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Derechos subjetivos vs. intereses generales
en la resolucion de controversias econémicas internacionales:
el caso de las marcas y la salud publica

CARMEN OTERO GARCIA-CASTRILLON'

Sumario: 1. INTRODUCCION 2. LITIGIOS INTERNACIONALES RELATIVOS AL
EMPAQUETADO GENERICO DEL TABACO 2.1 Trascendencia juridica. 2.2
Contexto factico y regulador 2.3 Fuentes normativas: diversidad y coincidencias 3.
ALCANCE DEL DERECHO DE LAS MARCAS CONFORME A LAS OBLIGACIONES
INTERNACIONALES 3.1 Exclusion vs. uso 3.2 Condiciones minimas para el uso las
marcas 4. SOBERANTA DEL ESTADO: CONDICIONANTES Y DEFENSA DE LOS
INTERESES PUBLICOS 4.1 Expropiacién indirecta (art. 5.1 TBI) 4.2 Trato justo y
equitativo (art. 3.2 TBI) 4.2.1 Expectativas legitimas de los inversores 4.2.2 Estabilidad
normativa en el Estado de inversion 4.3 Complicaciones injustificadas en el uso de la marca
(art. 20 ADPIC) 4.3.1 Naturaleza y magnitud de la complicacion 4.3.2 Motivacién de las
medidas 5. CONCLUSIONES

1. INTRODUCCION

Cada vez es mds frecuente que para resolver disputas relativas a los derechos e
intereses privados se busquen foros distintos de las tradicionales jurisdicciones na-
cionales y del arbitraje comercial. Efectivamente, con independencia del recurso al
arbitraje o a los tribunales internos -que plantean los problemas clasicos de compe-
tencia judicial y ley aplicable abundantemente tratados por la doctrina internacional-
privatista-, la defensa de esos intereses privativos puede llevarse a cabo frente a los
propios Estados bien (1) de modo directo; esto es, los titulares del derecho (a) frente
al Estado, ante la jurisdiccién nacional del pais en el que se permite o auspicia la
infraccion, y/o (b) a través del arbitraje de inversiones; o bien (2) de manera indirec-
ta; en este caso, considerando los intereses econémicos de los Estados en la defensa
de tales derechos privados de sus nacionales/residentes; siendo entonces los propios
Estados quienes actian frente a terceros paises.

1 Catedrética de Derecho internacional privado de la Universidad Complutense de Madrid (cocastri@der.
ucm.es).
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En este escenario, el arbitraje de inversiones y los procedimientos relativos a la
solucion de diferencias en el marco de instrumentos comerciales internacionales, en
particular, el de la Organizacion Mundial del Comercio (OMC), han adquirido pro-
tagonismo. Los litigios surgidos con motivo de la regulacion del empaquetado gené-
rico del tabaco que se presentan en este trabajo son paradigmaticos. Las disputas que
alcanzan estos dos distintos foros traen a colacion la puesta en practica de estandares
internacionalmente acordados para la proteccion de los derechos o intereses priva-
dos -en los casos que nos ocupan, el derecho de marcas-, asi como su interacciéon
con la regulacion de los intereses publicos por los Estados soberanos -como la salud
publica-. Todo ello es debido a que la liberalizacién del comercio lleva aparejada una
progresiva armonizacion o convergencia normativa internacional (y/o regional), que
alcanza cada vez mas areas y cuyo grado y equilibrio con el margen de accién de los
Estados soberanos es discutido.

Los tratados internacionales en materia de proteccion de inversiones, en gran
medida bilaterales (APPRIs), establecen mecanismos especificos para la resolucion
de disputas entre los inversores extranjeros, que reclaman por la infraccién de los
compromisos adquiridos en su virtud, y el Estado huésped, que se obliga a aceptar y
cumplir lo resuelto en el laudo. Por su parte, los acuerdos de liberalizacién comercial
-ya sean multilaterales (OMC) como regionales o bilaterales- cuentan también con
mecanismos para la solucion de diferencias, en este caso entre los propios Estados
que reclaman por la violacién de compromisos de liberalizacion adquiridos. Como
es obvio, en este tipo de procedimientos las alegaciones de infraccion se refieren a los
estandares de comportamiento -tanto procesales como sustantivos- pactados en los
concretos instrumentos internacionales y cuyo incumplimiento afecta directamente
a los operadores econdmicos que actdan en o desde los Estados parte, que son quie-
nes persiguen la defensa de sus derechos subjetivos.

Es cierto, sin embargo, que, al margen de estos tratados sobre inversiones y sobre
comercio, otros instrumentos internacionales fijan estandares sobre el contenido y la
proteccion de derechos subjetivos -generalmente a escala multilateral o regional- a
los que los Estados también deben dar cumplimiento. Asi, atendiendo al derecho de
marcas, fundamento de las disputes relativas al empaquetado genérico del tabaco,
baste a estos efectos traer a colacion los distintos tratados internacionales gestionados
por la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), cuya membresia se
solapa con la pertenencia ala OMCy alos APPRIs y que, en consecuencia, demanda
una esmerada atencion en cuanto a la coordinacién de fuentes normativas que pue-
dan resultar aplicables en la resoluciéon de disputas.

De modo paralelo, en otros foros internacionales los trabajos se dirigen espe-
cialmente a agilizar la resolucién de controversias transfronterizas entre los propios
operadores economicos. En este contexto destacan la labor de la Conferencia de La
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Haya de Derecho Internacional Privado? y la del Instituto Internacional para la
Unificacién del Derecho Privado (UNIDROIT)®. Mientras la primera ha generado
diferentes tratados relativos a la competencia judicial internacional, notificaciones,
obtencion de pruebas y reconocimiento y ejecucion de decisiones extranjeras, con
una participacién significativa de Estados, UNIDROIT, si bien centra su actividad
en gran medida en la produccion de principios y guias el ambito de los bienes y de
la contratacién internacional?, también se ha ocupado de la armonizacién procesal
civil internacional®. Todo ello, sobre la base del respeto al derecho a la tutela judicial
efectiva de los litigantes.

En esta linea, cabe destacar que los acuerdos de comercio han ido progresiva-
mente incorporando compromisos estatales para el acceso de los operadores eco-
noémicos a la defensa judicial (y administrativa) de sus derechos. En particular, en
lo que concierne a los derechos de propiedad intelectual, cabe observar como el
Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
(ADPIC)® gestionado por la OMC, introduce obligaciones de los Estados en lo que
concierne a los mecanismos judiciales para la protecciéon de estos derechos, de forma
que se ha llegado a decir que, desde la adopcidn de este acuerdo, se ha producido una
expansion de la regulacion internacional relativa a la ejecucion (enforcement) en esta
materia’. La introducciéon de este tipo de obligaciones en tratados internacionales
de comercio puede explicarse por el éxito o eficacia que este tipo de instrumentos
demostraron desde mediados del pasado siglo; razén que, igualmente estd, en mayor
o menor medida, detras de la incorporacién de nuevas materias (como los propios
derechos de propiedad intelectual) a los mismos. Asi, entre los internacional-priva-
tistas se ha puesto de relieve el reciente interés por la incidencia de los acuerdos de
libre comercio de la Unién Europea (UE) en la cooperacioén judicial civil, seialando
que este terreno adolece de la atenciéon académica y politica que merece®.

2 https://www.hcch.net/es/home

*  https://www.unidroit.org/

* A titulo ilustrativo, la proteccion de bienes culturales, de bienes digitales, de equipamiento mévil, los
contratos de compraventa, de franquicia, de leasing, de transporte, de agencia ... etc. ademas de sobre insolvencia.

> European Law Institute/UNIDROIT Model European Rules of Civil Procedure; aprobadas por el Consejo y
miembos de ELI en el verano 2020 y por el Consejo de Gobierno de UNIDROIT en la segunda reunion de su sesion
ndimero 99, celebrada del 23 al 25 de septiembre de 2020; https://www.unidroit.org/instruments/civil-procedure/
eli-unidroit-rules/.

¢ https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips_01_s.htm. Vid. MALBON, Justin, LAWSON,
Charles, DABISON, Mark, The WTO Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Edward
Elgar, 2014.

7 SEUBA, Xavier, “International Intellectual Property Enforcement: From Multilateralism to Plurilateralism
and Bilateralism”, en ROFFE, Pedro y SEUBA, Xavier, Eds, Current Alliances in International Intellectual Property
Lawmaking: The Emergence and Impact of Mega-Regionals, ICSTD and CEIPI, N° 4, 2017, p. 137. Sobre esta cuestion,
vid. también SEUBA, Xavier “Is a multilateral agenda on enforcement realistic and achievable? Grounds and
Challenges for a Performing Enforcement Regime”, CEIPL, n° 2018-4, 2018.

8 WELLER, Mattias, “Judicial Cooperation of the EU in Civil Matters in Its Relations with Non-EU States - A
Blind Spot?”, 9.3.2018, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3134324.
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En todo caso, la defensa de los intereses privados en estos litigios no esta al mar-
gen de la proteccion de los intereses publicos. En particular, existe una necesidad cre-
ciente de reconciliar la liberalizacion del comercio y la promocién y proteccion de las
inversiones como mecanismos para el desarrollo socioeconémico, del que son prin-
cipales actores los sujetos de Derecho privado, con otros objetivos tales como la pro-
teccion del medio ambiente, los estdndares laborales y, como en el caso del empaque-
tado genérico del tabaco, la salud que, obviamente, repercuten en la sociedad en su
conjunto y en los individuos. Todo ello, en linea con la persecucion de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS)®.

En este contexto, la oportunidad de realizar un analisis sobre la aplicacion de es-
tandares y la busqueda de equilibrios entre la proteccién y defensa de intereses priva-
dos y publicos en los dos diferentes marcos internacionales de resolucioén de disputas
-arbitraje de inversiones y solucion de diferencias de la OMC- se explica facilmente.
A nadie se le escapa la importancia de que, en un entorno de diversidad de foros in-
ternacionales ante los que pueden llegar a plantearse las controversias, las respuestas
que se alcancen en cada uno de ellos resulten armoniosas y coherentes entre si en
lo que concierne a la aproximacion de los equilibrios en la defensa de los intereses
privados y de los publicos afectados: en el caso del empaquetado genérico del tabaco,
los intereses de los titulares de derechos de marca, de una parte, y los objetivos de
proteccion de la salud publica, de otra. Por lo demas, no puede dejarse de notar que la
cuestion trasciende del caso concreto del empaquetado genérico del tabaco y puede
extenderse, no sélo al empaquetado y la publicidad de otro tipo de productos, sino
también a distintas y variadas cuestiones.

Para abordar este tema, en primer término se presentaran los litigios relativos al
empaquetado genérico estacando su trascendencia juridica y la conveniencia del anali-
sis en paralelo, a pesar de que se trata de decisiones adoptadas en foros de diferente na-
turaleza que, ademas, operan sobre distintas fuentes normativas, al menos en principio
(2). Entrando en el analisis, se partira del alcance de los derechos de marca conforme a
las obligaciones internacionales que fijan un estandar minimo (3) para, a continuacion,
atender a los condicionantes a los que queda sujeto el ejercicio de la soberania estatal,
en particular, en lo que concierne a la adopcion de medidas para la defensa de intereses
publicos sanitarios (4). El trabajo se cerrard con unas conclusiones (5).

2. LITIGIOS RELATIVOS AL EMPAQUETADO GENERICO DEL TABACO

La polémica internacional suscitada, especialmente desde 2012, por el llamado
empaquetado genérico, tnico o sencillo (en inglés; plain packaging) de los productos

°  https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/.

252



Derechos subjetivos vs. intereses generales en la resolucion de controversias

del tabaco se hace eco del establecimiento de estdndares internacionales en lo que
concierne los derechos e intereses privativos de los titulares de las marcas de fabrica
y de comercio, asi como de la determinacion del equilibrio entre éstos y la defensa de
los intereses generales en materia de salud publica.

