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INTRODUCCION

Los profundos bi de 1a ia inter i |l se expresan en una creciente
8l 1i ion de los si producti en el nivel dial

A un nuevo entorno O y petitivo corresponde una debida pr ion de la
propiedad industrial, ya que una mejor defe y pr ion va inada a ofrecer a las

empresas una mayor permanencia en el mercado.

El p: e trabajo pr de hacer un analisis de cuatro tratados de libre comercio de los que
en la altima década México es parte, tomando como punto de enfoque a la proteccién de la
propiedad i ial y especi la pr ion del derecho marcario que se les otorga

en los mismos.
Este trabajo consta de ocho partes y esta estructurado de la siguicnte manera:
El capitulo 1. Se realiza una breve reseda historica relativa a las causas por las que nuestro

pais fuc llevado a suscribir tratados de libre comercio y también se aporan elementos
1 lcs de los

P 8t

En el capitulo II. Se aportan elementos conceptuales del derecho marcario, mismos que
serviran de base para que a lo largo de los capitulos restantes, sc tenga un conocimiento
preciso y se obtenga una mejor comprension de cada uno de los temas.

Capitulo III. Se hace un estudio del capitulo XVII relativo a la Propiedad Intclectual,
articulo 1708 que se refiere a marcas, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
entre Estados Unidos de Norteamérica, Canada y México, suscrito en noviembre de 1993,
publicado en el Diario Oficial de 1a Federacion el 20 de diciembre de 1993

Capitulo IV. Se aborda el estudio del Tratado de Libre Comercio entre México y la
Republica de Costa Rica, capitulo XIV, articulo 14-09 relativo a marcas. Este tratado se
firmo en la ciudad de Mecéxico el 5 de abril de 1994 y entrd en vigor hasta enero de 1995,
(publicado en el Diario Oficial de la Federacion el dia 10 de enero de 199S5).



Capitulo V. Se estudia el Tratado de Libre Comercio suscrito entre México y la Republica
de Bolivia, en cuyo capitulo XVI, seccion C, se refiere a la Propiedad Intelectual y marcas,
respectivamente. Firmado en la ciudad de Rio de Janeiro, Brasil, el 10 de septiembre de
1994, no obstante lo establecido en el articulo 21-04 que consigna que el tratado entrara en
vigor el 1° de enero de 1995, es publicado en el Diario Oficial de la Federacion hasta el
miércoles 11 de encro de 1995

Capitulo V1. Se hace un estudio del capitulo XVIII, seccion C, referente a regular la materia
marcaria del Tratado de Libre Comercio celebrado entre México, la Republica de Colombia
y la Republica de Venezuela, firmado en ia ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, el 13
de junio de 1994 y publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 9 de enero de 1995,

entrando en vigor en ese mismo mes y afio.

Capltulo VII. Se hace un anidlisis comparativo entre los cuatro tratados de libre comercio
fir dos por Mé con ¢l objeto de obtener las semejanzas y diferencias que

entre ellos existen, en cuanto a la regulacion de derecho marcario se refiere

Capitulo VIII. Se efectué una breve reseda de la legislacion sobre propiedad industrial
mexicana, refercnte a la proteccién del derecho marcario.



CAPITULO I

GENERALIDADES Y CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LOS TRATADOS DE
LIBRE COMERCIO

1. BREVE RESENA HISTORICA

do a un paso acelerado, impulsado por las

En las ulti décadas la globalizacion ha
fuerzas nucvas, dado que el comercio intemacional es una variable fundamental de la
sociedad internacional contemporanea y su evolucién ha estado vinculada a los diferentes
por los que ha avanzado la humanidad. Todo este entomo ha

de
esuldo caracterizado por los i i mer entre los paises y la desigual
distribucién de los recursos naturales existentes entre la comunidad de naciones, es Ia razén

b se de bi. d. por fal ya que la

por la que casi ningin pais pueda
autosuficiencia no opera ni siquiera en las grandes potencias.

do al libr i entre las i , es por ello

Dichas circunstancias son las que han I
que al finalizar Ia década de los cuarenta, surge a la vida inter
institucion o acuerdo denominado Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio,
comunmente llamado GATT, por sus siglas en inglés (Agrameent on Tariffs an Trade),
destinado a regular las complejas y dispares relaciones comerciales a nivel internacional.

al un organi >

Para un mejor entendimiento del tema objeto del presente estudio, abordaremos un poco de
historia.

El 1° de encro de 1948 comienza a funcionar este mecanismo con solo 23 paises signatarios
en forma provisional, ya que ¢l GATT desde sus inicios fue siempre un acuerdo de la
frustrada OIC, institucion creada por la Carta de la Habana (instrumento de compromiso
integral de los paises industrializados para con los paises en proceso de desarrollo).

La Or Inter ! de Comercio (OIC) al carecer de apoyo norteamericano,

perdio fuerza y quedo como un recuerdo historico en el campo de las relaciones comerciales
do emerge ¢l GATT como tnico instrumento de regulacion

inter i cs
de los intercambios mundiales.'

do General de A » Tarifas), UNAM, México, 1986, p. 3-5.

' Witker, Jorge, EL GATT (A



La vida det GATT abarcod 8 rondas de negociacion, la uliima fue la Ronda Uruguay que
concluyé el 15 de abril de 1994, pero al finalizar ésta Ronda, se acordé la creacion de un
nuevo or i inter i {, en ituciéon del GATT, denominado Org

Mundial de Comercio (OMC), entrando en funciones a partir det 1° de enero de 1995,

or que a

del GATT, tiene un caracter vinculante para con sus miembros,
es decir, seran obligatorios para todos sus miembros. Ademas de cooperar con el Banco
Mundial y el FM1, el C ~jo de dicho or ejercera funciones de 6rgano de soluciéon
de controversias y las resoluciones, para ser adoptadas no requeriran del consenso de todos
sus miembros, pero no podra imponer sanciones a los Estados miembros que violen sus
reglas ya que solo podra hacer recomendaciones o expresar repudio.”

El GATT sirvié como un toldo debajo del cual se emprendio una serie de operaciones para
reducir ar ! ya que negocid la liberalizacion comercial y atendié diversos asuntos y
controversias de los integrantes del mismo.

El GATT fue un acuerdo intergubermamental o tratado multilateral de comercio, fue un
conjunto de normas para facilitar el comercio internacional, fue un foro de negociaciones
comerciales para reducir o eliminar las barreras arancclarias (impuestos) y no arancelarias
(licencias y cuotas) y un acuerdo para resolver diferencias comerciales entre sus paises
iembros. Alg de sus principios generales fueron (ahora retomados por la OMC):

NACION MAS FAVORECIDA: Se refiere a que los beneficios arancelarios y no

arancelarios que se otorguen a un pais miembro, deben también otorgarse a todos los demas.

TRATO NO DISCRIMINATORIO: Esto es, que las mercancias importadas deben recibir el
mismo trato que las nacionales.

PROTECCION ARANCELARIA: Sc otorgara a través de aranceles y no a través de otras
medidas.

? Cardero, Maria Elena i Oue ¥ qué
P.22.

con ¢l TLC, UNAM, México, 1996,



ELIMINACION DE RESTRICCION'ES CUANTITATIVAS: Prohibe las cuotas y licencias

salvo P

de impor

México no fue socio de este organismo desde su fundacion, sin embargo, siempre asistio a
las diversas rondas de negociacion en calidad de observador, ya que apesar de no ser socio
siempre estuvo vinculado con la problemaitica y rumbo de las discusiones sobre comercio
mundial. Pero en agosto de 1986, ingresé al GATT y la liberalizacion se formalizé, bueno

pero en realidad, la liberalizacion comercial se inicid cuando México entro oficialmente al
GATT en 1986, pero dicha liberali ion se di dend mas acentuad desde 1990,
cuando el gobierno de México pezd a negociar el Tratado de Libre Comercio de América

del None y los subsecuentes tratados de libre comercio firmados en la actualidad.

Dado el nuevo entormo de transfor: i y globalizacion de la i dial, asi
como la tendencia a la desaparicion de barreras arancelarias, son las que han influido
enor a la decisio On de los paises de abrirse al exterior a fin de lograr una
mejor insercion de sus eco ias en la dinamica inter ional

Es por ello que México tuvo que adaptarse a la apertura comercial que se vive en nuestro
dias, para poder tener un lugar en el actual entorno econdmico, motivo que lo lleve a

suscribir acuerdos de libre comercio.

Ante el proceso de apertura de 12 economia mexicana, uno de los mayores retos a que se
enfrentan las empresas nacionales, consiste ¢n determinar como elevar su competitividad, a
fin de estar en condiciones de adaptarse a las preferencias de los consumidores y ofrecerles

los productos que demandan.

d i ideoloégi han ducido a que un

Durante la altima década, las
creciente nimero de paises se esté inclinando con un espiritu cada vez mas decidido, hacia la

liberacion de sus economias, impulsado por un apoyo politico cada vez mas fucrte de sus

bi Asi se iend como parte de todo este proceso las negociaciones realizadas
emrc Estados Unidos, Canada y México, Que culminaron con la firma del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte; el Tratado de Libre Comercio entre Mexico y la Republica
de Costa Rica; el Tratado de Libre Comercio entre México y Bolivia y por ultimo cl Tratado

’ Lucinda, TLC, Las Reformas Legistativas para ¢l Libre Ce Editorial PAC, S.A_dc C.V..

V

México, 1995, p. 12-13.




de Libre Comercio entre los paises de la Republica de Colombia y Venezuela con México,
r inado Grupo de los Tres

2. DATOS GENERALES DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
FIRMADOS POR MEXICO

A) TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMERICA DEL NORTE

El 17 de diciembre de 1992, Canada, los Estados Unidos y México, firmaron un histérico
acuerdo comercial. Este tratado fue ratificado en noviembre de 1993 y entro en vigor en
enero de 1994,

B) TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE MEXICO Y COSTA RICA

iaciones que habian entablado tres afos

En enero de 1994, estos paises r daron las neg
antes y que buscaban entre ambos un acuerdo de libre comercio. El tres de marzo de 1994,

se llego a un acuerdo definitivo y en abril de ese mismo afo se firmo dicho tratado tras la
ratificacion de ambos paises y entro en vigor el |° de enero de 1995.

C) TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE MEXICO Y BOLIVIA
El 28 de enero de 1993, ambos paises firmaron un acuerdo que preveia la vigencia del libre

comercio mutuo antes de 1998. En noviembre de 1993 pr on sus iones para
arribar a una zona de libre comercio y el 10 de septicmbre de 1994 fue firmado en la ciudad

de Rio de Janciro, Brasil, para entrar en vigor el 1° de enero de 1995

D) TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE MEXICO, COLOMBIA Y
VENEZUELA (GRUPO DE LOS TRES)

A comienzos de junio de 1992, se reunieron en Caracas.

Sus inicios datan de 1990
Vi la los pr de C bia, México y Venezuela, donde se corroboro su
intencion de ratificar el acuerdo integracionista El proceso de negociaciones continud de
manera intensa y persistente a lo largo de 1993 y comienzos de 1994, hasta que finalmente a

las gociaci que

mediados de mayo de ese mismo afo concluyeron exi



condujeron a la firma de un tratado de libre comercio, entrando en vigor hasta el 1° de enero
de 1995,

3. CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO

A) APERTURA AL EXTERIOR DE LA ECONOMIA MEXICANA

Por apertura al exterior de la economia mexicana debemos entender, la modificacion
estructural de la politica comercial de México, que tiene como proposito eliminar la
proteccion que se aplicd desde 1940 a la industria establecida en territorio nacional. Tal

cosa con el objeto de facilitar di la apli de ar les bajos la entrada de
mercancias del exterior que anteriormente b, limitad (Definicion de Arturo Ortiz
Wadgymar)

B) LIBRE COMERCIO

Pero veamos ahora, (Qué es ¢l libre comercio?. E! libre comercio es el conjunto de reglas
para vender y comprar productos o servicios, reglas que definen cémo y cuando se
eliminaran las barreras al libre paso de los productos y servicios, es decir, como y cuando se

eliminaran tarifas y aranceles (impuestos que se cobran por importar una mercancia).

C) ZONA DE LIBRE COMERCIO

Ahora bien, en este orden de ideas, los acuerdos de libre comercio estin encaminados a
crear una zona de libre comercio entre los paises miembros, esto es, que una zona de libre
comercio, debe entenderse como un territorio integrado por los paises que han eliminado las
barreras arancelarias que afectaban el comercio entre ellos.

En una zona de libre comercio los lazos de

¥ las oblig
derivadas, no deben rebasar ¢l ambito ni las relaciones que sean de los paises contratantes,
por consiguiente, cada pais actuara con independ ia en sus r

con otros paises que
no scan miembros de la zona, por supucsto, no afectando con tales relaciones el compromiso
contraido con quienes integran la zona de libre comercio *

* Rodrigucz Mejia. Gregorio, Aspestos Fiscales del Tr; Norte v
Tratado itutive de la © idad omica E

ib i
UNAM. 1993, P. 10.




D) PRINCIPIOS Y REGLAS DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

a) TRATO NACIONAL: Sc refiere a que en la ampliacion de los mercados, las mercancias
deben circular libremente por los temitorios de los paises integrantes del tratado, sin
discriminacion de origen o procedencia. Esto es que si una vez que la mercancia ha pagado
sus respectivos impuestos en la aduana, dicho producto es reputado como de origen
nacional, no pudiendo ser objeto de imp >S O cargas

b) TRATO DE NACION MAS FAVORECIDA: Se refiere a que los beneficios
arancelarios y no arancelarios que se otorguen a un pais miembro, deben también otorgarse
a todos los demas.

¢) REGLAS DE ORIGEN: Son un ji > de procedimi s para determinar si un
producto puede beneficiarse de las ventajas que concede el tratado.

Ahora bien, después de haber estudiado algunas generalidades y cc ptos fund ales de
los tr dos de libre jo, entrarcmos a abordar el tema de los conceptos fundamentales

de la materia marcaria, objeto de la presente investigacion.



