde hacia su destino final, transcribiendo en lo pertinente, el informe
de Divisiéon Juridico Notarial:

“MARCO NORMATIVO ... La Constituciéon de la Republica establece en su art. 33: “E/
trabajo intelectnal, el derecho del autor, del inventor o del artista serdn reconocidos y protegidos por la ley.”.
Asimismo los derechos de propiedad intelectual cuentan con la tutela juridica conferida por el art.
7° de la Carta que protege el derecho de propiedad y la seguridad juridica y, en todo caso, deben
observarse las garantias del debido proceso consagradas en el art. 12.

Tratados internacionales.- El Estado Uruguayo conjuntamente con otros paises
sudamericanos, como Argentina, Paraguay, Pert y Bolivia han sido pioneros en la celebraciéon y
posterior ratificacion de los Tratados de Montevideo de 1889, sobre Propiedad Literaria y
Artistica, sobre Patentes de Invencion y sobre Marcas de Comercio y de Fabrica. En tal sentido el
art. 4° del tratado ... establece “Las falsificaciones o adulteraciones de las marcas de comercio o de fibrica, se

perseguirdan ante los tribunales con arreglo a las leyes del Estado en cuyo territorio se cometa el frande.”.



El Convenio de Patis para la proteccion de la propiedad industrial del 20/3/1883 con sus
posteriores modificaciones, también resulta aplicable desde el momento en que el Estado
Uruguayo pasé a integrar la Unién Internacional para la Proteccion de la Propiedad Industrial, lo
que fue autotizado por la ley 13.497 de 22/9/66, habiendo el Poder Ejecutivo adhetido a la Unién
Internacional y al Convenio de Partis el 18/3/67. Posteriormente, por decreto-ley 14.910 de
19/7/79 se aprobé la reforma del Convenio de Patis segin el Acta de Estocolmo de 14/7/67.
Por este convenio se establece la obligacion a los estados miembros de proteger las marcas
notoriamente conocidas asi como la obligaciéon de asegurar una proteccién eficaz contra la
competencia.

La ley 16.671, de fecha 13/12/94, aprobé el Tratado de la Otrganizacion Mundial del
Comercio y a través del mismo el Anexo 1 C Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC segin su sigla en espafiol y TRIPS
en inglés).

Por dicho tratado (art. 41) el Estado se comprometié a asegurar que en su legislacion
nacional se establezcan procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual,
que permitan la adopciéon de medidas eficaces contra cualquier accion infractora de los mismos.
Estos procedimientos se aplicaran de forma que se evite la creaciéon de obsticulos al comercio
legitimo y deberan prever salvaguardias contra su abuso. Los procedimientos “..No serin
innecesariamente complicados o gravosos, ni comportaran plagos injustificables o retrasos innecesarios”. Esta

«

norma “.. no impone ninguna obligacion de instaurar un sistema judicial para la observancia de los derechos de
propiedad intelectual distinto del ya existente para la aplicacion de la legislacidn en general, ni afecta a la capacidad
de los Miembros para bacer observar su legislacion en general. Ninguna disposicion de la presente Parte crea
obligacidn alguna con respecto a la distribucion de los recursos entre los medios destinados a lograr la observancia de
los derechos de propiedad intelectual y los destinados a la observancia de la legislacion en general”. Los arts. 42 a
49 contienen normas programaticas referentes a los procedimientos y recursos civiles y
administrativos. En particular el art. 44 establece que “Las autoridades judiciales estardin facultadas para
ordenar a una parte que desista de una infraccion, entre otras cosas para impedir que los productos importadoes que
infrinjan un derecho de propiedad intelectual entren en los circuitos comerciales de su_jurisdiccion, inmediatamente
después del despacho de adunana de los mismos.” ...

El Tratado de la Organizaciéon Mundial del Comercio incluye prescripciones especiales
relacionadas con las medidas de frontera, tendientes a impedir la circulacién de mercancias en
infracciéon marcaria...” (se resefian articulos). “El art. 57 impone “../Jos Miembros facultarin a las

antoridades competentes para dar al titular del derecho oportunidades suficientes para que haga inspeccionar, con el

fin de fundamentar sus reclamaciones, cnalquiera mercancias retenidas por las antoridades de adnana. I.as
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antoridades competentes estaran asimismo facultadas para dar al importador oportunidades equivalentes
para que haga inspeccionar esas mercancias.” El art. 58 prevé la actuacion de oficio.

El art. 61 refiere a los procedimientos penales: “Los Mienbros estableceran procedimientos y
sanciones penales al menos para los casos de falsificacion dolosa de marcas de fibrica o de comercio o de
pirateria lesiva del derecho de antor a escala comercial.” ...

“La ley de marcas N° 17.011, de 25/9/98, en el “CAPITULO XIV DE LAS ACCIONES

CIVILES Y PENALES” dispone ... (sigue transcripcion de arts. 81 y siguientes)...

Los articulos transcriptos establecen dos ambitos de proteccion juridica: el penal y el civil,
en ambos deben observarse las garantias del debido proceso mediante la aplicacién de las normas
contenidas en el Cédigo del Proceso Penal y en Codigo General del Proceso

Por su parte la ley 17.616, modificativa de la ley 9.739, contiene disposiciones especificas
referentes a la proteccion de los derechos sobre propiedad literaria, artistica y derechos conexos,
consagrando el principio de la actuacion de oficio (a diferencia de la ley de marcas) y estableciendo
sanciones penales. En el lit. ¢ del art. 46 se establece “Ademas de las sanciones indicadas, el Tribunal
ordenard en la sentencia condenatoria la confiscacion y destruccion, o dispondri cualquier otro medio de supresion de
las copias de obras o producciones y de sus embalajes o envoltorios en infraccion ...”...

En relacién con la solicitud efectuada por la Capitania de Puerto de Montevideo, referente
a que la Corporacién estudie la viabilidad de dotar a los juzgados competentes de la potestad de
que, una vez intervenida una mercaderfa en presunta infraccibn marcaria se pueda liberar
rapidamente el contenedor, asi como el resto de la mercaderia si la hubiera que no estuviera
involucrada en el ilicito, para que ésta no se vea afectada y continie hacia su destino final,
corresponde concluir que dicho planteamiento encuentra tutela juridica en las normas que rigen la
materia. En tal sentido cabe destacar que la tnica mercaderia pasible de incautaciéon y posterior
confiscacion o destruccion es la que se encuentre en situaciéon de infraccion a los derechos de
propiedad intelectual. No obstante debe tenerse presente la necesidad de la determinacion de la
mercaderfa en presunta infraccion y de la que no lo esta, lo cual requiere el cumplimiento de
actuaciones procesales... ”’

Sin otro motivo, saluda muy atentamente.-

S/

~
r. Elbjo MENDEZ ARECO