Como se ha adelantado, el tema se presenta aqui desde la perspectiva de las op-
ciones disponibles para la actuacion a escala internacional con el fin de procurar la
defensa de tales derechos privados (marcas), que ha llevado a hablar de la existencia
de una especie de forum shopping'®. Asi, mas alla del recurso a los tribunales internos,
que plantea los problemas clésicos de competencia judicial y ley aplicable analizados
en profundidad por la doctrina'!, la defensa de esos intereses privativos puede llevar-
se a cabo frente a los propios Estados de modo directo y/o de manera indirecta. En
el primer caso, los titulares del derecho actan directamente frente al Estado mismo,
ya sea ante la jurisdiccion nacional y/o a través del arbitraje de inversiones. Es sabido
que el arbitraje de inversiones se apoya en la existencia de convenios internacionales
para su proteccidon y que, en el contexto juridico de la UE esta via ha quedado ve-
dada en situaciones intracomunitarias'®. En el segundo, considerando los intereses
econdmicos de los Estados en la defensa de los derechos privados de sus nacionales/
residentes frente a actuaciones que tienen lugar en terceros paises, son los propios
Estados quienes actuan frente a estos terceros paises, de manera que, como se ha in-
dicado, la defensa de los derechos subjetivos se articula indirectamente.

Los conflictos mds significativos relativos al empaquetado genérico del tabaco,
mas alla de los procedimientos abiertos ante las jurisdicciones nacionales'?, son: por
una parte, el caso de Philip Morris contra Uruguay y, por otra, la diferencia que enfrentd

10" HESS, Burkhard, “The Private-Public Divide in International Dispute Resolution’, Recueil des Cours de
[Academy de La Haye, vol. 388, 2018. En la variedad de opciones para litigar diferencias internacionales observa
el solapamiento de los dambitos tradicionales del DIPr y del Derecho internacional publico y esgrime que seria
desorientador calificar partes del sistema actual de solucién de controversias como genuinamente “comerciales” y
otras partes como genuinamente “publicas o administrativas”, pues hay “puertas giratorias” entre ellos. Asi, concluye
que lo realmente relevante es la delimitacion adecuada de las diferentes “consecuencias juridicas” (remedies) que
funcionalmente protegen los mismos derechos e intereses.

""" Vid. entre otros, FAWCETT, James y P. TORRREMANS, Paul Intellectual Property and Private International
Law, OUP, 2011. A estos efectos, téngase también en cuenta el importante desarrollo de Principios normativos en la
materia (Kyoto Guidelines on Intellectual Property and Private International Law, https://www.jipitec.eu; Principles
for Conflict of Laws in Intellectual Property (CLIP), https://www.ip.mpg.de/en/research/research-news/principles-on-
conflict-of-laws-in-intellectual-property-clip.html; ALI Principles on Intellectual Property, https://wipolex.wipo.int/
es/text/500324; etc.).

12 Sobre la incompatibilidad con el Derecho de la UE de los APPRIs intracomunitarias véase el capitulo de
esta obra de MORENO BLESA, Lidia, “El Estado actual del arbitraje de inversiones en el ordenamiento espafiol a
proposito de las energias renovables”.

" En Uruguay, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo adopto la Decisiéon 512 y el 18 de octubre de
2018, La Suprema Corte adopt6 la Decision n° 1713; entre si contradictorias. El 15 de agosto de 2012, el Tribunal
Supremo australiano rechazé un recurso constitucional frente a la normative sobre empaquetado genérico
de noviembre de 2011 (High Court of Australia, Summary of Pronouncement of Orders: JT International SA v
Commonwealth of Australia; British American Tobacco Australasia Limited ¢ Ors v Commonwealth of Australia
[2012] HCA 30; Aug. 15, 2012; Cases No. S389/2011 and $409/2011).
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a Ucrania, Honduras, Republica Dominicana, Cuba e Indonesia contra Australia. El
primero se produjo en el marco del arbitraje de inversiones mientras que el segundo se
emplaza en el sistema de solucion de diferencias de la OMC.

El caso Philip Morris contra Uruguay es un arbitraje de inversiones que tuvo
lugar en el marco del Centro International de Arreglo de Diferencias relativas a
Inversiones (CIADI)!. Fue iniciado en 2010 sobre la base del APPRI firmado entre
este pais y Suiza'® y resuelto en virtud del laudo -de 279 paginas de extension- dictado
el 8 de julio de 2016, a favor de Uruguay .

La disputa que enfrent6 a Ucrania en 2012 (que, habiéndola iniciado, la aban-
dond en 2015), Honduras (4/4/2012), la Republica Dominicana (18/7/2012); Cuba
(3/5/2013) e Indonesia (20/9/2013) contra Australia, se enmarca en el procedimiento
de arreglo de diferencias de la OMC, resuelta por Informe del Grupo Especial, de 990
paginas, adoptado el 18 de julio de 2018, sin constatar la existencia de ninguna in-
fraccidn por parte de este pais'’. A iniciativa de Honduras, el Informe fue sometido
a revision por el Organo de Apelacién (OA) de la OMC'® que, debido a la crisis del
sistema de solucion de diferencias de la Organizaciéon®, no pudo respetar los plazos
establecidos para la resolucion, siendo finalmente concluido en junio de 2020 sin es-
timar las pretensiones del Estado reclamante?.

2.1. Trascendencia juridica

La importancia e interés de estos dos conflictos se ponen de relieve al considerar,
no sdlo el coste econémico de los mismos?' sino, sobre todo, su repercusion y la im-

' Convenio Sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados,

de 14.10.1966, https://icsid.worldbank.org/sites/default/files/documents/Convention_SPA.pdf.

'* Acuerdo de Fomento y Proteccion reciproca de inversiones entre la Confederacion Suiza y la Reptiblica de
Uruguay, de 7 de octubre de 1988, en vigor desde el 22 de abril de 1991, https://www.gub.uy/ministerio-economia-
finanzas/sites/ministerio-economia-finanzas/files/2020-09/suiza_uruguay_sp.pdf Visitado en abril de 2022.

16 Philip Morris Brand SARL, Philip Morris Products S.A. y Abal Hermanos S.A. c. Republica Oriental del
Uruguay, Caso CIADI N.° ARB/10/7, de 8 de julio de 2016; el adelante, LAUDO. Los miembros del Tribunal arbitral
fueron: Piero Bernardini (Presidente), Gary Born y James Crawford.

7 Australia - Determinadas medidas relativas a las marcas de fabrica o de comercio, indicaciones geogrdficas y
otras prescripciones de empaquetado genérico aplicables a los productos del tabaco y al empaquetado de esos productos,
Informe de 28 de junio de 2018, WT/DS435/R, WT/DS441/R, WT/DS458/R, WT/DS467/R. https://docs.wto.org/
dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=s:/WT/DS/435R.pdf&Open=True.

% Notificacion de la apelacion de Honduras de conformidad con los articulos 16.4 y 17 del ESD y de la
Regla 20.1 de los Procedimientos de trabajo para el examen en apelacion, WT/DS435/23, de 25.7.2018. https://www.
worldtradelaw.net/document.php?id=na/ds435-23(na).pdf&mode=download

1 De todos es conocido el bloqueo en el que se encuentra el sistema de solucion de diferencias de la OMC.
Sobre el mismo y la busqueda de salidas; SIMON, Lester, “Acabar con la Crisis de la solucion de diferencias en la
OMC ;cuanto se puede avanzar?”, IISD Policy Analysis, 2.3.2022, https://www.iisd.org/es/node/16289.

» WT/DS$435/25, WT/DS441/26, de 9.6.2020. https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/435_441abr_e.pdf

*' Como ilustracion, los gastos de Uruguay ascendieron a 10.319.883 dolares estadounidenses, de los que
Philip Morris hubo de reembolsar 7 millones. Por lo tanto, a Uruguay, aun habiendo ganado el pleito, el litigio arbitral
le cost6 3 millones de dolares estadounidenses.
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plicacién de terceros. En cuanto a la repercusion, no fueron pocos los Estados que es-
peraron a la resolucion de estas controversias para plantearse introducir cambios en
sus legislaciones nacionales que, de hecho, se han llevado a cabo después®. Ademas,
el alcance potencial de las constataciones excede del empaquetado del tabaco por
cuanto son extrapolables, cuando menos, a otro tipo de productos que puedan tener
efectos perjudiciales sobre la salud, como las bebidas alcohdlicas, las azucaradas o los
alimentos procesados, e, incluso, sobre otro tipo de bienes o intereses publicos.

Por lo que respecta a la amplia implicacién de terceros en estas diferencias, debe
reseflarse que en ambos foros se admitieron un nada insignificante nimero de ami-
cus curiae de grupos industriales, asociaciones especializadas en propiedad intelec-
tual y de organizaciones relativas a la salud y agencias de salud de Naciones Unidas.
Cabe destacar la presentacién de informes por parte de la Organizacién Mundial
de la Salud (OMS), de la Organizacién Panamericana de la Salud (OPS) -ésta en el
arbitraje de inversiones- y de la Secretaria del Convenio Marco para el Control del
Tabaco (CMCT)?%; tratado internacional que, logicamente, adquiere gran importan-
cia en ambos litigios.

En el laudo, la admisién de ciertos amicus curiae se justificé tanto por la profe-
sionalidad de las entidades que remitieron sus informes como con el objetivo de dar
mayor legitimidad a la resolucion final. En este sentido, se dice literalmente: “en vista
del interés publico que implica este caso, aceptar la solicitud sustentaria la transpa-
rencia del procedimiento y su aceptabilidad por parte de los usuarios en general”*.
Mas alla de por su presentacion extemporanea, se rechazaron los amicus curiae que,
o bien se percibieron como no susceptibles de aportar informaciones adicionales?,
o bien procedian de instituciones privadas que mantenian vinculaciones con los liti-

2 En 2024, ademas de Australia y Uruguay, mas de una docena de paises lo habian incorporado incluyendo

a Canada, Israel, Nueva Zelanda, Noruega, Arabia Saudi, Singapur, Eslovenia, Tailandia, Turquia y Reino Unido. En
el caso de la UE, la Directiva 2014/40, de 3 de abril (modificada por Directiva Delegada 2022/2100, de 29.6.2022),
relativa a la aproximacion de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en
materia de fabricacion, presentacion y venta de los productos del tabaco y los productos relacionados, que deroga la
Directiva 2001/37, tiene menores exigencias (las advertencias sanitarias ocupan el 65% de las caras frontales y un 50%
de los laterales y desplazan la marca a una posicion inferior). No obstante, no se prohibe que los Estados miembros
puedan adoptarlo (art. 24) DOUE (2014) L 127, 29.4.2014. Asi lo hicieron Bélgica, Francia, Holanda, Hungria e
Irlanda. En Espana se transpuso con retraso, RD 579/17, 9 de junio, BOE, n° 138, de 10.6.2017. La sentencia del TJUE
de 4 de mayo de 2016 en el asunto C-547/14, Philip Morris y British American Tobacco dictamind la compatibilidad de
la Directiva con el Derecho de la UE sin hacer referencia alguna a su incidencia sobre el Derecho de marca, que, por
lo demds, conforme a su considerando 48, no armoniza la regulacién en esta materia (art. 13.3). BONADIO, Enrico,
“Plain Packaging of Tobacco Products under EU Intellectual Property Law”, EIPR, vol. 39, num. 9, 2012, pp. 599-606.

#  Convenio Marco para el Control del Tabaco, de 21de mayo de 2003, en vigor 5 desde 27/2/2005. Espana
también es parte BOE nim. 35, de 10.2.2005. La UE se adhirié en virtud de la Decision 2016/1749 del Consejo, de 17
de junio de 2016, exceptuando las disposiciones que entran en el &mbito de aplicacion del titulo V de la tercera parte
del TFUE, DOUE, (2016) L 268 de 1.10.2016.