CAPITULO T
CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA PROPIEDAD INDUSTREAL
El campo de la Propiedad Intelectual es amplio y vasto, por lo que el objeto del presente

capn’ulo es enunciar los conceptos fundamentales que aluden a la propiedad industrial y
refiri dose a la materia marcana_ pero resulta convemente para una mejor

P
comprension, asentar de donde proviene y de donde se deriva la materia marcaria.

Pues bien, el Derecho Intel 1 ( diénd, por éste, ¢l conjunto de normas que
regulan las prerrogativas y beneficios que las leyes reconocen y establecen en favor de los
autores y de sus causahabientes por la creacion de obras artisticas, cientificas, industriales y
comerciales) > se compone tanto de los Derechos de Autor como el Derecho de la Propiedad
Industrial.

El Derecho de Propiedad In ial, se idera como ¢l privilegio de usar en forma
exclusiva y temporal, las creaciones y signos distintivos de prod blecimi y
servicios.

Ahora bien, la Propiedad Ind ial se comp de cuatro grupos de instituciones que son:

El primero lo conforman, las creaciones industriales nuevas como son las Patentes, un
segundo grupo lo constituyen la Represion de la Competencia Desleal. en tercer término
tenemos las Variedades Vegetales, derivado del gran adelanto econdmico y por ultimo, el
relativo a los signos distintivos. como son los Nombres y Avisos Comerciales, las
Denominaciones de Origen y las Marcas, objeto del presente trabajo. *

Después de realizar un breve esquema de los elementos constitutivos integrantes de la
Propiedad Industrial, para una mejor comprension del estudio Qque nos ocupa, pasaremos a
abordar lo concerniente a los conceptos fundamentales de la materia marcaria

* Ranget Medina, David, < UNAM, México. 1992, p. 7.8.
* Range! Medina, David, 9p. cit. supra, nota 3. p. 9.



1. CONCEPTO DE MARCA
“Por marca, en derecho industn‘al. entendemos el

Deﬁmclon del Mtro. Jorge Bartera Graf .-
ivo de las ias que una empresa elabore o expenda™

signo
Se emplea

Definicion del Mtro. Cesar Sepulveda.- "La marca es un signo para distinguir.
o prod de la ind ia, o bien, servicios,

para sedalar y caracterizar mer
diferenciandolos de los de otros™. *
Definicion del Mtro. Justo Nava Negrete.- "Marca es todo signo o medio material que

permite a cualquier personn fisica ojundxca distinguir los productos que elabora o expende,
en servicios de otros iguales o sm-ulares cuya

asi como acti

finalidad inmediata es Ia atraer a la clientela y después conservarla y aumentarla®
Definicion del Dr. David Rangel Medina. - "Se considera como marca el signo de que se
valen los industriales, comer y pr dores de servicios para diferenciar sus
mercancias o servicios de los de sus competidores'

ion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI),

Por altimo, la d icion de la Or,
citada por el Prof. Jaime Alvarez Soberanis.- "Marca, es un signo visible, protegido por un

derecho exclusivo concedido en virtud de Ia ley, que sirve para distinguir las mercancias de

una empresa de las otras empresas’

2. FUENTES DEL DERECHO A LA MARCA

Ias si

Las fuentes del derecho a la marca lo «« Y

A) LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS:
de fecha S de febrero de 1917, es la fuente principal de los Derechos Intelectuales, segin su
articulo 28, parrafo décimo, que a la letra dice:

Bam:ra Graf, Jorge, Tralado de Dereche Morcanul, Pormia, México, 1957, p. 281.
. Cesar, EJ Sistema Mexicann de la Propiedad Industrial, Porma, 2a. Edicion. Mdxico. 1981,

“3
? Nave Neycic. Justo _Derccho de las Marcas. Porrua. México, 1985, p. 147,
Rangel Mexdis na. Davld. o €il._SURMA. notx S.p 48
me. La ¢ a5 i y Marcas v ¢ 13 T ia T

1 A)

Porria, Mixnco. 1979, p 54,



“En los Estados Unidos Mexi qued. prohibid los Ti las
monopdlicas, los y las de i en los términos y condlcnones que
fijan las leyes. El mismo tratamiento se dara a las prohibiciones a titulo de proteccion a la

industria.

que por determinado se concedan a los

...Tamp ituyen lios los privi
autores y artistas para la produccion de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus
inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora.

En el articulo 89 fraccion XV de nuestra Carta Magna, también constituye un fundamento a

la Propiedad Intelectual:

"Articulo 89.- Las facultades y oblig: del Presi son las

ivos por tiempo limitado con arreglo a la ley
inventores o perfeccionadores de algun ramo de la

Fraccion XV.- C der privil
respectiva, a los descubndores
industria."'?

Ahora bien, dado que la proteccion constitucional a que se refieren los articulos antes
transcritos, no enmarcan directamente al derecho marcario, sin embargo esto no debe
llevamos a la conclusion de que dicha rama de la Propiedad Industrial carece de

constitucionalidad.

Por lo que, si bien es cierto que no se alude especificamente en dichos articulos citados, a la
lusivos que la legislacién

propiedad de las marcas, también es cierto, que los derechos
sobre marcas confiere y reconoce a los usuarios de las mismas, son derechos de propiedad,
de una propiedad especial, pero final propiedad, propiedad que en su acepcion mas
general, comprende todos los bienes que entran en nuestro patrimonio (y por ende, también
comprende a la propledad industrial, relativa a las marcas y a su posesion) como lo garantiza
el articulo 14 I, que disp que "Nadie podra ser privado de la vida, de la
hbenld o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio segundo ante los

stablecid en el que se plan las formalidad les del

tri pr
procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.

1? Constitucion Politica de tos Esiados Unidos Mexicanos, Pornia, México, 1996
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También el articulo 16 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos. es una
fuente del derecho a la marca, mismo que a la letra dice "Nadie puede ser molestado en

sus.... papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autondad competente,

que ﬁmde y motive la causa legal del procedimiento”.

Por su parte, el articulo 5° del mismo ordenamiento nos dice "A ninguna persona podra
fesion, ind ia, comercio O trabajo que le acomode,

impedirse que se dediq a la pr
siendo licitos...”

Por lo tanto, el goce tranquilo, el libre uso y apr hami: de la propiedad que a cada

quien le corresponda, ya consista en cosas, acciones, derechos o en el ejercicio de una
profesion o industria que la propia Constitucion de Jos Estados Unidos Mexicanos, garantiza
grados por la misma, surgen las garantias

por medio del j de principi
individuales de la Propiedad Industrial y por consiguiente, los derechos relativos a la
propiedad marcaria, es por lo que puede com:lunrse que los derechos de las mismas se
les a que aluden los articul. 5° 14y

encuentran asegurados por las garantias
16.13

B) LA LEY

Como fuente del derecho a la marca, se encuentra contenida en la Ley de la Propiedad
a en vigor, a partir del 1° de octubre de 1994,

Industrial que 1 se en
mediante decreto de dia 2 de del afo, blicado en el Diario Oficial de la
Federacion.

La Lcy dc la Propiedad Industrial, consta de 229 articulos y el Titulo Cuarto, Capitulo I, es

el relativo a las marcas.

C) EL REGLAMENTO

Itad, cc did. al Ej: ivo Federal, expidio las disposiciones
di decreto publicado en

En virtud de las f
reglamentarias de la Ley de la Propiedad Industrial en vigor,
el Diario Oficial de la Federacién de 23 de noviembre 1994, en cuyo Titulo Tercero,

1960, p. 135,

'’ Rangel Medina, David. Tratado de Derecho Marcario. Edicién Propi del Autor, Méxi
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Capitulo Unico. se
ocupa.

posici r i a la materia que nos

D) TRATADOS Y ACUERDOS COMERCIALES

Por lo que se refiere a las marcas y la importancia que hasta nuestros dias reviste la materia
marcaria especialmente en el comercio internacional, ha sido una de las tantas causas a las
que han llevado a que los gobiernos de diversos paises se agrupen para unificar criterios, ya
que la regulacion y proteccion de las marcas esta sujeta a muy variadas exigencias que van
de una legislacion a otra. Razén por la cual el objeto del presente trabajo. es realizar un

analisis comparativo entre los diversos tratados que ha celebrado N\éxico y que se
1

an en vigor

En el transcurso del tiempo, nuecstro paxs ha celebrado convenios o tratados bilaterales
especifi sobre Propiedad I ial, pero la proteccion que se les otorgaba a dicha
materia era insuficiente, provocando con ello graves inconvenientes y una gran inestabilidad

para los titulares de derechos adquiridos. De tal manera que se hizo necesaria una unidad de
proteccion.

Posteriormente, después de una serie de congresos y conferencias, la unidad de proteccion

b d o ol 4.

se vio p

al ituirse la Uniéon de Paris para la Proteccion de la Propiedad
Industrial, e} 20 de marzo de 1883, a la que México se adhirio con fecha 10 de junio de 1903
y después de varias revisiones a que ha sndo someudn. se encuentra vigente hasta la fecha, el

cual constituye ley fund ! por i > es una fuente del
derecho a la marca.
De igual manera, la Or i ion Mundial de la Propiedad Intcl 1al (OMPI), y en atencion

a la importancia que reviste, también es considerada como una de las fuentes del derecho a
ia marca.

El Convenio que establece la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), fue
firmado en Estocolmo el 14 de julio de 1967, al cual México, como pais signatario al
Convenio de Paris, depositd su instr de ratifi ion el dia 14 de marzo del aflo de
1975, fecha en que entrd en vigor para nuestro pais.




Por lo anterior, los tratados de libre comercio forman parte de una de las fuentes en que se
apoyan las marcas, para realizar preci esa unifi ion de legislaci ¥ que se han

generado a causa de la cr di da de mer
para su intercambio, y que han llevado a nuestro pais a integrarse a dichos tratados.

» a la serie de obstaculos existentes

En efecto, México ha suscrito tratados de libre comercio en esta década con Estados Unidos
de Norte América y Canada (publicado en el Diario Oficial de la Federacién del 20 de
diciembre de 1993), con la Republica de Colombia y la Republica de Venezuela (publicado
en el Diario Oficial de la Federacién del 9 de enero de 1995), con la Republica de Costa
Rica (publicado en ¢! Diario Oficial de la Federacion del 10 de encro de 1995) y por altimo
con fa Republica de Bolivia (publicado en el Diario Oficial de la Federacion del 11 de enero

de 1995).

E) JURISPRUDENCIA

Lo verdaderamente ideal en el orden juridico seria que la ley pudiera regular no sélo en

todas las materias, sino también los infinitos casos concretos que se¢ presentan en la
no es asi, es por ello que en diversas ocasiones el texto

d d

iedad, pero
de la ley es insuficiente para que las autoridades competentes puedan fundar sobre la misma

una resolucion adecuada, por lo que en tales casos. se encuentran precisados a recurrir a Jo
establecido por la jurisprudencia, emanada por la Suprema Corte de Justicia de Ja Nacion,
por lo que al referimos a la jurisprudencia como una fuente del derecho a la materia

marcaria, resulta que en la actualidad ésta es amplia y abundante.

F) PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO

Otra de las fuentes del derecho a la marca lo constituyen los principios generales del
derecho, que en un momento dado deben tomarse como validos para en su caso, Henar las
lagunas que pudicran encontrarse cn la legislacion sobre marcas;, para obtener con ello un
adecuado estudio, interpretacion y aplicacion de diversas normas legales del derecho

marcario.



G) LA DOCTRINA

La doctrina resulta, al igual que el apartado anterior, relativo a los principios generales del
derecho, una fuente del derecho a las marcas.

Toda vez que la doctrina es la que aporta las opiniones y la que da a conocer esas verdades
juridicas de indiscutible validez.
Es por ello que la doctrina representa un papel de suma importancia, ya que las oplmones de

los autores y tratadistas que se han ocupado de la interpr ion y si i del

derecho marcario sirven de apoyo para una mejor aplicacion de los preceptos sobre marcas.

Asimismo Jo es la fuente hemerogrifica, ya que hasta la fecha sc siguen editando
publicaciones periddicas que versan sobre la Propiedad Industrial o sobre las mas variadas

cuestiones especificas de la misma.

3. EL USO COMO FUENTE DEL DERECHO

En materia de marcas, el uso de una marca es considerado como una fuente del derecho.

toda vez que aunque dicha norma no esta puesta cspecificamnente en el texto de la ley,
resulta i icita en sus disposici generales dada la atribucidn de efectos juridicos que en
ciertos casos le otorga, por lo que el registro de una marca no producira efecto aiguno
contra un tercero que de buena fe ya explotaba en territorio 1, ininterrumpid

la misma marca o similares productos y/o servicios, antes de la fecha legal de dicho registro
la fecha de primer uso declarado en la solicitud

O en caso que ya se hubiere usado,
respectiva.'*

De igual forma, puede suceder, como en cl caso anterior, que el registro de una marca se
declarara nulo, cuando la marca sea idéntica o semejante en grado de confusion a otra, que
haya sido usada con anterioridad, en el pais o bien en ¢l extranjero, siempre y cuando dicho
tercero haga valer un mejor derecho y compruebe haberla usado ininterrumpidamente, antes
de la fecha legal o bien, en su caso, la fecha de primer uso manifestada.

'* Ramclia, Agustin. Tmtado de la Propicdad Indystrial, V.If. Edit. Hijos de Reus. Madnid, 1913, p. 38.



Ahora bien, ad as del d ho que se le fiere al primer usuario de la marca, también se
le concede un plazo de tres aios, para solicitar el registro de su marca, pero antes de
hacerlo, debe ejercitar la accion de nulidad (también dentro de un plazo de tres ailos,
contados a partir de la fecha en que surta sus efectos la publicacion del registro en la Gaceta
de Invenciones y Marcas que expide el Instituto Mexi de la Propiedad Industrial) y
haberse emitido la resolucién respectiva sobre la marca ya concedida.