#  LAUDO, nota 15, apartados 39 y 46, remiten a las Resoluciones Procesales nums. 3 (OMS y CMCT) y 4
(OPS), de 17 de febrero y 24 de marzo de 2015.

»  Ibid. Para. 52, caso de la Fundacién Avaad.
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gantes”. Todo ello, en un momento en el que el arbitraje de inversiones se encontra-
ba ya sujeto a un importante cuestionamiento por parte de algunos Estados y de la
sociedad civil”.

En el caso de la diferencia planteada ante la OMC, ademas del alto numero de
Estados reclamantes -inicialmente cinco, quedando reducido a cuatro tras el desisti-
miento de Ucrania-, mas de cuarenta Estados miembros de la Organizacion partici-
paron como terceros, incluyendo a Ucrania®. En este sentido, resulta interesante re-
sefiar que se trata de una reclamacion de paises en desarrollo (productores de tabaco,
con empresas tabaqueras establecidas en sus territorios) frente a un pais desarrollado
(Australia) por el incumplimiento de los estandares internacionales (de proteccién
de derechos de propiedad intelectual), siendo éstos los que, con mas frecuencia, es-
grimen sus quejas frente a aquellos por esta razon.

2.2. Contexto factico y regulador

Como cualquier mercancia de consumo, la entrada del tabaco en un determi-
nado mercado (nacional o supraestatal, como es el caso del mercado interior de la
UE) esta sujeta al cumplimiento de requisitos de empaquetado y etiquetado cuyo
objetivo es proporcionar informacion del producto y sus caracteristicas para cono-
cimiento y protecciéon de los consumidores. Estos requisitos constituyen los estan-
dares que, establecidos por el Estado respetando, logicamente, los compromisos
internacionales (o regionales) que haya adquirido al respecto. Aunque exceda los
limites de este trabajo, no puede olvidarse que estos requisitos pueden constituir
obstaculos técnicos al comercio y que, en cuanto tales, cuentan con una reglamen-
tacion internacional especifica® cuyo cumplimiento también esta sujeto a sistemas
de solucién de diferencias™®.

Al margen de las exigencias normativas sobre el empaquetado y etiquetado, a
través de la marca, el fabricante puede identificar el origen empresarial del producto
permitiendo, al tiempo, la defensa de su posicion competitiva en el mercado y la elec-

% Ibid. Para. 55, caso de la Asociacion Interamericana de la Propiedad Intelectual, pues los abogados de las

demandantes participan en el consejo de administracién y en comisiones tematicas especificas de la asociacion.

¥ En Latinoamérica se ha constatado la tendencia al abandono de acuerdos de proteccién de inversiones
(Bolivia, Ecuador y Venezuela. Brasil no es parte del CIADI. Con caracter general, MARCEDDU, Maria Laura y
ORTOLANT, Pietro, “What Is Wrong with Investment Arbitration? Evidence from a Set of Behavioural Experiments”,
EJIL, vol. 31, n° 2, 2020, pp. 405-428.

»  Argentina; Brasil; Canadd; Chile; China; Cuba; Ecuador, Estados Unidos, Filipinas, Guatemala, India;
Japén; Malawi; Malasia; México; Nueva Zelandia; Nicaragua; Nigeria; Noruega; Oman; Panamd; Pert; Reptblica de
Corea; Sudafrica; Taipei Chino; Tailandia; Turquia; Ucrania, Unién Europea (y sus Estados miembros), Uruguay,
Zambia y Zimbawe.

» A escala multilateral general debe resaltarse el Acuerdo de la OMC sobre Obstaculos Técnicos al Comercio
(OTC), https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal _s/17-tbt_s.htm.

¥ El cumplimiento con los arts. 2.1 y 2.2 OTC también fue cuestionado en el este asunto.
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cion a los consumidores. Todo ello, de acuerdo con la normativa que resulte aplicable
en materia de propiedad intelectual (lato sensu)®' cuyo alcance esta presidido por el
principio de territorialidad. Con caracter general y a los efectos del estudio del empa-
quetado genérico, en particular del tabaco, interesa especialmente diferenciar entre
dos tipos de marcas: las verbales y las no verbales. Como su propio nombre indica, las
verbales son identificables por una expresion, normalmente escrita, que constituye la
propia marca; por ejemplo: Marlboro. Las no verbales consisten en la identificacion
del producto o servicio de manera figurativa; por ejemplo, el tridngulo que se utiliza
en la parte superior de la expresion Marlboro. También es posible la estilizacion de la
marca verbal a través del uso de unos caracteres y/o colores especificos, lo que aporta
un componente no verbal a la misma; asi, para Marlboro, seria la combinacion de
los colores rojo, blanco y negro, con la tipografia del nombre. Como se infiere de los
ejemplos, no es infrecuente que las marcas combinen estas distintas formas de mani-
festacion para identificar un producto. Por lo demas, dentro de una misma marca, en
muchas ocasiones se desarrollan las llamadas “variantes de marcas” (Marlboro Fresh
Mint, Light, Red ...), que generan lo que se ha dado en llamar una “familia”*.

Los datos facticos esenciales de las dos controversias pueden sintetizarse en los
términos que siguen. Uruguay -desde 2008- y Australia -desde 2011-, adoptaron nor-
mas relativas al empaquetado del tabaco entre las que se encuentran, por una parte, la
incorporacion de advertencias sanitarias en un alto porcentaje del paquete (cajetilla y
carton), limitando en consecuencia el espacio disponible para la marca (en Uruguay,
en junio de 2009 pasa de un 50% a un 80%), cuya introduccion en el paquete que-
da, en segundo lugar, sujeta a requisitos formales (tamano; lugar ...). Las normas en
cuanto a la incorporacion de la marca en Uruguay se resumen en que cada marca
solo puede tener una presentacion Unica; admitiéndose una tinica variante por marca
y estableciéndose la expresa prohibicion de mas variantes. En Australia, las normas
son mas radicales ya que sélo se permiten marcas verbales, vedando el uso de marcas
verbales estilizadas, marcas compuestas y marcas figurativas. Como se ha indicado, el
empaquetado de los productos sujeto a estas limitaciones en el uso de las marcas reci-
be el nombre de “tnico o genérico” y los reclamantes en ambos litigios consideraban
estas exigencias contrarias a las obligaciones internacionales de ambos Estados en lo
que concierne a los derechos de las marcas de fabrica y de comercio; concretamente,
respecto de la proteccion de las inversiones extranjeras en el caso de Uruguay, y de los
acuerdos de la OMC en el caso de Australia.

' Es sabido que los sistemas de Derecho civil distinguen entre la propiedad intelectual (stricto sensu) y la
industrial. No obstante, en el contexto internacional la expresion “derechos de propiedad intelectual” comprende
ambas dimensiones; vid. OMPI y ADPIC.

2 Sobre las marcas y su tipologia vid. entre otros muchos, Holyoak and Torremans Intellectual Property Law
Oxford University Press, 9" Ed. 2019, ch. 24 y 27. La EUIPO proporciona informacién en: https://www.euipo.europa.
eu/es/trade-marks/before-applying/types-of-trade-marks.
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Uruguay: No se admiten variedades de marca.

Fuente: Ministerio de Salud Publica de Uruguay

https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/comunicacion/noticias/
uruguay-avanza-medidas-sobre-control-del-tabaco.

AUSTRALIA: En la parte inferior de la cajetilla, Brand senala el espacio re-
servado a la marca; que Ginicamente puede ser verbal

NOTE:
The waming staterment, graphic and
explanatory mess: st

e
* coverat st W of the back surface
* join wit hout 5 pace between thermn

PAC K FORMAT:
* ke of rgd

WARNING
cardboand 05 -
» o errbelis hments bTﬁYEMEN:‘;’
= flip bop id = background ills
e arem abowve fold ine
of bl — exchends o
adoes of surface
= ted fills backgyround
* in bold uppercase
INFORRMAT k>N Helvatica tont
MESSAGE: = white text an ec
» background b by rourdd
achencls o edges
of surbce GRAPHIG:

* texdt il baw lagrowncd

» in Halratica font

* in spec lied sme,
capitalEaton and

* et clistorted

+ adenck to edoes of
surice o

» inehuckes Qluitline koo

weetghting
= black text an yeliow
backgiraund
EXPLANATORY
MESSAGE:
* backgmund edends
1o edoes of suwface
PACK SURFACE:

tent fills bacbagrounc
in Hebsatica fort

» colbour s Pantons

4450 = drab dark = inspeciied
brown) captalaton and
= rratt inish weghting
» whitte tect on black
b by mcsarcd
BRAND AND W RUANT NAME: FIRE RISK STATERMENT:
* horzantal and centred * belkrw heslth warming

e lmnger than mesdmum sizes + o brgerthan 10 points insice
in Lucich Sans font v in uppercass Lucida Sans fort
in Pantones Ceo | Gray 20 cakour + in Partone Geel Gray 20 cokour
in spec fied cap talisation

s a0

Fuente: Informe del Grupo Especial p.94.

258



Derechos subjetivos vs. intereses generales en la resolucion de controversias

El objetivo declarado de estas normas sobre empaquetado es dar cumplimien-
to a las obligaciones internacionales del CMCT (Uruguay y Australia) evitando la
confusion de los consumidores (Uruguay) y con el fin de mejorar la salud publica
(Australia y Uruguay).

En ambos casos, las medidas afectan a la posicion de los titulares de marcas de
productos del tabaco que reaccionaron buscando vias de actuacion contra cada una
de las normativas nacionales en defensa de lo que consideraron una clara lesion a sus
derechos econdmicos ya que, en definitiva, por una parte, se prohibe, completamente
o en lo esencial, el uso de una marca de titularidad privada y protegida por ley con-
forme a estandares internacionalmente aceptados; y, por otra, se requiere que el uso
de la marca se lleve a cabo de una manera especial. Como se ha indicado, mas alld de
acciones ante jurisdicciones internas, las vias de actuacion que se siguieron fueron el
arbitraje de inversiones, en el caso de Uruguay, y el recurso al procedimiento para la
solucién de diferencias en la OMC, en caso de Australia.

Philip Morris Brand, sociedad con sede en Neuchatel (Suiza) perteneciente la
multinacional tabaquera —cuya matriz es Philip Morris International, con sede en
Estados Unidos de América (EE.UU), titular directa del 100% de las acciones de la
sociedad Abal, con sede en Montevideo; inici6 un arbitraje contra Uruguay, sobre la
base del APPRI Suiza-Uruguay?®. Partiendo de que el APPRI considera que las mar-
cas (y sus variantes y derechos relacionados) constituyen inversiones, esgrimi6 que
las medidas adoptadas constituian (1) una expropiacién indirecta; (2) una violaciéon
del trato justo y equitativo y, finalmente, (3) una obstaculizacion del uso de las inver-
siones e inobservancia de los compromisos relativos al uso de la inversion (“clausula
paraguas”)**. Se solicitaba que Uruguay retirara o se abstuviera de aplicar las medidas
e indemnizara por dafos y perjuicios. El laudo, favorable a Uruguay, con el voto par-
ticular -en contra- del drbitro Gary Born (nombrado por Philip Morris), fue dictado
el 8 de julio de 2016*.

Aungque finalmente abandonara para participar en las disputas como tercero in-
teresado, fue Ucrania quien puso en marcha el sistema de solucién de diferencias de
la OMC contra Australia con motivo de las medidas adoptadas por este pais para el
empaquetado genérico del tabaco. Le siguieron Honduras, la Reptblica Dominicana;
Cuba e Indonesia, iniciando procedimientos de arreglo de diferencias. Se esgrimié
que las medidas adoptadas constituian violaciones del Acuerdo sobre OTC*y, en lo
que aqui interesa, del ADPIC; que establece estdndares minimos para la proteccion

* Nota 14.

* Vid. supra punto 4.

»  Notas 15 y Opinion concurrente y disidente (en adelante, opinién disidente), Caso CIADI No. ARB/10/7,
https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw7596.pdf.

% Notas 16y 19.
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las marcas?. El Informe del Grupo Especial, adoptado el 27 de agosto de 2018, no
constato la existencia de infraccion alguna del ADPIC. No obstante, el 19 de julio del
mismo afio, Honduras recurrié la decisiéon al Organo de Apelacién de la OMC (OA)
que, en junio de 2020, confirm¢ las constataciones del Grupo Especial.

2.3. Fuentes normativas: diversidad y coincidencias

Como se ha indicado, la oportunidad del analisis sobre el modo de llevar a cabo
el tratamiento de la proteccion de los derechos subjetivos en estos dos diferentes con-
textos juridico-internacionales se explica facilmente pues a nadie se le escapa la im-
portancia de que, en ambos foros, por mds distintos que sean, se adopten soluciones
armoniosas y coherentes, en lo que concierne a la aproximacion de los equilibrios en
la defensa de los intereses privados y publicos concernidos; en este caso los de los ti-
tulares de derechos de marca, por una parte, y de la salud publica, por otra. Dicho de
otro modo, podria resultar extremadamente polémico que en el laudo de un arbitraje
de inversiones considerara que el empaquetado genérico supone una expropiacion o
la violacién del trato justo y equitativo de las inversiones extranjeras, mientras que,
en el marco de la OMC, se estableciera que los derechos de marca no impiden la
adopcién de normas relativas al empaquetado genérico (o viceversa). Sin duda, algo
asi seria perjudicial para la seguridad juridica de los operadores en el trafico externo.
Por no mencionar que la sociedad civil podria concluir que, dependiendo del foro, las
resoluciones son “pro-Estado” o “pro-empresa”. Afortunadamente, no ocurrié asi en
este caso pues, como se ha adelantado, ambas instancias resolvieron, sobre la base de
sus respectivas fuentes normativas internacionales de referencia, a favor de la compa-
tibilidad de las medidas de empaquetado genérico adoptadas por los poderes legisla-
tivos uruguayo y australiano respectivamente.

Parece obvio recordar que los procedimientos de arbitraje de inversiones y de
solucion de diferencias de la OMC operan en distintos contextos y son, entre si, dis-
pares. Utilizan distintos referentes normativos: mientras que las fuentes de referencia
en el sistema de la OMC se centran en los acuerdos gestionados por la organizacion
(enlo que concierne a las marcas, el ADPIC); la ley aplicable al fondo de los arbitrajes
de inversiones son los propios Acuerdos de proteccion de inversiones. Aunque esto
pudiera invitar a excluir cualquier intento de andlisis comparado de las decisiones
adoptadas en cada una de estas instancias, no puede dejarse de notar que la diferencia
inicial en las referencias normativas se diluye en la practica.

Asi, en los arbitrajes de inversiones sometidos al CIADI se recurre a las nor-
mas del APPRI “junto con las normas de Derecho internacional que puedan resultar
aplicables” (art. 42 CIADI), lo que incluye el ADPIC y el Convenio de la Unién de

37

Vid supra puntos 3 y 4.

260



Derechos subjetivos vs. intereses generales en la resolucion de controversias

Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial (CUP)?¥, mas alla de otros trata-
dos internacionales; en este caso, los que vinculan a Uruguay?. Por su parte, a la so-
lucién de diferencias en la OMC se aplican los Acuerdos OMC (art. 7 Entendimiento
relativo a la solucion de diferencias - ESD), en particular, el ADPIC; que, en lo que
concierne a las marcas, incorpora expresamente la obligacion de cumplir ciertos pre-
ceptos del CUP (arts. 12y 19).

En definitiva, en ambos casos se aplican de manera coincidente o, cuando menos,
se tienen presentes, dos fuentes internacionales: el ADPIC y el CUP. En esta linea, no
puede soslayarse la pertenencia de Uruguay y Australia al CMCT, asi como la exis-
tencia de Directrices para la aplicacion de su articulo 11, que impone la obligacién de
adoptar y aplicar medidas eficaces relativas al empaquetado y el etiquetado del taba-
co®. Estas Directrices, no vinculantes, persiguen ayudar a las Partes a cumplir con la
obligacién impuesta por el CMCT facilitando indicaciones y proponiendo medidas
que permitan aumentar la eficacia de sus actuaciones en este terreno. Concretamente,
las Directrices incorporan pautas minuciosas sobre la ubicacién, tamano, diagrama-
cion, colores, contenido e imagenes relativos a las advertencias sanitarias, asi como,
entre otras, sobre la composicion y el origen del producto. Por lo demas, al utilizarse
fuentes de origen internacional, la interpretacion de sus normas se realiza conforme
a los criterios de la Convencién de Viena de Derecho de los Tratados (CV); esto es,
atendiendo a su sentido corriente, el contexto y teniendo en cuenta el objeto y fin del
tratado (art. 31 CV). Asimismo, también se atiende al principio de “interpretaciéon
efectiva” (effet utile)*' para dar sentido juridicamente operativo a todas las disposicio-
nes de sus respectivas normas de manera armoniosa sin que se hagan redundantes o
inutiles clausulas o parrafos enteros de un tratado.

La confluencia de estos elementos normativos internacionales junto a la ya men-
cionada necesidad de coherencia internacional en pro, entre otras cosas, de la seguri-
dad juridica, motiva y justifica la aplicacién de una suerte de analisis comparado de
estos dos asuntos. Este andlisis da la medida del grado en el que la armonizacién in-
ternacional de estandares en el ambito del Derecho privado se materializa en la prac-
tica; en este caso, en lo que concierne a las marcas. Todo ello en un contexto en el que

% Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial, de 19 de marzo de 1883, revisado en
sucesivas ocasiones y modificado el 28 de septiembre de 1979. Tanto Uruguay como Australia son parte, aunque esta
ultima no ha ratificado la modificacion de 1979. Espana es parte desde 1883.

¥ Uruguay estd obligada por el Protocolo de Armonizacién de normas sobre propiedad intelectual
en el MERCOSUR, en materia de marcas, indicaciones de procedencia y denominaciones de origen, de
5.8.1995, https://normas.mercosur.int/public/normativas/1907, y por el Tratado de Montevideo de 3.10.1892,
https://www.gub.uy/ministerio-industria-energia-mineria/institucional/normativa/ley-n-2207-fecha-
03101892-normas-generales-derecho-internacional.

0 Directrices de la OMS para la aplicacion del articulo 11 CMCT sobre el empaquetado y etiquetado de los
productos de tabaco, adoptada por la Conferencia de las Partes en noviembre de 2008 (Decision FCTC/COP3(10));
https://fctc.who.int/es/publications/m/item/packaging-and-labelling-of-tobacco-products

' Entre otros, GARDINER, Richard, Treaty Interpretation, OUP, 2™ Ed. 2015, pp. 22,66y 111.
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las empresas (Philip Morris en el caso de Uruguay) —o los intereses publicos de otros
Estados por razon de las empresas que actuan desde su territorio (Cuba, Indonesia,
Honduras y Reptiblica Dominicana, en el litigio planteado ante el OSD de la OMC)-
llevan a cuestionar las politicas adoptadas por algunos paises; en este caso, en lo que
concierne a la salud publica.

Procede, entonces, analizar la valoracion que realizan los juzgadores en ambos
litigios para determinar el alcance del derecho de marca a la hora de comprobar si las
respectivas normas nacionales que imponen el empaquetado genérico para el tabaco
infringen las obligaciones internacionales de los Estados en cuestion.

3. ALCANCE DEL DERECHO DE MARCA CONFORME A LAS
OBLIGACIONES INTERNACIONALES

Comenzando por el caso de Uruguay -arbitraje de inversiones-, esta cuestion se
plantea a raiz de la reclamacion relativa a la violacion de la prohibicidon de expropia-
cién indirecta sin compensacion recogida en el APPRI entre este pais y Suiza (art.
5)*. Se esgrimid, que las medidas adoptadas, el empaquetado tnico en particular,
resultan en una privacion sustancial del valor, uso y goce de la inversion, las marcas,
sin que hubiera duda de que su titularidad y registro se realizaron en plena conformi-
dad con el Derecho uruguayo ni de su cobertura por el Acuerdo®.

En el caso de Australia -OMC-, la cuestion se plantea con motivo de la presunta
violacién de la obligacion del Estado de conceder al titular de una marca registrada
los derechos que ésta le confiere en el ADPIC (art. 16.1). Literalmente “€l titular de
una marca de fdbrica o de comercio registrada gozard del derecho exclusivo de impe-
dir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operacio-
nes comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos
o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar
a probabilidad de confusion. En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o
servicios idénticos, se presumird que existe probabilidad de confusién”. Se esgrime que
las medidas reducen el caracter distintivo de la marca y menoscaban la posibilidad de
demostrar la probabilidad de confusién con otras, afectando, en consecuencia, a la
posibilidad de impedir su uso no autorizado.

Asi, en ambos casos, la cuestion de fondo reside, como se adelantaba, en el al-
cance del derecho de marca: como inversion susceptible de proteccion frente a expro-

2 Vid supra. Punto 4.1.

# La existencia y titularidad de las marcas no fue discutida por ninguna de las partes, LAUDO, nota 15, Para.
254. Sobre los derechos de propiedad en APPRIs vid. UPRETI, Pratyush Nath, Intellectual Property Objectives in
International Investment Agreements. Edward Elgar, UK, 2022.
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piaciones indirectas en el arbitraje, y en cuanto a cumplimiento del estdndar minimo
de proteccion que establece el ADPIC, en la OMC. Para abordar esta cuestion, tanto
en uno como en otro contexto, se hace necesario, en primer término, determinar el
contenido del derecho; esto es: si el derecho conferido por la marca es unicamente un
derecho de exclusion -impedir el uso a terceros no autorizados- o incluye el derecho
al uso.

3.1. Exclusion vs uso

En el laudo (Uruguay), ademas de al CUP se hace referencia al ADPIC como
fuente normativa. Obviamente, el Informe del Grupo Especial (Australia) se centra
en el propio ADPIC. Tanto uno como otro llegan a la misma conclusion.

Laudo: “ninguna parte del ADPIC, ..., establece un derecho de uso. Su articulo 16, que
versa sobre los “Derechos adquiridos”, solo establece el derecho exclusivo del titular de
una marca registrada a impedir que cualesquiera terceros utilicen la misma marca en
el curso de operaciones comerciales™.

Informe OMC: “los Miembros cumplen la obligacion que les impone el pdrrafo 1 del
articulo 16 si su legislacion nacional otorga a los titulares de marcas de fdbrica o de
comercio registradas el derecho exclusivo de impedir las actividades de terceros ... El
objeto de la obligacion ... es permitir que los titulares de los derechos se protejan frente
a determinadas acciones de terceros en el curso de operaciones comerciales, si de tales
acciones surgiera una probabilidad de confusion”*. En este sentido, el Informe sigue
la “jurisprudencia” previa de la OMC*.

No obstante, debe atenderse también a la existencia de otros tratados interna-
cionales en la materia. Asi, en el caso de Uruguay, el laudo hubo de hacer referencia
al Protocolo del MERCOSUR (art. 11)* y al Tratado de Montevideo de 1892 (art.
1)* que incluyen el “derecho de uso exclusivo” (el primero) y la “facultad de usarla”
(el segundo). El laudo interpreta estas referencias al “uso” sefialando que “el derecho
de uso exclusivo es sencillamente la otra cara de la moneda del “derecho de impedir...”
y no por ello significa que la marca de lugar a un derecho de uso absoluto”. “Se trata de
un ... derecho exclusivo pero relativo™. “... un derecho exclusivo de excluir a terceros del
mercado de modo que solo el titular de la marca tenga la posibilidad de usar la marca

en el comercio, sujeto a la potestad regulatoria del Estado”™*.