De ahi, que resulte que el nacimiento del derecho a 1a marca sea independiente a su registro
Y que en ia, se en en una si ion de inferioridad con respecto a las ya
registradas, dado que al no estar dentro del marco de la legalidad, el primer usuario de una

marca no podra reprimir la competencia desleal de que sea objeto

Pero podria darse el caso que el imitador la use, sin solicitar su registro correspondiente,
quedando en un estado de indefension total, ya que no tendria accion alguna para reclamar
tal fatsificacion, imitacion o uso ilegal.

Ahora bien, el usuario perdera todo derecho en caso de cesacién del uso de la marca o de la
empresa en cuanto no siga utilizandose dicha marca. toda vez que su derecho se funda
precisamente en su uso, y la falta de éste hace desaparccer el derecho sobre aquélla.*®

Por lo que se refiere a la proteccion de las marcas de un primer usuario, en el plano
internacional, €sta no puede darse, ya que los Estados miembros de la Unién (Convenio de
Paris, del que México es miembro) no se comprometen a reconocer €n su termtorio marcas
(por el simple hecho de haberla usado con anterioridad) que correspondan a nacionales de

un Estado que las admi! sino uni a no der el registro de un signo idéntico o
analogo a favor de otro o a anularlo si fuese concedido (An. 6 bis del Convenio de Parnis
para la Pr ion de la Propiedad 1 r1al, publicado en el Diario Oficial de la

Federacion el dia 27 de julio de 1976)."*
4. ELL REGISTRO COMO FUENTE DEL DERECHO

El registro de un signo marcario ante las autoridades correspondientes (en México, ante el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial) constituye una fuente del derecho a la marca.

'* Barrera Graf. Jorge, g0, cit, supra, nota 7, p. 310,311,
'* Ferram. Francisco, Jeora Juridica de 1a Hacienda Mercantil. Edit. Revista de Derecho Privado, Madrid.
1950, p. 325.



El principal derecho que se confiere al titular de una marca registrada, es el de usarla con
exclusividad de lquier otra pe asi

acredita y al mismo tiempo hace publico
Que la marca ya ha sido adoptada, estableciendo para todos la obligacion de respetarla y asi
evitar de alguna forma gue surjan las controversias como las mencionadas en el apartado
anterior, relativo al primer usuario de un signo marcario, por que una vez publicada una
wmarca, nadie podra alegar que su actitud se debio a la ignorancia o quiza a la buena fe.

En ia, el d ho al uso lusivo de su titular, es un medio para hacer pablico el
derecho a la marca, como un medio para conservar ese mismo derecho conferido, asi como

un medio para gozar y al propio tiempo reforzar ese derecho, de acuerdo a las ventajas que
1a legalidad le otorga.

Ahora bien, para poder obtener un registro marcario, ¢s menester que cl signo distintivo a

proteger con determinados r isi para que su registro pueda llevarse a cabo
validamente.

Los requisitos de la marca se clasifican en dos grupos:

1.R isi para la exi ia de la marca y
2. Requisitos para su licitud.

Losr isi para la exi ia de una marca es que ésta tenga capacidad distintiva por un
lado, y por otro que sea novedosa y original, para que tenga precisamente aptitud para
diferenciar determinado producto o servicio de otros de la misma especie o clase, ofrecidos
por los competidores.

El segundo grupo de los requisitos de la marca, lo integran los requisitos de licitud, es decir,
para que el signo distintivo sea juridi lable, es indisp ble que no sea contrario
a la ley, 1a moral y las buenas costumbres y ¢l orden publico.




Son igualmente ilicitas aquellas marcas, por afectar el interés publico, las que tiendan a
di; falsas indi i del origen, calidad o funcion del articulo o servicio

amparado por ella.

Por lo tanto, a la falta de algun requisito del primer grupo, hace al signo irrelevante y la
ia de lquiera del d lo hace ilicito, quedando prohibido su uso; en

consecuencia que a falta de uno de ambos, determinaria la nulidad del signo marcario.

S. CLASIFICACION DE LAS MARCAS SEGUN
SU OBJETO

Atendiendo a la clasifi ion de las mar segin su objeto, €éstas pueden ser de

a) productos y de b) servicios.

a) Marcas de productos.- Son marcas que tienen por objeto diferenciar un producto de otro,
dido en su pcion mas amplia como mercaderia, bicnes,

una mercancia de otra,
articulos etc.””

b) Marcas de servicio.- Son aquellas marcas que tienen por objeto diferenciar un
determinado servicio con otro de su misma especie o clase.™.

Tradici: | las legislaci sobre marcas aludieron Onicamente a marcas para

diferenciar productos y excluian a las marcas de servicio, pero dado a que diversos
solicitantes extranjeros y nacionales acudieron a pedir la proteccion de sus marcas de
formaron, por lo que la Suprema Corte de Justicia

servicios y ante la negativa, éstos se i
de la Nacion, resolvié, que tales marcas si eran susceptibles de registro y es hasta la Ley de
lasificacion de las marcas

Invenciones y Marcas de 1975, que se r yr aala
que tienen por objeto diferenciar productos, tanto como a las marcas de servicios.

}7 Rangel Medina, David. op_git. supra. nota S, p. 48.
'* Scputveda, Cesar. op, cil supra. nota 8. p. 116



6. CLASIFICACION DE LAS MARCAS SEGUN
SU PROPIETARIO

En a la clasifi ion de las segun el sujeto titular de las mismas, éstas pucden
ser a) marcas industriales, b) marcas de comercio y c) marcas de agricultura.

Haciendo un estudio de las diversas leg:slacnoncs sobre marcas, encontramos quec €n su
desti i para la persona que las utilizara

evolucion historica, la pr ion se
como productos de su propia fabricacion.

a quicn 1 e las comercializara y

Pero con el transcurso del tiempo, se incluyo
m dedicad
a

no produjera el mismo, sin embargo, daba sin pr
la produccion agricola y que no leman una industria y tampoco su ﬁn preponderante era

comercializar;, es por ello que en algunas legislaciones, al agricultor se le dio una aceptacion
coano titular de un signo distintivo.

A continuacion se hara la distincion entre unas y otras de acuerdo a la clasificacion a la que

pertenecen:
a) M. i iales © de fabrica.- Es ! signo dusuntm usado e-pel:mlmcme por el
industrial, por el prod o por su io para d los p lidos de

la empresa o creados por el fabricante y para determinar ef establecimiento, filbrica o talier
que los elaboro '

b) Marcas de comercio 0 marca comercial 0 mercantil.- Es ¢l simbolo, signo o contraseila
que emplea el comerciante, expendedor o vendedor de anticulos elaborados. sea cual fucse
su productor, para indicar no e! origen de su fabricacidén, sino para sefalar a los
consumidores el buen crédito del establecimiento comercial que ha tales ias. >

<) Marcas de agricultura.- Son aquellas que usa el agricultor para denotar el origen de los
productos de sus cultivos, como semillas, plantas, cereales, frutas, etc.”

'® Rangel Mcdina, David. op. cit, Supra. nota 13, p. 246,
* Rangel Medina, David, op, Cit,_Supfa. nota 13, p. 247,
H fbid.. p. 248.
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7. CLASIFICACION DE LAS MARCAS SEGUN
SU COMPOSICION

Como ya se mencioné, una marca puede estar constituida por cualquier medio material
ible de hacer disti ir los prod y/o servicios a que se aplique. de otros de su

misma especie o clase.

Segtin los elementos que se usen para la composicion, integracion o formacion de la marca,

seran clasificadas en a) marcas nominativas, b) marcas figumtivas, ¢) marcas

tridimensionales y d) marcas mixtas.

a) Marcas inativas o inales.- Son aquellas que se P de un
wvocablo en una palabra o frase.

b) Marcas figurativas, gréficas o i das.- Son aquellas cuyo signo es un emblema, un
dibujo o una bi idn y distribucion de colores mostrados en una superficie.

c) Marcas tridimensionales o marcas plasticas.- Son aquellas cuya forma de los productos o
ivas envolturas tienen volumen.

Ia forma de sus o de sus recipi o de sus resp
Ejem. envases, frascos, etc.

d) Marcas mixtas.- Son aquellas marcas qu

e resultan de una combinacion o varias
combinaciones de las tres dalidades ya i d

22

8. DERECHOS DEL DUENO DE LA MARCA

Dentro del ambito del derecho marcario, el titular de un registro de marca tiene diversas
prerrogativas que se atribuyen a la tutela juridica que las leyes le otorgan.

A) DERECHO AL USO EXCLUSIVO DE LA MARCA

di su respectivo registro, como ya se

En primer lugar, el titular de un signo distintivo,
menciond cn un apartado anterior, es ¢l de gozar del derecho exclusivo de la marca, es decir,

= Rangel Medina, David. op, cit. supra. nota S, p. 49.
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lado por el

corresponde al titular de una marca, un derecho de
ordenamiento juridico.

El derecho exclusivo del que goza su titular, no es absoluto, si bien por que sdlo puede
impedir su utilizacién, respecto a marcas que sean iguales o semejantes que en un momento

determinado puedan crear confusion al publico consumidor, ya sea de productos o sernvicios
a las mi clases o especies a que se aplique y

¥y tarnbién solamente si es usado en rel

por las que se encuentra registrada su proteccion.

Ahora bien, el derecho al uso exclusivo de una marca se acredita (siempre y cuando se
isi i lesyr i0s), di su respectivo titulo de marca,

lan con los req
Jjuridico correspondi (en México es el [

o Mexi o

que expedira el ord
de la Propiedad Industrial), en el que se deben contener:

1. Un ejemplar de la marca, tal y como se presento,
2. Numero de registro de la marca,
3. Tipo de signo distintivo de la marca, i do si es inativa, inno

tridimensional o mixta,

4. Productos o servicios a los que se aplicara la marca,

5. Nombre y domicilio del titular,

6. Ubicacion del blecimi en su caso,

7. Fechas de presentaciéon de la solicitud, de prioridad reconocida y de primer uso, en su

caso,
8. Fecha de expedicion del titulo y

9. Su vigencia.

B) DERECHO DE EXIGIR PAGO DE DANOS Y PERJUICIOS

E! dueflo de un registro de marca tendra cl derecho de exigir la reparacion del dafio material
o a la indemnizacion de dafos y perjuicios por la violacién de los derechos que le confiere la
b i6n del titulo correspondi

ol
Dicha reparacién no podra ser inferior al cuarenta por ciento de venta al pablico por cada

producto, o la prestacion de un servicio que implique una violacién de alguno dec los
fados por el ord juridico.

derechos de propicdad industrial, reg;
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C) DERECHO DE SOLICITAR LA NULIDAD DE REGISTROS MARCARIOS

El duefio de un signo marcario, tendra el derecho de solicitar a la autoridad competente, se
anule un registro de marca. cuando se vea afectado en sus dcrechos por haber otorgado por

error, inadvertencia o diferencia de apr otro regi . do en vigor otro que se
considere invadido y se trate de una marca que sea igual o semejante, en grado de confusion

les o similares.

¥ que sc aplique a servicios o prod

Las acciones de nulidad podran cjercitarse dentro de un plazo de cinco afos contados a
partir de la fecha de publicacion del registro marcario.

D) DERECHO DE RENUNCIAR AL REGISTRO MEDIANTE SU CANCELACION

E) propietario de una marca registrada, podra solicitar en cualquier tiempo de su vigencia y
por escrito la cancelacién de su registro. ante la autoridad competente que la expidio.

E) DERECHO DE RENOVACION DEL REGISTRO

E titular de un signo distintivo tendra el derecho de renovar su registro marcario, el cual
podra ejercerio si asi lo preficre, seis meses antes de la fecha de su vencimiento.

Pero ademas, la ley le otorga un plazo de gracia de seis meses posteriores al vencimiento de

la vigencia del registro de la marca, para solicitar su renovacion.

Ademais, debe manifestarse bajo protesta de decir verdad que la marca se ha seguido usando
ininterrumpidamente, durante el plazo igual o mayor a tres afios, por lo menos en uno de los

productos o servicios a los que se aplique.
F) DERECHO DE TRANSMISION DE LA MARCA

Los derechos que se deriven de un registro marcario, podrin transmitirse, mediante su
Mexi de la Propiedad Industrial, para que pueda producir

inscripcién en el [
efectos en perjuicio de terceros.
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Dicha solicitud de transmision de derechos, puede ser total o parcial y se hara mediante un
sola promocién, ya sea para solicitudes en tramite o para marcas ya registradas, realizando el

pago de derechos correspondiente.

G) DERECHO DE OTORGAR LICENCIAS

licitud en tramite, e o,

El propietario de un registro de sarca o de una
podra conceder licencia de uso a una o mas personas, de todos o alguno de los productos o

servicios a los que se aplique fa marca en cuestion.

Dicha licencia se inscribira ante el Instituto M » o de la Propiedad Industrial (IMPI),
mediante una sola promocion enterando el pago de la tarifa correspondiente, para que

produzca efectos contra terceros.

La persona a quien le sea concedida una licencia debidamente inscrita, tendri la facultad
sobre la marca, como si fuera el propio titular.

para ejercitar i legales de pr

larse en los casos siguientes:

Ahora bien, dichas li ias podran

1. Cuando lo soliciten conjumamente cf titwlar de la marca y el usueario,

2. Por nulidad, caducidad o cancelacion del registro de marca o cuando la solicitud de
registro no lo obtenga,

3. Par orden judicial,

H. DERECHO DE SOLICITAR DECLARACION ADMINISTRATIVA

Cuando se comentan infracciones a los derechos conferidos por el registro de marca, su

titular podra solicitar a las autoridades competentes, se inicien los procedimientos

correspondiente de declaracion administrativa.

Dichas infracciones se aplicaran en el caso de.

a) Usar una marca regi da, sin el imi de su titular o sin la licencia respectiva,
en los productos o servicios iguales o similares a los que la marca registrada se aplique.
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b) Ofrecer en venta o poner en circulacion productos a los que se aplica una marca

registrada que hayan sido alterados.

c) Ofrecer en venta o poner en circulacion productos a los que se aplique una marca
registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente ésta.

La persecucion de los infractores se vera en un apartado posterior de este capitulo..

9. OBLIGACIONES DEL DUENO DE LA MARCA
EIl dueiio de un registro de marca, a su vez tambi¢n tiene diversas obligaciones y éstas son:

1. Obligacién de usar la marca tal y como fue registrada.- Las marcas registradas, sélo
zarse tal y como fue solicitado su registro, o con

podran usarse en territorio nacional y uti
modificaciones que no alteren su caracter distintivo.

2. Usar la marca precisamente como marca y no tolerar que se use y transforme en una
ion ya sea bi¢n por uno o varios de los

denominacién genérica.- Evitar tal
productos © servicios en que se encuentre inscrita, en una forma tal, que los medios

comerciales y en el uso generalizado por el publico, haya perdido la marca su caracter
distintivo.
3. Efectuar la renovacion del registro.- Como se estudio en un apartado anterior de este
capitulo, el titular de un registro de marca, tienc la obligacion de renovar su registro cada
diez afios.

4. Utilizar las leyendas obligatorias.- Cuando el titular de un registro, obtenga su titulo
correspondicnte, tendra la obligacién de ostentar en los productos o servicios la leyenda
"marca registrada” o las siglas "M.R." o bicn el simbolo R dentro de un circulo

S. Obligacion de demostrar el uso de la marca.- El duedo del registro, tiene la obligacion de
demostrar su uso dentro de los tres aflos consecutivos después de haberse expedido su

titulo, en los productos o servicios para los que se otorgo
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10. PERSECUCION DE LOS INFRACTORES

Cuando un titular de derechos marcarios se vea afectado en su esfera juridica, por acciones
Jjuridico P que dichas

de otro u otros, puede lici: ante el or

acciones cesen o se regularicen

Dichas acciones pueden consistir en:
bres en la industria, comercio y

usos y

1. Realizar actos contrarios a los b
i i, relaci dos con su signo distintivo,

servicios que i i P

2. Poner a la venta o en circulacion productos u offecer servicios indicando que estin

protegidos por una marca registrada,

3. Usar una marca parecida o en grado de confusion a otra registrada, para amparar los

mismo o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada,

4. Usar sin consentimiento de su titular, una marca registrada o semejantc cn grado de
fusion como el o de un nombre comercial o de una denominacién o razon social o

j iab estén

dich. nombres, d i o r
que operen con los productos o servicios protegidos por

d sa, pre que
laci dos con 1

5. Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de confusion como nombre
comercial, denominacion o razon social o como partes de éstos, de una persona fisica o
moral, cuya actividad sca la produccién, importacion o comerciali ion de bi o
servicios iguales © similares a los que se aplica la marca registrada, sin el consentimiento,
manifestado por escrito del titular del registro de marca o de la persona que tenga facultades

para ello,
actos que causen O

6. Efectuar en el ejercicio de actividades ind iales o mer
induzcan al publico a confusion, error o engaio, por hacer creer o suponer infundadamente:

de un tercero,

ificacis Li ias o autori

a) Que se fabriquen prodi bajo esp
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b) Que se presten servicios 0 se vendan productos bajo autorizacion. licencias o
especificaciones de un tercero.

7. Intentar o lograr el propdsito de desprestigiar los productos, los servicios, la actividad

industrial o comercial o el establecimiento de otro.

8. Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva,
en los productos o servicios iguales o similares a los que la marca se aplique,

9. Ofrecer en venta © poner en cir ion prod iguales o similares a los que se aplica
una marca registrada, a sabiendas de que se usé ésta en los mi sin imi de su
titular,

10. Ofrecer en venta o poner en circulacién productos a los que se aplica una marca
registrada que hayan sido alterados,

11. Ofrecer en venta o poner en circulacion productos a los que se aplica una marca
registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente éste.

Transcurrido el plazo para que el titular afectado o <l presunto infractor, presenten sus
manifestaciones, previo estudio de los antecedentes relativos y desahogados las pruebas que
lo requieran, se dictara la resolucién administrativa que proceda, la que se notificara a los
interesados en el domicilio que sefialen en la solicitud respectiva, o en su defecto, mediante
publicacion en el Diario Oficial de la Federacion y en un periddico de mayor circulacion de
1a Republica, por una sola vez.

En la misma resolucion de declaracion administrativa de infraccion, se impondra la sancion
cormrespondiente, siempre y cuando ésta sea procedente.

El ordenamiento juridico ante quien se ventile el procedimiento de declaracion
rativa, puede adoptar, previa r lucién, las siguientes medidas:

1. Ordenar ¢l retiro de la circulacién o impedir ésta, respecto de las mercancias que infrinjan

derechos tutelados,

2. Ordenar se retiren de la circulacion:
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a) Los obj fabri [
b) Los obj . paques, . papeleria, material publicitario y similares que
infrinjan algunos de los derechos tutelados

¢) Los anuncios, letreros, rotulos, papeleria y similares que infrinjan algunos de los derechos

tutelados
d) Los utensilios o instrumentos destinados o utilizados en la fabricacién, claboracién u

obtencion de cualquiera de los sefialados en los incisos anteriores.

iali. ién o uso de los productos con los que se viole un

3. Prohibir, de i >, la
derecho marcario,
d sy 1 iera otros

4. Ordenar el aseguramiento de bienes como mer: pre
bienes en los que se materialice la infraccion a los derechos protegidos por la marca

respectiva,
5. Ordenar al presunto infractor o a terceros la suspension o el cese de los actos que
constituyan una violacion de derechos,

d del servicio o se clausure el establecimiento, cuando las

6. O se P 1a pre
medidas anteriores no scan suficientes para evitar Ja violacion de derechos.

Si el producto o servicio se encuentra en el comercio, los comerciantes o prestadores
bligacion de ab se de su j i6n o pr i6n a partir de la fecha en que

tendran la
se les notifique la resolucion.

Igual obligacién tendran los productores, fabricantes, importadores y sus distribuidores,
serdn r bles de r perar de i los productos que ya se encuentren en

q

el comercio.
do al, de las medidas anteriores, tendra un

La persona en contra de quien se haya ord
plazo de diez dias, para presentar las observaciones que crea pertinentes, respecto de las

mismas.
los términos de las medidas que se hayan

La autoridad P podra difi
ideracién las observaciones presentadas.
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El ord: i juridico P pondra a disposicion del afe do la fianza o
fi que se hubi hibid cuando se haya 1 el procedimi de

decl, i6 dministrativa de infraccion y en dicha resolucion definitiva decidira a su juicio,

sobre el 1 i © definitividad de las did d d

Ahora bien, en caso que en la fucion d itiva se d a alguna sancidn, éstas

pueden ser (a juicio de la autoridad competente):
1. Multa hasta por el importe de veinte mil dias de salario minimo general vigente en el D.F.

2. Multa adicional hasta por el importe de quinientos dias de salario minimo general vigente
en cl D.F. por cada dia que persista la infraccion,

3. Clausura temporal, hasta por noventa dias,
4. Clausura definitiva,
S. Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas.

Por lo que toca a la clausura, procedera la definitiva, si se reincide en la infraccion, cuando
haya sido cl. ado p Imente en dos ocasiones, dentro de un fapso

el
de dos aftos, independientemente de la variacion del domicilio.

Se considerara constitutivo de delito, en el caso de reincid de las i anteriores y
también la FALSIFICACION DE MARCAS EN FORMA DOLOSA Y A ESCALA
COMERCIAL al presunto infractor, por 1o que se le impondra de dos a seis afios de prision
y multa de cien a diez mil dias de salario minimo general vigente en el D.F.
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CAPITULO 111

LAS MARCAS EN EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE
AMERICA DEL NORTE

1. QUE CONSTITUYE UNA MARCA

Para efectos de este tratado. una marca es cualquier signo o cualquier combinacion de
signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, inclusive
nombres de personas, disefios, letras, numeros, colores, elementos figurativos o la forma de
los bienes o la de su empaque. Las marcas incluirdn las de servicios v las colectivas y
podran incluir las marcas de certificacion. (1708-1)

Se establece también que cada una de las Partes, podran
registro de las marcas que los signos sean visibles. (Art. 1708-1)

como condicion para el

En cuanto a la prestacion de servicios, también sera aplicable el Articulo 6 bis del Convenio
de Paris, con las dificaci ias. (Art. 1708-6)

2. MARCAS NO REGISTRABLES

Los signos marcarios que no son susceptibles de registro, para efectos del presente tratado,
y que cada una de las Partes (Estados Unidos de Norte América, Canada o México) tendra
la facultad de prohibir ¢l registro como marca de palabras, al menos en espaiiol, francés o
inglés, que designen genéricamente los bienes o servicios, o los tipos de bienes de servicios.
a los que la marca se aplique. (1708-13)

que gan o i en
a error, o elementos que puedan denigrar o sugerir

Tampoco podran registrarse como marcas,

Aal a

inmorales, >s 0 que i
falsamente una relacion con personas, vivas o muertas, insti cr
nacionales de cualquiera de las Partes, o que las menosprecien o afecten en su reputacién.
(Ast. 1708-14)

La naturaleza de los bienes o servicios a los cuales se aplicara una marca, en ninglin caso
ituirdn un obstaculo para el registro de la marca. (Art. 1708.5)




30

3. DERECHOS DEL TITULAR DE UNA MARCA REGISTRADA

Los derechos que se confieren al titular de un signo marcario y que cada una de las Partes
otorgari, son el derecho de impedir a todas las personas que no cuenten con el
consentimiento del titular, usar en cl io signos idénticos o similares para bienes o

servicios que secan idénticos o similares a aquellos para los cuales se ha registrado la marca
del titular, cuando dicho uso genere una probabilidad de confusion.

Ahora bien, se presumira la probabilidad de confusiéon cuando se use un signo idéntico para
bienes o servicios idénticos.

Ademis, en este tratado, se hace la mencién que los derechos que se confieren, se otorgaran
sin perjuicio de derechos previos y no afectaran la posibilidad de que cada una de las Partes
reconozca derechos sobre la base del uso. (Art. 1708-2)

Cada una de las Partes podra dar una oportunidad razonable a las personas interesadas para
oponerse al registro de una marca. (Art. 1708-4 Gltimo parrafo)

4. EL. USO COMO CONSERVACION DEL DERECHO

Se exigira, para efectos del Tratado en comento, el uso de la marca para conservar el
registro. Ya que el registro podra cancelarse por falta de uso unicamente después de que
transcurra, como minimo, un periodo ininterrumpido de falta de uso de dos afos, a menos
que el titular de la marca presente razones validas apoyadas en la existencia de obstaculos
para el uso.

Las s que se 1 4n como validas para la falta de uso de una marca, seran las
circunstancias surgidas independi de la vol d del titular de la marca que
constituyan un obstaculo para el uso de la misma, tales como restricciones a la importaciéon u
otros requisitos gubernamentales aplicables a bienes o scrvicios identificados por la marca.

(Art. 1708-8)

Para fines de mantener ¢l registro, cada una de las Partes reconocera ¢ uso de una marca
también por una persona distinta al titular de 1a marca, cuando tal uso de la marca esté sujeto
al control del propietario. (Arnt. 1708-9)
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Ahora bien, se estipula que ninguna de las Partes del tratado, podra dificultar el uso en el

comercio de una marca di T pecial tales como un uso que disminuya la

funcién de la marca como indicacién de proced © un uso con otra marca.
(Art. 1708-10)

No obstante, lo establecido anteriormente, la solicitud de registro no estara sujeta a la
condicion de uso efectivo de una marca. Ninguna de las Partes denegara una solicitud
Oni con fund: en que ¢l uso previo no haya tenido lugar antes de la expiracion
de un periodo de tres afios, a partir de Ia fecha de solicitud de registro. Por lo que cada una
de las Partes podra supeditar la posibilidad de registro al uso. (Art. 1708-3)

5. DURACION DEL REGISTRO DE UNA MARCA

Se establece que el registro inicial de una marca tenga cuando menos una duracion de diez
afios y que pueda renovarse indefinidamente por plazos no menores a dicz afos. siempre que
se isfagan las dici paralar aciéon. (Art. 1708-7)

6. LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS

Para efectos del presente tratado, para poder determinar si una marca es notoriamente
conocida, se tomara en cuenta ¢l conocimiento que de dsta se tenga en cl sector

corr di del publi inclusive también, aquel conoci en el territorio de la’
Pane quc seaelr do de la prc idn de 1a marca. Y ninguna de las Partes exigira que
1a reputaciéon de la marca se extienda mas alla del sector del publico que normal trate

con los bienes o servicios en cucstion.

7. LICENCIAS Y CESION DE MARCAS REGISTRADAS

Por lo que se reficre al otorgamiento de licencias y la cesion de una marca, se entiende que si
podran realizarse, y cada una de las Partes podra establecer condiciones para llevarse a cabo.
Y que se establece que el titular de una marca registrada tendra derecho a cederla con o sin
1a tr ision de la emp: a que pert la marca.
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No obstante lo anterior, cada una de las Partes podra bl i timitad

alos
derechos conferidos por una marca, tal como el uso correcto de termmos descriptivos, a

condicion de que las excepciones tomen en cuenta los intereses legitimos del titular de la
marca y de otras personas. (Art. 1708-12)

Estableciendo ¢en este apartado, que no se permitiran las licencias obligatorias de marcas.
(Art. 1708-11)

8. DE LOS PROCEDIMIENTOS EN GENERAL

Para una debida proteccion de los derechos de Propiedad Intel: 1]
establecidos en el presente tratado,

los pr
deberan ser justos y equitativos, que no sean
o ¥ que no impli plazos irr bles o demoras

injustificadas. (Art. 1714-2)

Por lo que cada una de las Partes garantizara, que su derecho intemo contenga

pr de defc de los derechos de propiedad intelectual, que permitan la

d ion de did i contra lquier acto que infrinja los derechos de propiedad
mlelecxual (Art. 1714-1). Pero nada de lo establecido en este trnlado se lntcrpretarn en el
sentido de obligar a cualquiera de las Partes a bl un dicial, di del

sistemna establecido de esa Parte para la aplicacion de las leyes en general. (Art. 1714-5)

También se incluira, lo relativo a recursos expeditos para prevenir las infracciones y recursos
que desalienten futuras infracciones

Estos procedimientos sc aplicaran de tal manera que se evite la creacidon de barreras al

comercio legitimo y quc se proporcione salvaguardas contra el abuso de los procedimientos.
(Art. 1714-1)

En cuanto a las resoluciones sobre ¢l fondo de un asunto, cada una dec las Partes dispondra

que en procedimi dministrativos y judiciales para la defe de los dercchos de
propiedad intelectual deban:

a) preferentemente, formularse por escrito y contener las razones en que sc fundan;
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di de las partes en un procedimiento, sin demoras

b) ponerse a P

indebidas; y
<) fundarse unicamente en las pruebas respecto de las cuales se haya dado a tales partes la

oportunidad de ser oidas. (Art. 1714-3)

En el tratado en estudio, se establece que cada una de las partes en un procedimiento, tengan
la oportunidad de obicner una revisidn, por una autoridad judicial de esa Parte, de las
resoluciones administrativas definitivas y conforme a lo que seflalen las disposiciones de las
leyes internas en materia de competencia respecto a la importancia de un asunto.