#“ LAUDO, nota 15, Paras. 261-262.

* Informe del GE, nota 16, Paras. 7.1980 y 7.1999.

% En el Informe del Grupo Especial UE - Marcas e Indicaciones Geogrdficas, DS290, de 20.4.2005, se sefial6
para. 7246, que en el ADPIC no establece con caracter general el reconocimiento de derechos positivos de explotacion
0 uso, sino que concede derechos negativos para impedir determinados actos.

¥ Nota 38. El texto senala: “El registro de una marca conferira a su titular el derecho de uso exclusivo” https://
normas.mercosur.int/public/normativas/1907.

% Nota 38.

# LAUDO, nota 15, Paras. 363-265.
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En el caso de Australia no existian instrumentos internacionales que contempla-
ran expresamente un “derecho de uso” No obstante, el informe del Grupo Especial
continua el andlisis profundizando en el alcance del propio derecho de exclusion en el
que consiste el derecho de marca. Como se ha indicado, las partes esgrimieron que, al
hacer que la presentacion de distintas marcas responda siempre al mismo patron, se
reducen las posibilidades del riesgo de confusion ya que, al ser todas semejantes, no
hay confusion entre ellas y, por consiguiente, se reduciria también la posibilidad de
ejercitar la exclusion. El Grupo especial concluye que “(N)o hay nada en el art. 16.1
que indique que haya obligacion, no sélo de otorgar proteccion cuando surja probabi-
lidad de confusion, sino también de mantener las condiciones de mercado que harian
posible que ... la probabilidad de confusion, se produjese(n)_realmente en una situa-
cion concreta” ...“concluir de otro modo ampliaria efectivamente el alcance del articulo
16.1 para abarcar un derecho adicional de proteccion frente a la reduccion del cardcter
distintivo” ™.

En este sentido, el Grupo Especial diferencia claramente el caracter distintivo
como requisito para el registro de la marca (art. 15 ADPIC - exigible por el Estado
para acceder al registro y que, eventualmente, puede haber sido adquirido por el
uso?') del alcance de la proteccion del derecho de exclusion, que no incluye bajo nin-
gun concepto la obligacién de mantener un entorno normativo que no afecte al grado
de “diferenciabilidad” de una marca. En apelaciéon, Honduras cuestiond esta inter-
pretacion por entender que la conclusion de que la posibilidad de ejercitar el derecho
de marca no lleva aparejada la obligacion estatal de no reducir o impedir la funcién
distintiva de las marcas constituia un error de Derecho®2. No obstante, el Organo de
Apelacién confirmé la lectura del precepto hecha por el Grupo Especial *.

En todo caso, una vez que el Grupo Especial deja claro que, conforme al ADPIC,
el derecho de marca no establece el derecho a su uso, si que reconoce, atendiendo al
efecto util interpretativo, que el uso de la marca constituye “un interés legitimo que
debe tenerse en cuenta’>* cuando corresponda. Todo ello con independencia de que
el ADPIC permita a los Estados exigir el uso (con requisitos temporales antes de de-
terminar su “anulacién’/caducidad) como condicién para mantener el registro (art.
19). En definitiva, el uso no es un derecho, pero puede ser una obligacién®.

Por lo tanto, la resoluciéon de ambos litigios deja claro que el estandar internacio-
nal para la proteccion del derecho de marca no impide que el Estado pueda intervenir
en la regulacion de su uso: en el caso del ADPIC, por no existir derecho de uso sino

% Informe del GE, nota 16, Paras. 7.2000 y 7.2002.

! De forma paralela lo recoge también el art. 6 bis del CUP.

> Al no considerar necesario analizar este extremo se incumple la obligacién de hacer una “evaluaciéon
objetiva del asunto” (art. 11 ESD).

* Informe del GE, nota 16, Para. 6.5588.

*  Ibid. Para.7.2011.

> Ibid. Paras. Para. 7.2025.
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un interés legitimo en el mismo; en el caso de los APPRIs, porque, aunque establezcan
un derecho de uso, este no es ilimitado, sino relativo y sujeto a la potestad reguladora
del Estado. Otra cosa son los limites que, respecto de esta potestad reguladora, pue-
dan existir para la proteccion del “interés legitimo” o del “derecho” -segtin el caso- en
lo que concierne al uso de las marcas. Cuestion que procede abordar a continuacion.

3.2. Condiciones minimas para el uso de las marcas

En el arbitraje de inversiones se esgrimi6 que las condiciones para el uso de la
marca impuestas por Uruguay al regular el empaquetado genérico infringian sus
obligaciones sobre la base de la “clausula paraguas” del APPRI (art. 11). El precepto
en cuestion dispone: “Cada una de las Partes Contratantes asegurara en todo momen-
to la observancia de los compromisos adquiridos con relacion a las inversiones realiza-
das por inversores de la otra Parte Contratante”. Este tipo de normas suelen ser inter-
pretadas como un compromiso de estabilidad regulatoria.

En este contexto, hubo de determinarse si Uruguay habia adquirido o no com-
promisos especificos “con relacion a la inversion”. El laudo establece claramente que
Uruguay no adquirié obligaciones especificas en materia de marcas, simplemente
permitié al inversor acceder al sistema de proteccion de propiedad intelectual dispo-
nible en el pais -que reconoce la existencia de derechos y su alcance-, siendo éste sus-
ceptible de modificaciones legales que no pueden excluirse sobre la base de la clausu-
la paraguas del APPRI. La cuestion de la estabilidad regulatoria volvera a plantearse
mas adelante, al abordar las acusaciones de infraccion de la obligacién de otorgar
un trato justo y equitativo a las inversiones, pues forma parte del contenido de esta
obligacion internacional que, ademas, toca de lleno el margen de accién del que, en el
contexto del APPRI, disfrutan los Estados a la hora de regular el uso del derecho de
marca.

Por su parte, el Informe del Grupo Especial recuerda que el articulo 20 del
ADPIC impone que el “uso” de la marca “no se complicard injustificablemente con
exigencias especiales en el curso de operaciones comerciales” ; esto es: establece con-
diciones minimas en lo que concierne al modo en que deben poder utilizarse las mar-
cas. Asi, los Estados estan obligados a no introducir (1) exigencias especiales (2) que

% VANHONNAEKER, Lukas, Intellectual Property Rights as Foreign Direct Investments. Edward Elgar,
London, 2015, pp. 216-220.

7 El texto del art. 20 dispone “Otros requisitos. No se complicard injustificablemente el uso de una marca
de fabrica o de comercio en el curso de operaciones comerciales con exigencias especiales, como por ejemplo el uso
con otra marca de fabrica o de comercio, el uso en una forma especial o el uso de una manera que menoscabe la
capacidad de la marca para distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Esa disposicion
no impedira la exigencia de que la marca que identifique a la empresa productora de los bienes o servicios sea usada
juntamente, pero no vinculadamente, con la marca que distinga los bienes o servicios especificos en cuestion de esa
empresa’”
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compliquen el uso de la marca en operaciones comerciales (3) de forma injustificada.
Como ejemplos, se citan el uso “de una forma especial” y aquel “que menoscabe la
capacidad de la marca para distinguir los bienes o servicios de una empresa de los
de otra”. Es esto, precisamente, lo que los reclamantes sefialan que ocurri6 ya que
consideran que el uso del derecho resulté afectado como consecuencia de la regula-
cion australiana que impuso el empaquetado genérico para los productos del tabaco.
Obviamente, la carga de la prueba corresponde a los reclamantes (Cuba, Honduras,
Indonesia y Republica Dominicana) incluso en lo que concierne al caracter “injusti-
ficado” de la “complicacion”*®, pues no hay que olvidar que el uso no es un derecho
cuya excepcion haya de justificar el Estado.

La prohibicion de uso de marcas verbales estilizadas, marcas compuestas y mar-
cas figurativas en el empaquetado del tabaco constituye una exigencia y, al venir refe-
rida especificamente a la marca, es claramente especial (no es general, como seria la
prohibicién de la publicidad)*. Obviamente, dificulta y obstruye, por lo tanto, com-
plica, el uso pertinente de la marca (en sentido objetivo, no limitado en atencién a su
finalidad: distincién de productos)® en el curso de operaciones comerciales (todo el
proceso relacionado con las actividades comerciales -al igual que en otros preceptos
art. 16.1; 24.8 ADPIC y 10 bis 3.3 y 3.2 CUP; interpretaciéon armoniosa-). Por lo tanto,
incluye la venta, oferta para la venta y la compra, el empaquetado o la fabricacion ...
etc.®l.

A continuacién, ante la pregunta ;cuando es una complicacion injustificable?, el
Grupo Especial responde que cuando no haya una razén suficiente para respaldar-
la®2. El articulo 20 no identifica tipos de razones que puedan servir como justifica-
ciones. A estos efectos, hay que atender al objeto, fin y contexto del propio ADPIC.
Asi, el primer considerando de su preambulo sefiala que la finalidad del acuerdo es
“reducir distorsiones y obstaculos al comercio internacional” teniendo en cuenta la
necesidad de fomentar una “proteccion eficaz y adecuada de los derechos de pro-
piedad intelectual” y de asegurarse de que las medidas y procedimiento destinados a
hacer respetar dichos derechos no se conviertan, a su vez, en obstaculos al comercio
legitimo. Todo ello con el objetivo de lograr el “beneficio reciproco de los produc-
tores y de los usuarios ... el bienestar social y econdémico y el equilibrio de derechos
y obligaciones” (art. 7). En todo caso, como principio (art. 8) se ha de preservar la
capacidad de los miembros para atender a intereses sociales legitimos, como la salud

*# Informe del GE, nota 16, Para. 7.2163. Los acuerdos de la OMC recurren a veces a esta formulacion
“negativa” de las normas; asi en art. 2.2 OTC; lo que no implica necesariamente el desplazamiento de la carga de la
prueba a pesar de encontrarse el reclamado en una situacion de privilegio para explicar su cardcter justificado —Paras.
7.2165y7.2167.

¥ Ibid. Paras. 7.2231y 7.2243.

0 Ibid. Paras. 7.2244,7.2382y 7.2384.

" Informe del GE, nota 16, Paras. 7.2261, 7.2163 y 7.2388.

2 Ibid. Para. 7.2395.
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publica®. Por lo demas, la Declaracion sobre el ADPIC y la salud publica adoptada
en la Conferencia Ministerial de la OMC en Doha®, en la que se refleja la preocu-
pacioén por los intereses publicos sanitarios, se entiende como parte del contexto del
Acuerdo.

Asi, el Grupo Especial establecié que, para valorar el caracter justificado de la
complicacion en el uso de la marca, debe tenerse en cuenta el interés legitimo del titu-
lar en utilizarla en el curso de operaciones comerciales y el modo en el que éste se ve
afectado. Por lo tanto, el articulo 20 recoge el equilibrio entre la existencia del interés
legitimo de los titulares de usar sus marcas, por una parte, y el derecho de los miem-
bros de la OMC a adoptar medidas que protejan otros intereses sociales, por otra®.
Esta cuestion conduce a tratar la existencia de limites al ejercicio de la soberania del
Estado.