Estableciendo, que dicha revision, se obtenga por lo menos la de los aspectos juridicos de las
resoluciones judiciales de primera instancia sobre el fondo de un asunto.

No obsiante lo anterior, ninguna Parte estara obligada a otorgar la oportunidad de revision

judicial de las sentencias absolutorias en asuntos penales (Art. 1714-4), pero en lo tocante a
las revisiones anteriormente mencionadas, cada una de las Partes, garantizara que se

efectaen.

Para efectos de lo dispuesto en los apartados relativos a Ios procedimientos civiles y
dministrativos, didas precautorias, procedimi >s y P 1 asi como al
apantado relativo a la defensa de los derechos de propiedad intelectual, el término "titular del

incluira a las federaciones y asociaciones que estén facultadas legaimente para

derecho”
cjercer tales derechos. (Art. 1714-6)

9. PROCEDIMIENTOS CIVILES Y ADMINISTRATIVOS

En cuanio a los procedimientos civiles y administrativos, el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte, establece los lineamientos especificos a seguir, cn los que cada una de las
Partes los pondra al alcance de los titulares de derechos de propiedad intelectual, para una

mejor defensa de sus propios derechos.

En los que se prevera que:

a) los demandados tengan derccho a recibir una nonﬁcacnon oportuna por escrito con
1

d delar ion;

suficiente detalle, incluyendo el fi
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b) se autorice a las partes en un p: dimi a estar repr o por un abogado
independiente;
c) los pr dimi no impong; requisitos excesivos de p i per: }
forzosas;

dimi estén debid e facultadas para sustanciar sus

d) todas las partes en un pr
pretensiones y presentar las pruebas pertinentes; y
e) los procedimientos incluyan medios para identificar y proteger la informacion

confidencial. (Art. 1715-1)

En cuanto a la conjuncion de pruebas, cada una de las partes dispondra que sus autoridades
judicial determinad: facultades para ordenar la aportacion de las mismas,

leciendo los sigui casos:

a) Cuando una de las partes en un pr dimi haya pr do las pruebas suficientes a
las que r bl tenga como base de sus pr i y haya indicado alguna
prueba perti para la idn de dichas pretensiones que esté bajo control de la
parte contraria, la autoridad judicial p tendra facultad para ordenar a la parte

contraria la presentacion de dicha prueba, con apego, en su caso, a las condiciones que
garanticen la proteccion de informacién confidencial, (Art. 1715-2)

dimi vol i y sin motivo valido,

b) cuando una de las partes en un pr
niegue ¢l acceso a pruebas o no proporcione pruebas pertinentes bajo su control en un plazo

ificativa un pr imi relativo a un caso de

razonable, u obstaculice de manera
defcnsa de derechos, la autoridad judicial competente tendra la facultad para dictar
definitivas, de naturaleza positiva o negativa, con base cn las

prelimi es Yy
di da o los ar Os pr por la parte a

prucbas presentadas, incluyendo la
quien afecte desfavorablemente la denegacién de acceso a las pruebas, a condicién de que se
conceda a las partes la oportunidad de ser oidas respecto de los argumentos o las pruebas;

Por lo que se refiere a la comision de infracciones de los derechos de Propiedad Intelectual,
las autoridades judiciales tendran también determinadas facultades para disuadir eficazmente
esas infracciones y otorgar una debida proteccion y defensa de esos derechos, mismas que a
continuacion se indican:

dimi que desi de una infr .,

a) facultad para ordenar a una partc ¢n un pr
incluso para impedir que las mercancias importadas que impliquen la infraccién de un
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derecho de propiedad intelectual entren en los circuitos comerciales de su jurisdiccion, orden
que se pondra en practica al menos i di después del d. h I de dichas
mercancias (Art. 1715-2). Pero ninguna de las Partes estara obligada a otorgar esa facultad

respecto a la materia objeto de proteccion que hubiera sido adquirida u ordenada por una
persona antes de que supiera o tuviera fundamentos razonables para saber que el tratar con
esa materia implicaria la infraccién de un derecho de propiedad intelectual. (Amnt. 1715-3)

b) facultad para ordenar al infractor de un derecho de propiedad intelectual que pague al
titular del derecho un resarcimiento adecuado como compensacion por el dafo que el titular
del derecho haya sufrido como consecuencia de la infraccion, cuando el infractor sabia, o
tenia fundamentos razonables para saber que estaba involucrado en una actividad infractora,

c) facultad para ordenar al infractor de un derecho de propiedad intelectual que cubra los
gastos del titular del derecho, que podran incluir los honorarios de abogado independiente;

d) facultad para ordenar a una parte en un procedmuemo a cuya solicitud se hubieran
adoptado medidas y que hubiera ab do de los pr di de deft que proporcione
una adecuada compensacién a cualquier parte erréncamente sometida o restringida en el
del dafio sufrido a causa de dicho abuso y para pagar los

pr di. por

gastos de dicha parte, que pedran incluir los honorarios de abogado independiente.

(Ant. 1715-2)

€) facultad para ordenar que las mercancias que hayan encontrado gue infringen los derechcs

de p(Opledad l ual sean, sin ind ion de ningun tipo, retiradas de los circuitos

comerciales de mado tal que se evite cualquier daﬂo al titular del derecho, o bisn, siempre
consti les existentes, scdeslruyan y

qQue ello no sea contrario a las disposici

. D facoltad para ordenar que 10s matcriales ¢ Mmetrumentos Que psedominensemente se bayan
utilizado para la produccion de las mercancias infractoras sean, sin indemnizacion de ningtn
tipo, retirados de los circuitos comerciales, de modo tal que se reduzcan al minimo los

riesgos de infracciones subsecuentes.

Al considerar la emision de dichas ordenes, las autoridades judiciales tomaran en cuenta la

necesidad de proporcionalidad entre la gravedad de la infraccién y las medidas ordenadas,
a las mer falsificad. la mera

asi como los intereses de otras personas. En
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remocion de la marca ilicitamente adherida no sera suficiente, salvo en casos excepcionales,
para permitir la liberacion de los bienes en los circuitos comerciales. (Art. 1715-5)

Respecto a Ia administracion de cualquier ley relativa a la proteccién o defensa de derechos
de propiedad intelectual. cada una de las Partes solo eximira a las autoridades y funcionarios
Gabli delar ilidad a que den lugar las medidas correctoras apropiadas, cuando

las i se hayan adoptado o disp de buena fe durante la administracion de dichas
leyes. (Art. 1715-6)

Se establece que sin perjuicio de las disposici relati a los prc i en general,
procedimientos civiles y administrativos, didas pr ias y defe de los derechos de
propiedad intel. do aiguna de las Partes sea demandada por la infracciéon de un
derecho de propiedad intel ! como resultado del uso de ese derecho por ella o por su
cuenta, esa Parte podra limitar los recursos disponibles contra ella al pago de una
compensacion adecuada al titular del derecho, segun las cir ias del caso, do en

consideracién el valor econémico del uso. (Art. 1715.7)

En cuanto a la reparacion de naturaleza civil como resultado de procedimientos
administrativos sobre el fondo de un asunto, tales procedimientos deben ajustarse a los
principios que sean ial quival a los enunciad anteri en este
apartado. (Art. 1715-8)

10. MEDIDAS PRECAUTORIAS

Las autoridades judiciales de cada una de las Partes integrantes del presente tratado, tendran
la facultad para ordenar medidas precautorias ripidas y eficaces:

a) para evitar la infraccion de cualquier derecho de propiedad intelectual y en particular,

evitar 1a introd ion de men ias pr infractoras en los circuitos comerciales
en su jurisdiccion, incluyendo didas para ecvitar la entrada de mercancias importadas al
i di. después del despacho aduanal; y

b) para conservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infraccion. (Art.
1716-1)
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En el caso de que las medidas precautorias se pidan por un solicitante, cada una de las Partes
prevera que sus autoridades judicial fa facultad para exigirle a éste. para acceder a
su peticion, que presente ante ellas cualquier prueba a la que r bl tenga y
que esas autoridades consideren necesarias para determinar con un grado suficiente de

certidumbre si:

a) el solicitante es el titular del derecho;
b) el derecho del solicitanie esta siendo infringido, o dicha infraccién es inminente; y

€) cualquier demora en la expedicion de esas didas pr podria causar un dafio
irreparable al titular del derecho, © si existe un riesgo comprobable de que se destruyan las

pruebas.

También, las autoridades judiciales tendran facultad para exigir al solicitante de medidas
precautorias, que aporte una fianza o garantia equivalente, que sca suficiente para proteger
los intereses del demandado para evitar abusos (An. 1716-2). Y segun el caso, a exigirle
que proporcione mas informacion ia para identificacion de los bienes de que se trate
por parte de la autoridad que gjecutara las medidas precautorias. (Art. 1716-3)

Cada una de las Partes dispondra que sus autoridades judiciales tengan facultades para
ordenar medidas precautorias en las que se escuche a una sola parte, en particular cuando
haya probabilidad de que cualquier retraso cause un dafo irreparable al titular del derecho, o
cuando haya un riesgo comprobable de que se destnuryan tas pruebas. (Art. 1716-3)

Por lo anterior, cada una de las Partes dispondra que, cuando sus autoridades judiciales
adopten medidas precautorias escuchando a una sola parte:

a) se notifiquen sin demora las medidas a la persona afectada y en ningun caso mas tarde que
inmediatamente después de la ejecucion de las medidas. y

b) el demandado, previa solicitud, obtenga la revision judicial de las medidas por parte de las
autoridades judiciales de esa Parte, para el efecto de decidir, en un plazo razonable después
de la noti de las did si éstas deban ser dificadas, rev das o confirmadas, y
tenga oportunidad de ser oido en los procedimicntos de revision. (Art. 1716-5)

Sin perjuicio de lo anterior, cada una de las Partes dispondra que, a solicitud del demandado,
las autoridades judiciales de la Parte revoquen o dejen sin efecto las medidas precautorias
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efectuadas con objeto de evitar la infraccion de cualquier derecho de propiedad mxelecxual
asi como las didas en que se he a una sola parte, si los pr di
a una decision sobre el fondo del asunto no se inician:

a) en un plazo razonable fijado por la autoridad judicial que ordena las medidas, cuando la
legislacion interna de esa Parte lo permita; o

b) a falta de tal determinacion, en un plazo de no mas de 20 dias habiles o 31 dias naturales,
-el que sea mayor. (Art. 1716-6)

Por lo que se refiere a los casos en que revoquen las medidas precautorias o cuando

di en debido a \! acto u ision por parte del solicitante, o cuando la autoridad

)udlcml determine posteriormente que no hubo infraccion de un derecho de propiedad

intelectual, las autoridades judiciales tendran la facultad para ordenar al solicitante, a

peticion del demandado, que e proporcione una compensacion adecuada por cualquier dafio
do por estas did. (Arn. 1716-7)

Ahora blcn se csupula que las medidas precautorias que se ordenen, como resultado de

prc i ivos, éstas se ajusten a los principios que sean ecsencialmente

equival alos blecidos en este apartado (Art. 1716-8)

11. PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES PENALES

Para efectos del tratado en estudio, los pr imi >S Y il P les podran llevarse a
cabo en los casos de falsificacion dolosa de marcas o en cualquiera de los casos de infracciéon
de derechos de propiedad intel 1, do se con dolo y a escala comercial.

(Art. 1717-1 y 3)

Las sanciones aplicables podrin ser desde muitas o prision o ambas, que scan suficientes
como medio de disuasion y compatibles con el nivel de las il plicadas a deli de
gravedad equiparable; hasta ordenar el secuestro, el decomiso y la destruccion de las
mercancias infractoras y de cualquiera de los materiales ¢ instrumentos cuya utilizacion

predominante haya sido para la comision del ilicito, cuando corresponda.(Art.1717-1 y 2)
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12. DEFENSA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA

FRONTERA.

El tratado que nos ocupa. en su articulo 1718, b una serie pr dimi cuyo

objeto es cumnplir con una debida proteccién y defensa de los derechos de propiedad

intelectual en la frontera.

Estos procedimientos pueden ejercitarse por el titular de un derecho, que tenga motivos
vilidos para sospechar que puede producirse la importacion de mercancias falsificadas o

pirateadas relacionadas con una marca o que impli otras infracci de derechos de
propiedad intel sal di. la pr ion de una licitud por escrito ante las
autoridades P sean administrativas o judicial para que la autoridad aduanera

suspenda su despacho para su libre circulacion.