En definitiva, respecto del uso de la marca cabe concluir que, tanto en el contexto
de la OMC como en el de la proteccion de las inversiones (en este, salvando los casos
en los que se hubieran adquirido compromisos especificos; inexistentes, como se ha
visto en lo que concierne a Uruguay), los Estados estdn sujetos a obligaciones frente
a sus titulares. No obstante, el contenido exacto de esas obligaciones no se define de
manera positiva sino a través del cumplimiento de requisitos que, siendo objetiva-
bles, han de ser de valorados ad casum. El requisito mas estrechamente relacionado
con el margen de actuacion que resta a la soberania del Estado y que, por lo tanto, es
el que puede resultar mas controvertido es aquel que da la medida del equilibrio entre
la obligacion de respetar el interés (eventualmente derecho) en el uso de la marca y la
defensa de otros intereses publicos que es, precisamente, lo que corresponde abordar
a continuacion.

Procede, por lo demas, sefialar que, en apelacion, Honduras cuestion6 que la in-
terpretacion del término “injustificablemente” se apoyara en su sentido corriente en
el contexto de la seccidon en la que se encuentra el articulo 20 y teniendo en cuenta el
objeto y fin del Acuerdo y argumento que, a estos efectos, la Declaracién de Doha no
tenia que ser utilizada como referencia. Ademas, consider6 un error de derecho que
la interpretacion (1) no se entrara en la repercusion sobre la funcién distintiva de la
marca, (2) se equivocara en el examen de las medidas alternativas disponibles, y (3)
utilizara instrumentos internacionales no cubiertos, como el CMCT. Sin embargo, el
6rgano de apelacion desestimo todas sus alegaciones confirmando el tenor de la reso-
lucién del Grupo Especial .

© El texto del art.8. reza: Principios. 1. Los Miembros, al formular o modificar sus leyes y reglamentos,

podran adoptar las medidas necesarias para proteger la salud ptblica ..., siempre que esas medidas sean compatibles
con lo dispuesto en el presente Acuerdo.

®  WT/MIN(01)/DEC/2, de 20.11.2001. https://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/min01_s/mindec]_
trips_s.htm

% Informe del GE, nota 16, Paras. 7.2428 y 7.2429.

% Informe OA, nota 19, Para. 6.660.
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4. SOBERANIA DEL ESTADO: CONDICIONANTES Y DEFENSA DE LOS
INTERESES PUBLICOS

En el caso del empaquetado genérico del tabaco, el ejercicio de la soberania esta-
tal por parte de Australia y de Uruguay a la hora de adoptar estas normas con el fin de
proteger la salud publica (y evitar la confusion de los consumidores) debe ponerse en
relacion con las obligaciones internacionales relativas, por una parte, a la proteccion de
inversiones en el APPRI (Uruguay), en particular, la concerniente a las expropiaciones y,
muy especialmente, al tratamiento justo y equitativo y, por otra, a las marcas en el ADPIC
(Australia); esto es, el caracter justificado de las complicaciones impuestas a su utilizacion.

En el APPRI, los textos de las normas relativas a las obligaciones en materia de
expropiaciones (art. 5) y de trato justo y equitativo (art. 3) disponen:

Articulo 5° Expropiacion, compensacion
(1) Ninguna de las Partes Contratantes tomard, directa o indirectamente, medidas de
expropiacion, nacionalizacion o cualquier otra medida de la misma naturaleza o efecto,
contra inversiones pertenecientes a inversores de la otra Parte Contratante, a menos que
las medidas se tomen en caso de utilidad publica establecida por ley, a condicion que no
sean discriminatorias, que estén sujetas al debido proceso legal y se hagan las provisiones
del caso para el efectivo y adecuado pago de la indemnizacién. El monto de la indemni-
zacion, incluido sus intereses, se determinard en la moneda nacional del pais de origen de
la inversion y se pagard sin demora a la persona autorizada para ello ...

Articulo 3° Proteccion y tratamiento de inversiones

(1) Cada Parte Contratante protegerd en su territorio las inversiones realizadas, de
acuerdo con su respectiva legislacion, por los inversores de la otra Parte Contratante
y no obstaculizard con medidas injustificadas o discriminatorias la administracion, el
mantenimiento, uso, goce, crecimiento, venta y, en caso de que asi sucediera, la liquida-
cion de dichas inversiones. En particular, cada Parte Contratante otorgard las autori-
zaciones necesarias mencionadas en el Articulo 2°, pardgrafo (2) del presente Acuerdo.
(2) Cada Parte Contratante asegurard en su territorio un tratamiento justo y equita-
tivo a las inversiones realizadas por inversores de la otra Parte Contratante. Este tra-
tamiento no serd menos favorable que el acordado por cada Parte Contratante a las
inversiones realizadas dentro de su territorio por sus propios inversores o al otorgado
por cada Parte Contratante a las inversiones hechas en su territorio por inversores de la
nacién mds favorecida, si este tiltimo tratamiento es mds favorable.

4.1. Expropiaciones

Como es sabido, las marcas constituyen un derecho real de propiedad®, sobre
el que podria producirse una expropiacion. El Derecho internacional no prohibe las

¢ En este sentido cabe, ademas, senalar que, ademas del art. 6 quater del CUP se refiere a la transferencia el
art. 21 ADPIC, establece las condiciones para su licencia y cesion.
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expropiaciones realizadas por razones de interés general en ejercicio razonable y de
buena fe del poder de publico. En estos casos, aunque se haya causado un perjuicio
econdmico a un inversor, la medida no se considera expropiatoria siempre que cum-
pla con una serie de condiciones; esto es (1) ser adoptadas de buena fe; (2) estar des-
tinadas a proteger el bienestar publico, (3) no discriminar y (4) ser proporcionadas al
objetivo que persiguen®.

Phillip Morris argumentd que las medidas uruguayas constituian una expropiacion
indirecta de siete de sus marcas -variantes-, pues resultan en una “privacion sustancial”
del valor, uso o goce de la inversion en el pais sin que se contemple la debida compen-
sacion. A los efectos de determinar el grado de privacion experimentado, son factores
determinantes la intensidad y duracién de la pérdida econémica sufrida por el inver-
sor®. Sin embargo, el laudo dictaminé que no se habia producido tal expropiacién in-
directa (art. 5.1 APPRI) ya que la aplicacion del empaquetado genérico a los productos
del tabaco, si bien provoco una merma parcial de las utilidades de las marcas, no hizo
desaparecer todo su valor econémico, conservando una valia suficiente.

Al dictaminar que no se produjo expropiacion, no era necesario adentrarse en la
motivacion de las medidas. No obstante, ad abundantia, el laudo estableci6 que, en la
hipoétesis de que se hubiera producido una pérdida sustancial del valor econémico, la
medida tampoco podria considerarse expropiatoria porque constituy6 “un ejercicio
valido del poder de policia de Uruguay para la proteccion de la salud publica””’. El
laudo lanza esta conclusion (como se ha indicado, innecesaria en este punto) porque
considera que los requisitos para la existencia de una expropiacion justificada son, en
buena medida, coincidentes con el estandar relativo al cumplimiento de la obligacién
de otorgar un trato justo y equitativo a las inversiones extranjeras (art. 3.2 APPRI),
adelantando asi, su conclusidn sobre esta otra cuestion.

4.2. Trato justo y equitativo

Tras reconocer que el contenido preciso del estandar del trato justo y equitativo
“dista de determinarse con claridad” y “depende de las circunstancias de cada caso’,
el tribunal arbitral senala que el estandar se viola cuando la conducta del Estado es
arbitraria, gravemente injusta, inequitativa y discriminatoria’”. Bien puede decirse
que, en sintesis, el estandar del tratamiento justo y equitativo esta integrado por el

% Vid. PLIMMER, Frances y MCCLUSKEY, William, Routledge Handbook of Contemporary Issues in
Expropriation, 2019; y VANHONNAEKER, Lukas, op. cit. pp. 37-85.

% LAUDO, nota 15, para. 192.

70 Ibid, Paras. 276 y 286. El laudo considera que, al continuar apareciendo de manera reconocible en
las cajetillas, no se afecta sustancialmente al negocio de las demandantes. Sélo se introdujo una limitacién a las
modalidades de uso de las marcas.

7t Ibid, Para. 307.

72 Ibid, Paras. 319-320.
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respeto a las “expectativas legitimas” de los inversores y por la “estabilidad del sistema
juridico uruguayo””’.

4.2.1.  Expectativas legitimas de los inversores

La medida del respeto de las expectativas legitimas de los inversores viene presi-
dida por el andlisis de la arbitrariedad en la adopcién de la medida del empaquetado
genérico. Por arbitrariedad se entiende la “inobservancia deliberada del debido pro-
ceso del Derecho; una accién que conmociona o al menos sorprende el sentido de lo
que es juridicamente apropiado””*, lo que trae a la memoria el principio de “razona-
bilidad” analizado por Lowenfeld”. Es, precisamente, en la evaluacion de la arbitra-
riedad del empaquetado genérico donde el tribunal arbitral no permanece unanime.
La discusion sobe este extremo aborda, en primer lugar, el “procedimiento para la
adopcidn de las medidas”, tanto en lo que concierne (1) al proceso legislativo como
a (2) la existencia de respaldo cientifico respecto de su eficacia; y, en segundo lugar,
el “grado de deferencia” con el que cuentan las autoridades para adoptar politicas
publicas.

En lo que concierne al “procedimiento para la adopcion de las medidas”, mien-
tras el arbitro disidente (Gary Born), considerdé que no habia pruebas de que la nor-
mativa hubiera sido precedida de estudios, discusion o deliberacion interna en un
caso en el que no existe ni (1) obligacién internacional de adoptar la medida -como
se ha indicado el CMCT no las impone y sus Directrices, que si las contemplan, no
son vinculantes- ni (2) referencia de uso de la misma por parte de otros Estados”, el
tribunal resolvié que si existia evidencia internacional, (1) de la percepcion errénea
de los consumidores de los riesgos de salud asociados a los cigarrillos “light”; (2) de
la existencia de campaiias y actuaciones del pais desde el afio 2000, (3) asi como de la
ratificacion del CMCT, cuyas Directrices sobre el articulo 11, aunque no vinculantes,
son orientadoras. Todas estas circunstancias llevaron a la mayoria a concluir que no
era un requisito que Uruguay realizara estudios adicionales o recabara mds evidencia
en respaldo de las medidas para proceder a adoptarlas”.

En cuanto al “grado de deferencia” con el que cuentan las autoridades para adop-
tar las politicas publicas, el tribunal arbitral recurre a la doctrina del “margen de
apreciacion” utilizada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), sefa-
lando que también se aplica en los arbitrajes de inversiones, al menos en ambitos tales

7 Ibid, Para. 324.

7 LAUDO, nota 15, Para. 390.

7> LOWENFELD, Andreas, International Litigation and the Quest for Reasonableness Essays in Private
International Law, Oxford University Press, 1996.

76 Opinion disidente, nota 34, para. 86 sefiala que la regulacion de la presentacion tinica no guarda siguiera la
minima relacion con el propésito legislativo.

77 LAUDO, nota 15, Paras. 131 (el fundamento de la accién se basé en pruebas) y 394-396.
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como la salud publica. Esta doctrina recoge un principio de interpretacion conforme
al cual, se reconoce a las autoridades nacionales un margen de maniobra para dar
cumplimiento a las obligaciones derivadas de la Convencién Europea de Derechos
Humanos y cuyo alcance depende en gran medida del grado de consenso regulador
que exista sobre las medidas en cuestion’®. Sobre esta base, el tribunal arbitral man-
tiene que debe prestarse gran deferencia a los criterios gubernamentales en cuanto
a la determinacion y decision sobre las necesidades nacionales: “se debe respeto al
ejercicio discrecional del poder soberano que no se lleve a cabo de manera irracional
ni de mala fe ... la tinica pregunta que debe responder el tribunal es si hubo una ca-
rencia manifiesta de motivos para dicha legislacion””.