Asimismo, para que puedan iniciarse los procedimientos de defensa, las autoridades
competentes de cada uno de los paises integrantes del presente tratado. exigiran al
solicitante que presente prucbas adecuadas para:

a) que las autoridades competentes de esa Parte se cercioren de que, conforme a la
legistacion interna del pais de importacion, puede presumirse una infraccion de su derecho
de propiedad intecloctual; y

b) brindar una descripcion
facilmente reconocibles por las autoridades aduaneras.

fici detallada de las mercancias que las haga

Las autoridades competentes informaran al solicitante, en un plazo razonable, si han
aceptado la solicitud y, cuando asi ocurra, el periodo durante el cual actuaran las autoridades
aduaneras (Art. 1718-2), y la aportacidn de una fianza o garantia equivalente que sea
suficiente para proteger al demandado y a las autoridades competentes para en su caso,
impedir abusos. Dicha fianza o garantia equi' no debera disuadir. de manera indebida,
el recurso a estos procedimientos. (Art. 1718-3)

Ahora bien, en los casos en que las autoridades aduaneras hayan suspendido el despacho de
licitud, para ob 1a liberacion de las mismas, tendra

las en ion a una

que observarse lo siguiente:
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A) si la suspension se hubiere efée do con fund en una resolucion que no sea
dictada por una autoridad judicial o por otra autoridad independiente, y el plazo estipulado
para el efecto haya vencido sin que la aumndad debidamente facultada al efecto hubiere

di una dida de pension provisi 1, y dado que se hubiere cumplido con todas las
demas condiciones para la importacion, el propietario, el importador o el consignatario de
tales mer ias esté facultado para ob la liberacion de las mismas, previo deposito de

una fianza por un importe suficiente para proteger al titutar del derecho contra cualquier
infraccion.

El pago de tal fianza no sera en perjuicio de cualquier otro recurso que esté a disposicion del
titular del derecho, y se entendera que la fianza se devolvera si el titular del derecho no
ejerce su accion en un plazo razonable. (Art. 1718-4)

B) Cada una dc las Partes dispondra que su autoridad notifique con prontitud al importador

yal 4 sobre la P ion de la lib. ion de las mer ias. (Art. 1718-5)

C) Cada una de las Partes dispondra que su autoridad aduancra libere los bienes de la
suspension si en un plazo que no exceda a diez dias habiles, contados a partir de que se haya

ificado la suspension al solici

las autoridades aduaneras no han sido informadas de
que:

1) una parte que no sea el d dado ha iniciado el pr dimi a una resolucion sobre et
fondo del asunto, o

2) la autoridad competente facultada al efecto ha adoptado medidas precautorias que
prorrogan la suspension,

Siempre que se hayan cumplido todas las demas condiciones para la importacion o
exportacién. Cada una de las Partes dispondra que, en los casos apropiados, las autoridades
aduaneras puedan prorrogar la suspension por otros diez dias habiles mas. (Art. 1718-6)

Sin embargo. cuando una Parte requiera a sus autoridades competentes actuar de oficio y
suspender la liberacién de mercancias respecto de las cuales tengan que a primera vista
hagan presumir que se esta infringiendo un derecho de propiedad intelectual, debera
observarse lo siguiente:
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a) las autoridades competentes podran requerir, en cualquier momento, al titular del
derecho, cualquier informacién que pueda auxiliarles en el gjercicio de estas facultades;

b) el importador y el titular del derecho serin notificados con prontitud acerca de la
suspensién por las autoridades competentes de la Parte y cuando el importador haya

solicitado una reconsideracion de la suspension ante las autoridades competentes, ésta estard
dici blecidas relativas a plazos

sujeta, con las modifi i ias, a las
isio did ias y

legales, derechos de r y pr

€) se eximira unicamente a las autoridades y funcionarios publicos de la responsabilidad a
que den lugar las medidas correctivas adecuadas, tratindose de actos cjecutados o

dispuestos de buena fe. (Art. 1718-11)

Ademads sc establece que sin perjuicio de los plazos dispuestos para la liberacion de
mer ias (diez dias habiles) y de lo blecido en cuanto al derecho de revision, cuando la

suspensién de la liberacion de las mercancias se efectiie o se continie de conformidad con

una medida judicial precautoria, se procedera de acuerdo a lo siguiente:

A solicitud del d dado, las autoridades judiciales podran revocar o dejar sin efecto las
J P 31
imientos d a una decision sobre el

medidas pri ias d si los pr
fondo del asunto no se inician:

a) En un plazo razonable fijado por la autoridad judicial que ordena las medidas, cuando la
legislacién interna de esa Parte lo permita, o

b) A falta de determinacion, en un plazo no mayor de 20 dias habiles o 31 dias naturales, ¢l
que sca mayor. (Art. 1718-8)

bl bién pro

Asimismo, cada una de las Partes podra
relativos a la suspension, por las autoridades aduaneras, de la liberacion de las mercancias

destinadas a [a exportacion desde su territorio.(Art. 1718-1)

Adcmas, se establece en este tratado que ninguna de las Partes integrantes del mismo, cstara
dimi a las mer ias en transito.

obligada a aplicar tales pro
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Se establece que en el supuesto que se hayan iniciado pr imi d a una
resolucion sobre el fondo de un to, a peticion del d dado se efectue una revision,
otorgando derecho de audiencia, con el objeto de resolver en un plazo razonable si la
aplicacion de estas medidas sera objeto de modificacién, revocacién o confirmacion.

(Ant. 1718-7)

En lo concerniente a este apartado, las autoridades judiciales competentes de cada una de las
Partes, tendran las siguientes facultades:

1. Para ordenar al solicitante, que pague al importador, al i io y al propi io de
las mer ias una ind izacion ad da por cualquier dafio que hayan sufrido a causa de
lar idn indebida de las mer ias o por la r ion de las mer ias que se hayan

liberado de conformidad con lo dispuesto en los plazos para su revocacion en su caso.
(Art. 1718-9)

2. Sin perjuicio de la proteccion a la infor iTe d ial, para der al titular del
derecho oportunidad suficiente para hacer inspeccionar cualquier mercancia retenida por las
autoridades aduancras, con el fin de iar las recl i del titular del derecho.

3. Para conceder al importador, una oportunidad equivalente de hacer inspeccionar esas
mercancias. Cuando las autoridades P hayan dictado una r lucién favorable
sobre el fondo del asunto, cada una de las Partes podra conferirles la facultad para informar
al titular del derecho acerca de los nombres y domicilios del consignador, del importador y
del consignatario, asi como la cantidad de las mercancias en cuestion. (Art. 1718-10)

4. Sin perjuicio de las dcmais acciones que correspondan al titular del derecho y a reserva del
derecho del demandado de solicitar una revision ante una autoridad judicial, cada una de las
Partes dispondra, que sus autoridades competentes tengan la facultad para ordenar la
destruccion o elimi ion de las ias infractoras de conformidad con los principios

establecidos en este tratado para tal efecto.

5. En a las mer it falsificad; las autoridades no permitiran, salvo en

cir i pci 1 que sc reexporten en ¢l mismo Estado, ni las someteran a un

procedimiento aduanero distinto. (Art. 1718-12)
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En el caso que se trate de idades quenas de mer ias que no tengan caracter
comercial y formen parte del equipaje personal de los viajeros o se cnvien en pequefias
partidas no reiteradas, cada una de las Partes podra excluirlas de !a aplicacion de los

di blecidos en este apartado. (Art. 1718-13)

Pr

En cuanto a las disp. blecidas de la defe de los derechos de propiedad
intelectual en la frontera, México harda su mayor esfuerzo para cumplir tan pronto como sea
posible y lo hara en un plazo que no exceda de tres afios, contados a parntir de la fecha de
firma del presente tratado. (Ast. 1718-14)



CAPITULO IV

LAS MARCAS EN EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON
LA REPUBLICA DE COSTA RICA

1. QUE CONSTITUYE UNA MARCA

Por lo que se refiere al Tratado de Libre Comercio suscrito entre México y la Republica de
Costa Rica, publicado en el Diario Oficial de la Federacion con fecha 10 de encro de 1995,
podra constituir una marca q binacién de signos que permitan distinguir

los bienes o servicios de una persona de los de otra, por arse éstos sufici
ib los bienes o servicios a que se apliquen, frente a los

Iquier signo o

istintivos o de id
de su misma especie o clase. Las marcas incluiran las de servicio y las colectivas.
Y cada una de las Partes (México o Costa Rica) podra I como icién para el
registro de una marca que los signos secan ibles o ptibles de repr idn grafica.
(Ast. 14-09-1)

2. MARCAS NO REGISTRABLES

No obstante lo dispuesto en el parrafo anterior, cada Parte podra denegar de conformidad
con su legislacion intemna, el registro de marcas que:
1. Incorporen, entre otros:

i les o inter i I

a) simbolos nacionales o de otras idad abli
b) signos, palabras o expresiones contrarias a la moral, al orden publico o a las buenas

costumbres;
2. Marcas que puedan inducir a error en cuanto a su procedencia, naturaleza o calidad; o
3. Marcas que sugieran una conexion con otras marcas. (Art. 13-09-2)

La naturaleza de los bienes y servicios a los que se aplica una marca no sera en ningin caso

obsticulo para su registro. (Art. 14-09-4)
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3. DERECHOS DEL TITULAR DE UNA MARCA REGISTRADA

El titular de una marca registrada tendra el derecho de impedir, a cualquier tercero que no
cuente con su consentimiento, usar en el comercio signos idénticos o similares para bienes o
servicios que sean idénticos o similares a aquéllos para los que se ha registrado la marca del
titular, cuando ese uso genere una probabilidad de confusién.

Por lo anterior, se presumira que existe probabilidad de confusién cuando se use un signo

idéntico o similar para bienes o servicios idénticos o similares.

Se estipula que cada Parte publicara una marca antes de su registro o prontamente despuds

de €l, de conformidad con su legislaciéon, ofreciendo a las personas interesadas una
la facion del mi:

oportunidad razonable para oponerse a su registro o para
(Art. 14-09-5)

No obstante lo antcrior, los derechos antec mencionados se otorgaran sin perjuicio de
derechos existentes con anterioridad y no afectara la posibilidad de cada Parte para
reconocer derechos sobre la base del uso. (Art. 13-10)

4. EL USO COMO CONSERVACION DEL DERECHO

En el presente Tratado, se establece que para conservar ¢l derecho al uso exclusivo de un
registro marcario, cada una de las Partes podra exigir e! uso de una marca para mantener el

registro.

En el caso que exista controversia al respecto, y ¢l uso de una marca sea exigido, el registro
serd ptible de lacion por falta de uso uni después de que Ta, como
minimo, un periodo ininterrumpido de falta de uso de tres afos, salvo que el titular de la
alidas apoyadas en la existencia de obstaculos para el uso.

marca re T
(Art. 14-15)

a que se refiere el parrafo anterior. se consideraran aquellas
circunstancias surgidas independi de la | d del titular de la marca que
constituyan un obstaculo para ¢l uso de la misma, tales como restricciones a la importacion u

Las razones validas,
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! licables a bienes o servicios identificados por la marca

otros requisi guber
(Art. 14-12-2)

Sin embargo, también se establece que cada Parte podra supeditar al uso la posibilidad de
registro. No obstante, Ia solicitud de registro no estara sujeta a condicion de uso efectivo de

con o en

una marca. Ninguna Parte denegara una solicitud de registro
que el uso previsto no haya tenido lugar antes de la expiracion de un periodo de tres afos, a

partir de la fecha de solicitud de registro. (Ar1. 14-09-3)

Ahora bien, en el caso que una Parte no le sea posible solicitar la cancelacion o declaracion
de nulidad del registro de una marca por falta de uso, de conformidad con su legislacién y se
registren marcas que sean idénticas o similares y que sirvan para distinguir bienes o servicios
idénticos o similares a otra marca ya registrada, el titular de la marca que se hubiese
registrado primero en cualquier Parte, éste podra solicitar a la autoridad competente la
declaracion de nulidad del registro de la otra marca, por no contar con la caracteristica de
originalidad y haberse registrado en perjuicio de un mejor derecho. (Art. 14-12-1)

2. Cuando en una Parte sca posible solicitar la cancelacién o declaracion de caducidad del
registro de una marca por falta de uso, de conformidad con su legislacion, el registro de la

marca no podra ser cancelado o declarado caduco cuando el titular de la marca presente
i ia de obstacul para el uso, como las que

razones validas apoyadas cn la
anteriormente cité.

Para determinar si una marca se encuentra efectivamente en uso, se considerara que lo esta,
cuando los bienes o servicios que ésta distingue han sido puestos en el comercio o se

encuentren disponibles en ¢l mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que
los bienes o servicios y las

normalmente corresponde, considerando la nawraleza de
el mercado. (Art. 14-12-2)

modalidades bajo las cuales se efectua su comercializacion en

di requisitos esp

Tampoco se dificultara en el comercio ¢l uso de una marca
dicacion de pr dencia, un

tales como un uso que disminuya la funcion de la marca como §
uso con otra marca o un uso de manera que menoscabe la capacidad de la marca para

distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otras. (Art. 14-16)
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5. DURACION DEL REGISTRO DE UNA MARCA

El registro inicial de una marca tendra una duracion de diez afos contados a partir de la
fecha de la'p. ion de la solicitud o de la fecha de su concesion y podra renovarse
indeﬁnidamenté por periodos sucesivos de diez afos, siempre y cuando se satisfagan las
condiciones para la renovacion. (Art. 14-14)

6. LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS

Para efectos de este tratado, se entendera que una marca es notoriamente conocida. cuando
un sector determinado del publico o de los circulos comerciales de la Parte conoce una
marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en una Parte o fuera
de ésa, por una persona que emplea esa marca en relacion con sus bienes o servicios.

Los derechos que se le conficren a un titular de marcas notoriamente conocidas, son los de
impedir que se registren como marca aquellos signos iguales o semejantes a una marca
notoriamente conocida para ser aplicada a cualquicr bien o servicio, cuando el uso dela
marca por quien solicita el registro pudiese crear confusion o un riesgo de asociacion con la
persona que emplea esa marca en relacion con sus bienes 0O servicios, o constituyera un
aprovechamiento injusto del prestigio de la marca y sugiera una conexion con la misma y su
uso pudiera lesionar los interescs de esa persona. (Art. 14-11-2)

El privilegio que sc otorga a los titulares de marcas notoriamente conocidas es que el
impedimento descrito en cl parrafo anterior, no se aplicara cuando el solicitante de la marca
sea el titular de la marca notoriamente conocida en una Parte. (Art. 14-11-2)

Asimismo, cada Parte se comprometera, de oficio o a instancia del interesado, a rehusar o
invalidar el registro, prohibir el uso de una marca de fabrica o de comercio o de una marca
de servicio que ituya reproduccic imitacion o traduccid s ptibles de crear
confusion, de una marca notoriamente conocida y utilizada para bicnes o servicios idénticos
o similares.

Asi pues, a efecto de demostrar notoriedad de una marca, podrian emplearse todos los
medios probatorios admitidos en la Parte que se trate. (Art. 14-11-1)
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Por lo tanto, la persona que inicie una ac<ion de nulidad de un registro de marca concedido
en contr alo blecido anteriormente, debera acreditar haber solicitado en una
Parte e! registro de la marca notoriamente conocida cuya titularidad reivindica.
(An. 14-11-3)

vy

7. LICENCIAS Y CESION DE MARCAS REGISTRADAS

En lo referente a licencias y cesion de marcas, en el presente tratado, éstas si podran
realizarse, pero cada Parte podra bl dici para efe el li iami y
cesidn, asi como el titular de una marca registrada tendra derecho a cederla con o sin la
transferencia de la empresa a que pertenezca la marca, quedando entendido que no sc

permitiran las licencias obligatorias de marcas. (Art. 14-17)

8. DE LOS PROCEDIMIENTOS EN GENERAL

En cuanto a los procedimientos en general, en este apartado se emiten los lineamientos
generales a los cuales deberan ajustarse tanto México como Costa Rica, quienes conforme a
éstos, garantizaran que en su legislacion interna, se bl procedimi de

observancia de los derechos de propiedad intelectual. con el objeto de evitar cualquier

accion infractora de los mismos.

Por lo anterior, los lineamientos a seguir para cada una de las Partes son los siguientes:
(Art. 14-27)

1. Adoptar las medidas cficaces contra la infraccion de cualquier derecho de propiedad
intclectual, incluyendo recursos agiles para prevenir las infracciones y recursos que

constituyan un medio eficaz de di ion de infracci Estos procedi se
aplicaran dc tal forma que se evite la creacion de obstaculos al comercio legitimo y preveran

salvaguardas contra su abuso.

2. Los pr dim;j licables, no seran i 1 plicad © gravosos ni

comportaran plazos injustificados o retrasos indebidos.
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3. Las decisiones sobre el fondo de un caso se formularin por escrito y contendran las
razones en que se fundan. Esas decisiones se pondran a disposicion al menos de las partes
en litigio, sin retrasos indebidos y solo se basaran en pruebas acerca de las cuales se haya
dado a las partes la oportunidad de ser oidas.

4. Se dara a las partes en litigio la oportunidad de una revision por una autoridad judicial de
las decisi dministrativas finales y de al menos los aspectos juridicos de todas las
decisiones judiciales de primera instancia sobre el fondo del caso, con sujecion a las
disposiciones en materia de ia jurisdicci ! de las leyes nacionales relativas a la
importancia de un caso. Sin embargo, no sera obligatorio darles la oportunidad de las
en casos p

d

sentencias absolutorias di

Se cstablece ademas, que la aplicacion de los derechos de propiedad intelectual no impone
ninguna obligacion de instaurar un sistema judicial para la observancia de los mismos,
distinto del ya exi para la aplicacion de la legislacion en general.

Asimismo, la aplicacion de esos derechos no crea obligacién alguna con respecto a la
distribucion de los recursos entre los medios destinados a lograr la observancia de los
derechos de propiedad intel 1al y los destinados a la observancia de las leyes en general.

9. PROCEDIMIENTOS CIVILES Y ADMINISTRATIVOS

Con el objeto de otorgar una debida proteccion de los derechos de propiedad intelectual,

para cfectos del presente tratado, se p on los li i ifi a seguir en lo
referente a procedimientos civiles y administrativos en los que cada una de las Partes

autorizara su ejercicio. (Art. 14-28)
Por lo anterior, dichos lincamientos son los siguientes:

1. Se pondra al alcance de los titulares de derechos los procedimientos judiciales civiles para
la defensa de cualquier derecho de propiedad intelectual y prevera que:

a) los demandados tengan derecho a recibir una notificacion oportuna por escrito en la que
con sufici detalle el fund de la recl i0




b) se autorice a las parte en un procedimiento a estar repr d. por ‘un abogado
independiente; : :

c) los pr i no imp req ivos de 1 per:
obligatorias, .

d) Que todas las partes en un pr dimi estén debid facultadas para sustanciar
sus pr i y pr ar pruebas perti Ly

e) los pr dimi incluy di para identificar y proteger la informacion
confidencial.

En cuanto a las facultades de las autoridades judiciales otorgadas por cada una de las Partes.
para realizar una debida proteccion de un derecho de propiedad intelectual, asi como para
di dir efi determinadas infracciones, son las siguientes:

e a4

1. Ordenar que, cuando una parte en un pro 1ito haya pr las prucbas
suficientes a 1as que razc ¢ tenga como basc de sus alegatos, y que hava
identificado alguna prueba pertinente para sustanciar sus alegatos que se encuentre bajo el
control de la contraparte, €sta ultima aporte esa prueba, con sujecion, en su caso, a las
que gar i la pro ion de la infor io fid: ial

2. Dictar resoluciones preliminares y definitivas, de naturaleza positiva o negativa, cn caso,

de que una de las partes en un procedimiento, voluntari y sin motivo valido, niegue el
acceso a pruebas o no proporcione pruebas pertinentes bajo su control en un plazo
razonable u obstaculice de manera significativa un procedimiento relativo a un caso de
defensa de derechos de propiedad intefectual

Lasr luci menci das en el parrafo anterior, se dictaran con base en las pruebas
presentadas, incluyendo la demanda o los alegatos presentados por la parte que afecte
desft bl lad ion del a las pruebas. a condicion de que se conceda a

las partes la oportunidad de ser oidas respecto de los alegatos o las pruebas

3. Ordenar a una parte en un procedimicnto qQue desista de la presunta infraccion hasta la
resolucién final del caso, incluso para impedir que los bienes importados que impliquen Ia
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infraccion de un derecho de propiedad intelectual entren en los circuitos comerciales de su
jurisdiccién.

Dicha orden se pondri en practica al i i después del d

de esos bienes.

4. Ordenar al infractor de un derecho de propiedad intelectual que pague al titular del
derecho un resarcimiento do como P ion por el dafio que el titular del
derecho haya sufrido como ia de la infraccié do el infractor hubiese sido

condenado en el proceso judicial correspondiente.

5. Ordenar al infractor de un derecho de propiedad intelectual que cubra los gastos del
titular del derecho, que podran incluir los honorarios de abogado.

6. Ordenar a una parte en un procedimicnto, a cuya solicitud se hubieran adoptado medidas
imi >s de observancia, que proporcione una adecuada

¥ que hubiera ab do de los pr¢
compensacion a cualquier pane erréneamente sometida o restringida en el procedimiento,

por concepto de dailo sufrido a causa de cse abuso y para pagar los gastos de esa parte, que

podran incluir honorarios de abogado.

7. Ordenar quc los bienes que éstas hayan determinado que infringen los derechos de

propi d i 1al puedan ser, sin ind izacion de ningun tipo, retirados de los circuitos
comerciales de modo tal que se evite cualquier daio al titular del derecho, o bien se
iciones cc ituci les vig .

destruyan, siempre quc no seca contrario a las disp

8. Ordenar que los materiales ¢ instrumentos cuya utlhucnon predominante haya sido la
d ion de ningun tipo, sean

produccion de bienes infractores pucdan ser, sin
retirados de Ios circuitos comerciales de modo tal que se reduzcan al minimo los riesgos de

infr

En cuanto a las ordenes emitidas para disuadir las infracciones a los derechos de propiedad
estas s¢ an en la idad de proporcionalidad entre l1a

gravedad de la infraccidon y las medidas ordenadas, asi como los intereses de otras personas

incluidos los del titular del derecho.
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Por lo que se refiere a los bienes falsificados, la mera remocion de la marca ilicitamente
adherida no sera suficiente para permitir 1a liberacion de los bienes en los circuitos

comerciales, salvo en casos excepcionales tales como aquellos en que la autoridad disponga
su donacion a instituciones de beneficencia.

9. Sin perjuicio de las di ici blecid d

infraccion de un derecho de propiedad intel

una Parte sea demandada por la
1 como resultado del uso. por ésta o por su
cuenta de ese derecho, esa Parte podra establecer como unico recurso disponible contra ella,

el pago de una compensacion adecuada al titular del derecho, segun las circunstancias del
caso, en id.

acién el valor del uso.

10. Para efectos de este tratado, cada Parte prevera que cuando pueda ordenarse una
reparacion de naturaleza civil como resultado de procedimi dmi

fondo de un esos procedimi se aj a los pri

en este apartado.

ativos sobre el
ipios que scan ial

equival alos iad

Ahora bien, con r

P ala racion de cual

ley relativa a la protecciéon o
defensa de los derechos de propiedad intelectual, cada Parte solo eximira a las autoridades y

funcionarios puablicos de responsabilidad a que den lugar las medidas correctoras apropiadas

cuando las acciones se hayan adoptado o dispucsto de buena fe durante la administracion de
esas leyes.

Se establece que para lo relativo a los parrafos 1

2 y 10 de este apartado, la Republica de
Costa Rica realizara su mayor esfucrzo para impl tales didas y lo hara dentro de
un plazo de siete afios. contados a partir de la entrada en vigor de este Tratado de Libre
Comercio

10. MEDIDAS PRECAUTORIAS

Las autoridades judiciales competentes, aulonud.:s por cada Parte, en este caso, México o
Costa Rica, podran ordenar determi did Pr ias para salvaguardar los
derechos de propiedad intelectual, que sean rapidas y eficaces y ademas que los
pr dimi di a didas precautorias, se ajusten a los principios esencialmente
equivalentes a este apantado
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Por lo que dichas autoridades tendran las siguientes facultades: (Art. 14-29)

1. Evitar una infraccion de cualquier derecho de propiedad intelectual y en particular, evitar
la introduccién de bienes presuntamente infractores en los circuitos comerciales de su
jurisdiccion incluyendo didas para evitar la entrada de bienes importados al menos
inmediatamente después del despacho aduanal.

P .

2. Conservar las pruebas perti relaci das con la pr

3. Ordenar medidas precautorias en las que no se dé audiencia a la contraparte, en particular
cuando haya probabilidad de que cualquier retraso cause dafio irreparable al titular del
derecho o cuando haya un riesgo comprobable de que se destruyan las pruebas

4. Ordenar a un sc de didas pri rias que presente cualquier prueba a la que

r: bl tenga ¥ que esas autoridades consideren necesaria para determinar

con un grado suficiente de certidumbre si:
a) el solicitante es el titular del derecho;

b) el derecho del solicitante esta siendo infringido o si esa infraccién es inminente; y

- i .

tiene la probab

c) cualquier demora en la dec csas dad de llegar a causar un
dafo irreparable al titular del derecho o si existe un riesgo comprobable de que se destruyan
las prucbas.

5. Ord a un lici de did pr ias, que aporte una fianza o garantia
equival que sea fici para proteger los i del d dado y para evitar
abusos.

6. En cuanto a los casos en los que no se dé audiencia a la contraparte y se adopten medidas
precautorias, las autoridades judiciales preveran:

did.

a) que la persona da sca i da de esas sin demora y sin ningun caso a mas

tardar i di d ¢s de la ej ion de las didas; y
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b) el demandado a partir de que lo solici btenga la revisién judicial de las didas por

parte de las autoridades judiciales de esa Parte, para efecto de decidir, dentro de un plazo
did st €stas seran modificadas. revocadas o

T bile después de la notifi ion de esas
confirmadas.
7. Ordenar a un solici e de didas pr ias que proporci Iquier infor i

necesaria para la identificacion de los bienes relevantes por parte de la autoridad que llevara
a cabo las medidas precautorias.

8. Sin perjuicio de lo dispuesto en el parrafo anterior, cada Parte prevera que, a solicitud del

demandado, las autoridades judiciales de la Parte revoquen o dejen de alguna manera sin
d. si los pr dimi condt a una decisi

efecto las medidas precautorias
sobre ¢l fondo del asunto no se inician:

a) dentro de un periodo razonable que determine la autoridad judicial que ordena las
did do la legislacién de esa Parte lo permita; o

b) a falta de esa determinacion, dentro de un plazo de no mas de 20 dias habiles o 31 dias

naturales, aplicandose el que sca mayor.

icion del demandado, que proporcione a éste ultimo una
q

9. Ordenar al solicitante, a pet
i d da por lquier dafio do por didas pri ias rew

cuando caduquen por accién u omision del solicitante o cuando la autoridad judicial
determine posteriormente que no hubo infraccion ni amenaza de infraccion de un derecho de

propiedad intelectual

11. PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES PENALES

Las sanciones penales, asi como su procedimiento se aplicarian cuando menos en 10s casos
de falsificacion dolosa de marcas © en casos de infraccion de derechos de propiedad
intelectual, cuando se cometan con dolo y a escala comercial. (Art. 14-30)

En las que cada Parte dispondra que las sanciones aplicables incluyan pena de prision o
multas, o ambas, que sean suficientes como medio de disuasion y compatibles con ¢l nivel de
las sanciones aplicadas a delitos de gravedad equiparable.
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Las autoridades judiciales podrin ordenar el “decomiso .y ci
infractores y de cualquiera de los matenales e insi cuya utilizac
haya sido para la comision del ilicito. L E

Y dichas autoridades judiciales tomaran en cuenta, al considé‘gr 1a emision de esas ordenes.
la necesidad de proporcionalidad entre la gravedad de la infraccion y las medidas ordenadas,
asi como los intereses de otras personas incluidos los del titular del derecho.