Sin embargo, el arbitro disidente censur6 el recurso a la doctrina del “margen de
apreciacion” del TEDH en el marco del arbitraje de inversiones por considerar que no
hay correspondencia entre las normas del Convenio Europeo de Derechos Humanos
(CEDH) y las del APPRI, y que su uso en otros arbitrajes de inversiones es marginal.
Desde su punto de vista, el nivel apropiado de deferencia al Estado se deriva tnica-
mente del APPRI y de las decisiones que abordan garantias similares de trato justo y
equitativo. Conforme a ellas, debe darse una consideracion sustancial a las decisiones
estatales prohibiendo su cuestionamiento “siempre y cuando cumplan con un nivel
minimo de racionalidad y proporcionalidad entre la medida y el propésito guberna-
mental legitimo”®.

Esta discrepancia entre la mayoria del tribunal y el arbitro disidente no conduce
necesariamente a una valoracion distinta sobre el grado de deferencia del que disfru-
ta el Estado en el caso concreto. Con cualquiera de las dos aproximaciones manteni-
das, lo que si incide directamente en la valoracion de la arbitrariedad de la medida es
la percepcion de los objetivos que persigue el empaquetado genérico, cuestion sobre
la que se mantuvieron opiniones discordantes. Asi, mientras que el laudo concluye
que el objetivo es “proteger la salud publica” dando cumplimiento al CMCT*®, por lo
que la medida constituy6 un intento razonable, no desproporcionado de abordar de
buena fe una preocupacion real sobre salud pablica®, Gary Born, sefiala que el pro-
posito legislativo declarado es “proteger a los consumidores de comercializaciones
enganosas para salvaguardar la salud publica” y alcanza la conclusién contraria. Al
destacar que el legislador uruguayo puso el énfasis en la proteccion frente a comercia-
lizaciones engafiosas, concluye que el empaquetado genérico no responde a este obje-

78 https://www.coe.int/es/web/help-country/article-echr-case-law.

7 LAUDO, nota 15, Para. 309.

8 Opinion disidente nota 34, Paras. 138-139 y 184. En para. 87, sefiala que “el Derecho internacional no
obliga ni autoriza a utilizar el “margen de apreciacion’, que procede del TEDH en este contexto para el que, ademas,
existen ya normas establecidas que se aplican al TJE y que sirven a los mismos efectos que el “margen de apreciacion”
pero de forma mas sutil y equilibrada”

8 LAUDO, nota 15, Para. 391.

8 Ibid. Para. 409.
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tivo pues “es inevitablemente incapaz de discriminar entre un uso confuso o no de las
marcas”. Por lo tanto, resuelve que existe una “incompatibilidad fundamental entre
las caracteristicas y los términos de la regulacion y su propdsito declarado’, perjudi-
cando derechos importantes de los inversores de forma “manifiestamente arbitraria y
desproporcionada”®. Bien puede decirse que su aproximacion se revela como apega-
da ala literalidad de algunas declaraciones realizadas durante el procedimiento y, en
ese sentido, resulta rigurosamente formalista.

4.2.2.  Estabilidad normativa en el Estado de inversion

Para continuar con su valoracion sobre el incumplimiento de la obligacion del trato
justo y equitativo, el tribunal arbitral analizé entonces el siguiente condicionante; esto es,
el factor de la estabilidad juridica de Uruguay. Se trata aqui de examinar si el ejercicio del
poder regulatorio normal del Estado se ha excedido y si se ha modificado el marco regula-
torio en el que se baso el inversor “fuera del margen aceptable de cambios”®*.

Si, como se ha visto, en virtud del APPRI no se adquirieron compromisos es-
pecificos en la materia, no puede esperarse legitimamente que las disposiciones de
legislacion general se mantendrian inalteradas. Ademas, la obligacion del trato justo
y equitativo no prohibe adoptar nuevas normas -aun sin el avance de la practica in-
ternacional- siempre que cuenten con una base racional y no sean discriminatorias®.
En este sentido, a la luz de la preocupacion internacional por los problemas de salud
derivados del tabaco, la expectativa solo podria haber sido la introduccion de nuevas
normas, cada vez mas estrictas. Por otra parte, como se concluy¢ al analizar la ex-
propiacion, su efecto sobre la actividad comercial no fue tal como para modificar la
estabilidad del marco regulatorio®.

En definitiva, la conclusion del tribunal arbitral es que no se ha violado la obliga-
cion de otorgar un trato justo y equitativo (art. 3.2 APPRI) porque no se ha afectado
las expectativas legitimas del inversor pues las nuevas normas, ni son arbitrarias (en
contra, Gary Born) ni han modificado el marco juridico para las inversiones extran-
jeras mas alla del margen aceptable de cambios. A ello se suma que, como se concluyd
en lo que concierne al andlisis sobre la acusacion de expropiacion, su alcance sobre la
actividad comercial fue limitado.

% Opinion disidente, nota 24, paras. 157-158 y 173. Indica que, “tal y como fue adoptada, la regulaciéon

de la presentacion unica es una medida terminante y con un extenso efecto que no contiene elemento alguno que
haga hincapié o se refiera al uso engafioso, falso o que induzca a error de las marcas”. “La medida prohibe casi
inevitablemente muchos de los usos de las marcas no enganosos al tiempo que permite més usos engafosos”. Por lo
tanto, la regulacion esta mal orientada o es demasiado inclusiva (para. 165) o insuficientemente inclusiva (para. 171).

8 LAUDO, nota 15, Para. 423.

8 Ibid, Para. 430.

8 Ibid. Paras. 430, 433-435.
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4.3. Complicaciones injustificadas en el uso de las marcas

En lo que concierne al equilibrio entre el ejercicio de la soberania y el cumpli-
miento de las obligaciones internacionales relativas al uso de las marcas en el ADPIC,
como se ha adelantado, el Informe del Grupo Especial de la OMC incide en que el
articulo 20 del Acuerdo requiere que éste tltimo no se complique injustificablemente
con exigencias especiales en el curso de operaciones comerciales. Sin perder de vista
la finalidad, objetivos y principios del ADPIC, para resolver sobre el cardcter justifi-
cable o no de las medidas que complican el uso de la marca en las actividades comer-
ciales, el Grupo Especial sefiala que hay que valorar tres elementos fundamentales.
En primer término, la naturaleza y magnitud de la complicacion teniendo en cuenta
el interés legitimo del titular en utilizarla de forma que se permita el cumplimiento de
su funcién. A continuacion, las razones por las que se aplican dicha complicacionesy,
finalmente, si estas razones constituyen un apoyo suficiente para su adopcion.

En este caso, la evaluacion ha de centrarse en su razén de ser global -también el
trato justo y equitativo se ha valorado globalmente- y no requiere adentrarse en el
desarrollo de los procedimientos reglamentarios nacionales®, que, sin embargo, si
ha sido, como se ha visto, un foco del debate en el trato justo y equitativo en lo que
concierne a la valoracién de la arbitrariedad de la medida.

4.3.1.  Naturaleza y magnitud de la complicacion

Sobre la naturaleza y magnitud de la complicacién debe tenerse en cuenta que,
conforme al ADPIC (art. 15.1), los elementos figurativos, las combinaciones de colo-
res y de signos forman parte de la materia objeto de proteccion. Por lo tanto, debe ser
posible utilizar el contenido no verbal de las marcas. Al eliminar esta posibilidad, las
medidas para el empaquetado del tabaco adoptadas por Australia tienen un gran al-
cance, pues no permiten utilizar marcas o elementos figurativos o estilizados de mar-
cas compuestas o verbales®. El titular tiene un legitimo interés en utilizar la marca
en su integridad, esto es, con el contenido no verbal, con diversas finalidades, entre
ellas identificar la fuente del producto y dar a conocer sus beneficios, ya sean éstos
funcionales o intangibles, como la satisfaccidn, el bienestar ... etc®. Al no permitir
el uso de las caracteristicas de disefio se impide obtener algun valor econémico de

8 Informe del GE, nota 16, Paras. 7.2505 y 7.2511 sefialan que la evaluacion de la falta de justificacion

no exige necesariamente atender de forma individual a cada marca y sus caracteristicas puesto que las exigencias
especificas se aplican a una clase de marcas o a algunos tipos y no a unas marcas determinadas. Tampoco requiere
valorar el desarrollo de los procedimientos reglamentarios nacionales pues, a estos efectos, el art. 20 no impone
ninguna obligacién concreta. Ademds, el para. 7.2526 deja claro que los ejemplos del art. 20 no establecen ninguna
“presuncion” de ausencia de justificacion, sino que se trata de ilustraciones de exigencias especiales, sin referencia a
su caracter justificable o no.

8 Ibid. Para. 7.2557.

% Informe del GE, nota 16, Para. 7.2562.
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su uso en el curso de operaciones comerciales, pero no todo, pues pueden utilizar las
marcas verbales®.

Ademas, el Informe del Grupo Especial senala que los reclamantes, a quienes
incumbe la prueba, no han demostrado que los consumidores no hayan podido dis-
tinguir los productos de una empresa de los de otra; ni han acreditado que, como
consecuencia de la dificultad de distinguir, las medidas dieran lugar a un aumento
de la competencia, caida de precios o sustitucion a la baja®'. Por lo tanto, aunque la
medida adoptada tiene gran alcance, no se acredita que tenga una importante mag-
nitud economica. En este sentido, cabe recordar cémo, de manera paralela, en el caso
dellaudo en el arbitraje de inversiones contra Uruguay, tanto respecto de la acusacion
de expropiacion como de la relativa al trato justo y equitativo, también se consideré
que el perjuicio econdmico no llevé a una pérdida esencial o significativa del valor
economico de la inversién®.

4.3.2.  Motivacién de las medidas

En cuanto a las razones para adoptar las medidas, queda claro que se perse-
guia mejorar la salud publica reduciendo el consumo del tabaco. A estos efectos, el
Informe del Grupo Especial se remite al andlisis que realiza en el marco del Acuerdo
sobre OTC (art. 2.2) sobre la suficiencia de las razones para justificar las restricciones
al comercio que llevan aparejadas las medidas, a la luz de su contribucién al objetivo
de salud publica que persiguen.

El Grupo Especial destacé la consonancia entre el objetivo de salud publica per-
seguido y las aspiraciones internacionales, lo que subraya la importancia de las razo-
nes de interés publico consideradas®. En esta linea, se tienen especialmente presentes
las Directrices sobre el articulo 11 del CMCT que, si bien no constituyen normas
internacionales obligatorias, proporcionan una orientaciéon importante a las partes
de este tratado internacional para abordar el empaquetado y, segiin proceda, aplicar
el empaquetado genérico como un sistema integral de politicas eficaces de control del
tabaco®. Esta misma conclusion se alcanzo, como se ha indicado, en el arbitraje de

% Ibid. Paras. 7.2569-7.2570 indican que, al no permitir el uso de las caracteristicas de disefio, las medidas
impiden que el titular las use para transmitir mensajes sobre el producto, ya sean funcionales o intangibles
(satisfaccion, bienestar ...) y, en consecuencia, impiden obtener algin valor econémico de su uso en el curso de
operaciones comerciales. No obstante, esto se ve en parte mitigado por el hecho de que las medidas permiten utilizar
las marcas verbales.

' Ibid. Paras. 7.2570, 7.2572 y 2.2573.

2 Vid. infra. Punto 5.2.2.

% Informe del GE, Paras 7.5995-7.5996.

% Ibid. Para. 7.396. Especificamente, como recuerdan los paras. 7.281 y 7.282, el Anexo 1 parrafo 2 del
OTC define “norma” a los efectos de este instrumento e incluye una nota explicativa. Existe norma cuando hay
un documento, aprobado por una institucion reconocida, que prevé reglas, directrices o caracteristicas, para los
productos o procesos y métodos de produccion conexos, para un uso comun y repetido y la observancia de las
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inversiones contra Uruguay, salvando la discrepancia de Gary Born, que, como se se-
nal6, mas que en la mejora de la salud publica, puso el énfasis en el objetivo declarado
de “evitar la confusion de los consumidores™®.

A partir de ahi, se aborda el ultimo escalon del andlisis: estas razones, perfec-
tamente validas, que entran en marco del ejercicio de la soberania nacional ;cons-
tituyen una base suficiente para justificar la complicacién que introduce la medi-
da en el uso de la marca? A estos efectos, siguiendo el planteamiento realizado al
evaluar la conformidad con el OTC (art. 2.2), una vez se constata la legitimidad del
objetivo perseguido, la evaluacion pasa por atender a la existencia de “medidas al-
ternativas menos restrictivas del comercio’, ya fueran individual o conjuntamente
consideradas®, que, estando “razonablemente disponibles” pudieran realizar “una
contribucién equivalente al objetivo” perseguido®. En tal caso, se acreditaria que el
empaquetado genérico complicaria injustificablemente el uso de la marca. La prue-
ba, obviamente, corresponde a los reclamantes que, de hecho, propusieron en su dia
distintas medidas alternativas.

Las medidas alternativas propuestas fueron: (1) el aumento de la edad media de
autorizacion para el consumo de productos del tabaco de dieciocho a veintiun afos,
sin que se demostrara que seria menos restrictivo del comercio ni haria una contri-
bucién equivalente al objetivo perseguido®®; (2) el incremento de la tributacién de los
productos del tabaco, sin que tampoco se demostrara su menor restriccion del co-
mercio y, aunque cabria esperar que hiciera contribucion significativa al objetivo, no
seria equivalente como parte de la estrategia integral de control del tabaco®; (3) cam-
panas de mercadotecnia social mejores y mas eficaces; que sdlo se consideran medida
alternativa en tanto que la segmentacion del mercado y la integracion de los mensajes
no se aplicaban aun en Australia, sin que, en todo caso, estuviera claro que fuera me-

normas, directrices o caracteristicas no es obligatoria (voluntarias; por oposicion a los reglamentos técnicos,
que son obligatorios). También puede incluir prescripciones en materia de terminologia, simbolos, embalaje,
marcado o etiquetado aplicables a un producto, proceso o método de produccion, o tratar exclusivamente de
ellas.

% Vid. Infra. punto 5.2.1.

% Informe del GE, nota 16, Paras. 7.2600-7.2601. En esta linea, el para. 7.2593 incide en el caracter de “disefio
global de las medidas” que contribuye a apoyar la conclusion de que las razones para su adopcion las respaldan
suficientemente y, en consecuencia, no se aplican injustificablemente.

% Debe tenerse en cuenta que de acuerdo con el art. 2.2 OTC, como senala el Informe del GE, nota 16,
Para. 7.2598, no se excluye “que la disponibilidad de una medida alternativa pudiera, en las circunstancias de un
determinado caso, poner en entredicho las razones que un demandado hubiera invocado para adoptar una medida
impugnada. Esto podria ser asi especialmente si una alternativa facilmente disponible tuviera, como minimo,
resultados equivalentes para el objetivo”.

% Ibid. Paras. 7.1467 (es medida alternativa), 7.1417 (no se ha demostrado que seria menos restrictivo del
comercio), 7.1464 (ni harfa una contribucién equivalente al objetivo) y 7.1471 (resumen).

% Ibid. Paras. 7.1542 (es medida alternativa); 7.1543 (no acreditado que menos restrictiva del comercio),
7.1544 (aunque contribuyera al objetivo, no lo haria de forma equivalente como parte de la estrategia integral de
control del tabaco) y 7.1545 (no se demostrd que fuera menos restrictiva).
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nos restrictivo'®, y (4) el escrutinio previo que, siendo medida alternativa porque no
se aplicaba, tampoco es menos restrictiva del comercio y no podria resultar equiva-
lente en el cumplimiento del objetivo'®’; es mas, cualquier mecanismo de escrutinio
previo conllevaria la introduccion de discrecionalidad administrativa y la posibilidad
de que se permitieran elementos del empaquetado del tabaco que tendrian efectos
contrarios al objetivo de las medidas'®. Por lo tanto, en opinién del Grupo Especial
no se demostrd que alguna de ellas, o varias en conjunto, pudiera lograr el objetivo
con un menor grado de complicacion del uso de la marca en el comercio.

En definitiva, al evaluar el esgrimido caracter injustificado de las complicacio-
nes en el uso de la marca, el Grupo Especial subraya la suficiencia de las razones de
interés publico, a lo que contribuye su consonancia con objetivos internacionales y
con su persecucion a través de mecanismos recomendados por las Directrices sobre
la aplicacion del articulo 11 del CMCT. El término “injustificablemente” ofrece a los
miembros un cierto margen de discrecionalidad para escoger una intervencion en-
caminada a abordar un objetivo de politica nacional, siempre que las razones apoyen
suficientemente cualquier complicacion resultante!'®; de otro modo dicho, que obe-
dezcan a criterios razonables. Solo la disponibilidad de una alternativa que tuviera
resultados equivalentes haria injustificable la complicacion sin que, como concluy6 el
Grupo Especial, fuera éste el caso.

5. CONCLUSIONES

Las disputas analizadas en este trabajo muestran cémo, cada vez mas, la defensa
de derechos e intereses privados busca foros distintos a los tradicionales (jurisdic-
ciones nacionales y arbitraje comercial). Concretamente, tanto el arbitraje de inver-
siones como la solucion de diferencias comerciales aparecen como alternativas pro-
cesales internacionales para procurar, en situaciones transfronterizas, la defensa de
estos derechos e intereses privados que, como en el caso de las marcas, se reconocen y
protegen a escala nacional sobre la base de estandares internacionalmente acordados.
Asimismo, estas disputas revelan la necesidad, por una parte, de hacer frente a la inte-
raccion entre la proteccion de estos intereses privados y la regulacion de los intereses
publicos (salud) en un escenario internacional. Por otro lado, se pone también de
manifiesto que la seguridad juridica demanda que los planteamientos jurispruden-

19 Tbid. Paras. 7.1620 (so6lo es alternativa en tanto que la segmentacion del mercado y la integraciéon de los

mensajes no se aplicaron), 7.1621 (no esta claro que fuera menos restrictivo); 7.1622 (no se ha demostrado mas
eficacia o equivalente contribucion al objetivo) y 7.1623 (no se demostré que fuera menos restrictiva).

101 Ibid. Paras. 7.1713 (es medida alternativa); 7.1714 (no menos restrictiva), 7.1715 (sin equivalencia de cara
ala consecucion del objetivo); y 7.1716 (no se demostré que fuera menos restrictiva).

102 Ibid. Para. 7.2594.

15 Ibid, Para. 7.2598.
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ciales de los distintos foros, en particular, cuando aplican las mismas o semejantes
fuentes normativas, guarden consistencia entre si. Esta evolucion de la litigiosidad
transfronteriza puede explicarse porque la liberalizacion del comercio lleva aparejada
una progresiva armonizaciéon o convergencia normativa internacional (o regional)
que toca cada vez mas areas y cuyo grado y equilibrio con el margen de accién de los
Estados soberanos puede resultar discutido.

Enlo que concierne especificamente a los estandares internacionales para la pro-
teccion de las marcas, queda claro que el derecho de marca es un derecho de exclu-
sién conforme a las fuentes internacionales multilaterales mas destacadas (ADPIC y
CUP). Cuando, excepcionalmente (conforme a algun otro instrumento internacio-
nal), lleva aparejado un derecho de uso, éste no es absoluto sino sujeto a la potestad
regulatoria del Estado. Por lo tanto, el estandar internacional para la proteccién del
derecho no impide que el Estado pueda intervenir en la regulacion del uso de las
marcas, si bien debe respetar el interés legitimo de su titular.

Los limites de potestad reguladora del Estado en lo que concierne a la proteccién
del interés legitimo -o, eventualmente, del derecho- de uso de la marca al procurar
la defensa de otros intereses publicos, no estan fijados de manera positiva, sino que
se concretan a través del cumplimiento de requisitos que han de ser de valorados en
cada caso y que parten de la razonabilidad y adecuaciéon entre medios y fines para
lograr la proteccion y defensa de los intereses publicos en cuyo interés se actua.

Ya sea sobre la base de las normas sobre expropiaciones o sobre el tratamiento
justo y equitativo para las inversiones, o de la prohibicién de complicaciones injusti-
ficadas del uso de la marca; los pardmetros esenciales que sirven a este propdsito son:
(1) la conformidad de la actuacion estatal con estindares/directrices internacionales;
en este caso, el CMCT y las Directrices relativas a su articulo 11 y (2) la existencia, o
no, de medidas alternativas que permitan lograr los mismos objetivos afectando me-
nos alos derechos subjetivos en cuestion.

Bien puede decirse que, sobre estas bases, se construye el equilibrio entre el
cumplimiento de los estdndares internacionalmente acordados y se contribuye a la
gobernanza, en este caso, para el respeto, tanto de los derechos subjetivos como del
ejercicio de la soberania estatal para la proteccion de otros intereses publicos. En este
sentido, el caso de la determinacion del alcance del derecho de marca y de su inte-
raccién con la determinacion soberana de los intereses generales en materia de salud
publica en el empaquetado genérico del tabaco, puede ser una prueba de coherencia
entre sistemas que abra la esperanza a una gobernanza adaptada a las necesidades de
la sociedad abierta y global de nuestros dias.
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Transcurridos mas de sesenta afios desde la aplicacion provisional del Acuerdo
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT-47) y mas de veinticin-
co desde la creacion de la Organizacion Mundial del Comercio (OMC-95), la
obra que tiene entre sus manos analiza aspectos fundamentales de la situacion
actual de la regulacion internacional del comercio en el marco del imparable
desarrollo de las comunicaciones -promovido por los avances tecnoldgicos- y
de la creciente interaccion internacional, cuyos principales protagonistas son, en
ultima instancia, los sujetos de Derecho privado. Estos actores se desenvuelven
en un mundo juridicamente fragmentado y en el que la actuacién normativa y de
gestion internacional es cada vez mas amplia y diversa. Resulta, en consecuencia,
necesario que los sujetos de Derecho privado y la sociedad en su conjunto conoz-
can cada vez mejor el complejo entorno juridico que marca su realidad cotidiana.
Profundizando en el conocimiento y contribuyendo a la difusion de cuestiones
juridicas esenciales, los capitulos de esta obra recogen el resultado del proyecto
de investigacion “El Derecho del Comercio internacional en la era de la econo-
mia digital y las guerras comerciales”, financiado por el Ministerio de Ciencia e
Innovacion (PID2020-113968RB-100). Sin perjuicio de las visiones particulares
de cada uno de los autores, en ellos yace el eco del renacimiento de las politicas
comerciales proteccionistas -que, en su dia marcaron, el inicio de la crisis de
finales de los afos veinte del pasado siglo-, junto con el desarrollo de nuevos
instrumentos para ponerlas en practica. En contraste con la naturaleza abierta de
la era digital, la economia internacional de este tiempo se enfrenta a obstaculos
disenados por el renovado proteccionismo nacional que, en ocasiones, se escon-
de tras argumentos relativos a la proteccion de estindares medioambientales,
laborales o relacionados con otros intereses publicos. En este sentido, se debe re-
cordar que Naciones Unidas reconoce el importante papel del comercio abierto
Yy, en general, de las transacciones econdmicas internacionales, como instrumen-
tos para la consecucion de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, destacando
su protagonismo en el camino hacia el desarrollo econdmico y social a escala
interna e internacional. Sin duda, esto requiere articular mecanismos adecuados
para el equilibrio de los diversos intereses en presencia y, en definitiva, para la
gobernanza del sistema.
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