En cuanto a los bienes falsificad la mera r ion de la marca ilicitamente adherida no
sera suficiente para permitir la liberacion de los bienes en los circuitos comerciales, salvo en
casos excepcionales, tales como aquellos en que la autoridad disponga su donacion a
PR de b .

12. DEFENSA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA
FRONTERA.

El procedimiento a los que ahora me referiré, establecido en este tratado, tiene por objeto
otorgar una debida proteccion y defensa de los derechos de propiedad intelectual en la
frontera a los titulares de derechos marcarios. (Art. 14-31)

A estos procedimientos se podra recurrir, cuando el titular de un derecho que tenga motivos
validos para sospechar que puede producirse la importacion de bienes falsificados o
pirateados relacionados con marcas, presentar una solicitud ante las autoridades
ya sean administrativas o judiciales, autorizadas para tal efecto, para que la
de esos bienes.

P
di d 1

autoridad a P 1a libre cir

Asimismo, cada Parte podra autorizar la presentacion de una solicitud de esta naturaleza
respecto de los bienes que impliq otras infracci de derechos de propiedad inteclectual,

pre que se cump los requisitos establecidos para el efecto. (Art. 14-31-1)

Los requisitos necesarios para proceder a la peticion de un solicitante de defensa de
derechos de propiedad intelectual en la frontera son:

1. Que la solicitud se haga por escrito, ante las autoridades competentes para el efecto,
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2. Que otorgue fianza o garantia equi que sea sufici para proteger al demandado
v a las autoridades p y para impedir ab L e R A

i 4 ebid,

3. Que esa fianza o garantia equivalente no debera disuadir de ]
para recurrir a esos procedimientos. sy

Ademas de 1os requisitos anteriores, el solicitante que inicie un procedimiento debera aportar
las pruebas adecuadas para: R

a) que las autoridades competentes de la Pare importadora se cercioren de que puede
presumirse una infraccion a los derechos de propiedad intelectual conforme a su legislacion;
y

b) para brindar una descripcion i d: llada de los bienes que los haga
facilmente reconocibles para las autoridades aduaneras.

Por lo anterior, cada Parte prevera que sus autoridades p q al actor,

dentro de un plazo razonable, si han aceptado la demanda y cuando sean esas autoridades
1a establ el plazo de actuacion de las autoridades aduaneras.

Asimismo, en el caso que proceda, y después de que el solicitante haya cumplido con los
requisitos establecidos, cada una de las Partes de este tratado dara a sus autoridades las
siguientes facultades:

1. Notificar con prontitud al importador y al solici sobre la suspension del despacho de
aduanas de los bienes objeto de infraccion.

2. Ordenar al solicitante, que pague al importador, al g io y al propi io de los
bi una ind izacion adccuada por cualquier dafdo que hayan sufrido a causa de la
retencion indebida de los bienes o por la retencion de los bienes que se hayan liberado de
conformidad con lo dispuesto en el parrafo 6 siguiente.

3. Sin perjuicio de la proteccion a 1a informacion confidencial, de conceder:

a) oportunidad suficiente al titular del derecho para hacer inspeccionar cualquier bien

retenido por las autoridades aduaneras con el fin de iar su recl ion y
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b) una oportunidad equivalente al importador de hacer inspeccionar esos bienes.

4. Para autorizar a su autoridad aduanera que proceda al despacho de aduanas de los bienes
siempre que se hayan cumplido todas las demas condiciones para la importacion o
exportacién de éstos, si en un plazo que no exceda de diez dias habiles contados a partir de

ificad di aviso la P ion al solici las autoridades aduaneras

que se haya
no han sido informadas de que:

conducente a la

dado ha iniciado el pr

a) una parte que no sca el d
obtencion de una decisidn sobre el fondo del asunto; o

b) la autoridad competente facultada al efecto ha adoptado medidas provisionales que
ion del ho de ad de los bienes.

prolongue la

5. Para autorizar, no obstante el parrafo anterior, que sus autoridades aduaneras tengan la
facultad de prorrogar, en los casos que proceda, la suspension del despacho de aduanas de

los bienes por otros diez dias habiles.

6. Para en su caso, y cuando una Parte requiera a sus autoridades competentes actuar por
iniciativa propia y suspender ¢l despacho de aduanas de los bienes respecto de los cuales
tengan prucbas que, a primera vista, hagan presumir que infringen un derecho de propiedad

intelectual:

a) las autoridades competentes podran requerir en cualquier momento al titular del derecho
cualquier informacion que pueda auxiliarles en el ejercicio de esas facultades;

b) el importador y el titular del derecho seran notificados con prontitud de la suspension por
las autoridades competentes de la Parte.  Cuando el importador haya solicitado una
T ideracion de la stdn ante las autoridades competentes, esa suspension estara
i d a lo dispuesto en relacion las notifi i

sujeta, con las modifi
plazos establecidos, prorrogas y revisiones procedentes.

dan al titular de! derecho y a reserva del

7. Sin perjuicio de las d que corresp
derecho del demandado de solicitar una revision ante una autoridad judicial, cada Parte

prevera que sus autoridades competentes tengan la facultad de ordenar la destruccion o
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eliminacion de los bienes infractores de conformidad con los principios establecidos a eximir
bilidad cuando actiten de buena fe.

a las autoridades judici. de resp

En cuanto a los bienes falsificados, las -utondades no permmran. salvo en circunstancias
i E. ni los an a un

excepcuonales. que éstos se reexporten en el
pr

14 A .

Ahora bien, si se ha iniciado el pr conducente a la ob ion de una
sobre el fondo del asunto, a peticion del demandado se procedera, en un plazo razonable, a
Esa revision incluira el derecho del demandado a ser oido, con objeto de

una revision,
se o confirmarse.

decidir si esas didas deben Se, I
Sin perjuicio de lo dispuesto en este apartado, do la p ion del d. ho de
d se efectie o se inbe de conformidad a una dida judicial pr ia, se

aplicarin las siguientes disposiciones:

8. Cuando proceda y a solicitud del demandado, las autoridades judiciales de 1a Parte podran

revocar o dejar de alguna manera sin las didas pre ias 1c d si los
di a una decision sobre el fondo del asunto NO se inician:

pr
a) dentro de un periodo razonable que determine la autoridad judicial que ordena las
medidas, cuando la legislacion de esa Parte lo permita, o

b) a falta de esa determinacion, dentro de un plazo de no mas de 20 dias habiles o 31 dias
naturales, aplicandose el que sea mayor

di una 7 lucion favorable sobre el

9. Cuando las autoridades p hayan
fondo del asunto, cada Parte podra conferir a esas autoridades la facultad de proporcionar al

titular del decrecho los nombres y domicilios del consignador. del importador y del

consignatario, asi como la cantidad de los bienes en cuestion.

Ademas se establecen las siguientes excepciones:

>s anteriormente sefalados,

1. Cada Parte podra excluir de la aplicacion de los pr

las idad fias de mer ias que no I3
equipaje personxl de los viajeros o se envien en pequefias partidas no reiteradas

caracter comercial y formen parte del




39

2. Ninguna Parte estara obligada a aplicar esos procedimientos a los bienes en trafico.

por las

bl también pr dimi dlogos para la p

3. Cada Parte podra
ho de aduanas de los bienes destinados a la exportacién

autoridad d as del d
desde su territorio.

4. Cada Parte eximira unicamente a las autoridades y funcionarios publicos de ia
responsabilidad a que den lugar las medidas correctivas adecuadas, tratindose de actos

ejecutados o dispuestos de buena fe.
Por ultimo, se establece que la Republica de Costa Rica realizard su mayor esfuerzo para

implementar las medidas de defensa de los derechos de propiedad intelectual en ja frontera,
en un plazo de siete afos contados a partir de la entrada en vigor de este tratado.



CAPITULO V
LAS MARCAS EN EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO
CON LA REPUBLICA DE BOLIVIA
1. QUE CONSTITUYE UNA MARCA
Para efectos de este tratado de libre comercio, podra constituir una marca, cualquier signo o
combinacion de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de
otra, inclusive nombres de personas, disefios, letras, numeros, colores, elementos figurativos,

o la forma de los bienes o la del empaque. (Art. 16-15)

Ademas, se incluiran las marcas de servicios y las marcas colectivas y se¢ establece la
condicion para proceder al registro marcario, que los signos sean visibles. (Art. 16-15-1)

2. MARCAS NO REGISTRABLES

En lo concemrniente a las marcas que no son ptibles de ob pr 6 di su
registro, en el tratado de libre comercio que nos ocupa, no existe reglamentacion alguna,
sino que simple y se ian las caracteristicas que deben contener los signos

marcarios, para poder ser registrados

3. DERECHOS DEL TITULAR DE UNA MARCA REGISTRADA

Los derechos que le confieren a un titular de un registro marcario. son el de impedir a
cualquier tercero que no cuente con el consentimiento del titular, usar en el comercio signos
idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquéllos para los
que sc ha registrado la marca del titular y ese uso generc una probabilidad de confusion.
(Art. 16-16)

Ahora bicn, para efectos de este tratado, se presumira que existe probabilidad de confusion,
cuando se use un signo idéntico o similar para bienes o servicios idénticos o similares.
(Art. 16-16)
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Sin embargo, los dérbchos mencionados se otorgarin sin perjuicio de derechos existentes
con amenondad y no afectaran la posibilidad de que cada uno de los paises integrantes del
propio tralndo en es!e ‘caso México o Bolivia, puedan reconocer derechos sobre la base det
uso, (An 15-15)

el caso de que existan rnarcas registradas en ambos paises, idénticas o
similares ‘a nornbre de titulares distintos, para distinguir bienes o servicios idénticos o
similares. se pr shibira la comerciali ion de los mismos, en el territorio del otro pais donde

‘se encuentre también registrada. (Art. 16-18-1)

Ala prohibicion anterior, existe una excepcion y es que la comercializaciéon puede llevarse a
cabo, si entre los titulares de esas marcas en cuestion, suscriben acuerdos, mediante los
cuales permitan esa cor ializacid iempre y cuando se P las id. ias
para evitar la fusion del pab p del origen de los bienes o servicios de que s¢
trate, incluyendo ia identificacion plena del origen de los mismos, con caracteres destacados
¥y promocionales, para proporcionar al publico consumidor una debida informacion sobre los

bienes o servicios en cuestion. (Art. 16-18-1 y 2)

Ahora bien, para efectuar dicha comercializacion, deberan respetar las normas sobre
précucas comercmles y promocion de la libre competencia y ademas inscribirse en las
naci (Ast. 16-18-2)

En cualquier otro caso, que no sea similar al expuesto anteriormente, no podra prohibirse la
importacion de un bien o un servicio.

En el caso, que una marca no este siendo usada en el territorio de la Parte importadora.
podra objetar el NO uso para su comercializacion, salvo que el titular de esa marca presente
razones validas, apoyadas en la existencia de obstaculos para su uso. En esa situacion cada
Parte v 4 como alidas para la falta de uso, las ajenas a la voluntad de su

titular como las restricciones a la importacion u otros r isitos gubemn. p
a bienes o servicios identificados por la marca. (Art. 16-18-3)

Por lo tanto, se considerara que una marca se encuentra en uso, para cfectos del presente
tratado, cuando los bienes o servicios que ella distingue, hayan sido puestos en el comercio
©O se encuentren d:spombles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y modo que
nor corresp do en cuenta tanto la naturaleza de los bienes o servicios
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ion en el mercado.

como las modalidades bajo la cuales se efectua su comer

(Art. 16-18-4)

4. EL USO COMO CONSERVACION DEL DERECHO

Para mantener el registro de un signo distintivo, se exigira su uso ininterrumpido, por su
titular o por una persona distinta, siempre y cuando ese uso este sujeto al control del titular
de la marca. Ya que el registro sera susceptible de cancelarse por falta de uso, Gnicamente

después de que transcurra, como minimo, un periodo ininterrumpido de falta de uso de dos
d e razones validas apoyadas en la

afios, a menos de que el titular de la marca,
existencia de obstaculos para su uso, ajenos al titular de la misma.

Se considerara como razones vilidas las relativas a las restricciones a la importacion u otros
requisitos guber f plicables a bienes o servicios identificados por la marca,
(Ast. 16-21)

No obstante lo anterior, no se dificultara en el comercio el uso de una marca mediante

requisitos especiales, tales como un uso que disminuya la funcién de la marca como
indicacién de pr d ia O un uso con otra marca. (Art. 16-22)

S. DURACION DEL REGISTRO MARCARIO

El registro inicial de una marca, tendra por lo menos, dicz afios de duracion, a partir de la

fecha de presentacion de Ja solicitud o a partir de la fecha de su concesion y podra renovarse
y do se p los

indefinidamente por periodos de la misma duracion, siemp
requisitos necesarios para efectuar su renovacion. (Art. 16-20)

6. LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS
Para efectos de éste tratado, se consideraran como marcas notoriamente conocidas, aquéllas

marcas que son conocidas en un sector determinado del publico o en los circulos
comerciales de un pais, como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en el
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mismo (territorio) o también fuera de éste, por una persona que emplea esa marca en
relacion con sus bienes o servicios a los que se aplica.

Los derechos que se confieren al titular de una marca notoriamente conocida, son las de
impedir que se otorguen registros marcarios iguales o similares, para ser aplicados a
cualquier bien o servicio, que en un momento dado, pudiera crear confusién o un riesgo de
asociacién, o constituya un aprovechamiento injusto del prestigio de su marca.

Pero por el contrario, esta prohibicion no podra ser aplicada al titular de una marca

notoriamente conocida.

Ahora bien, para efectos de demostrar que una marca es notoriamente conocida, podran
plearse todos los dios probatorios admitidos en la Parte de que se trate. (Art. 16-17)

En lo referente a este apartado, se rcalizaran las modificaciones necesarias al Articulo 6 bis
del Convenio de Paris, a las marcas de servicios.

7. LICENCIAS Y CESION DE MARCAS REGISTRADAS

bl las dici para poder otorgar licenciamientos de marcas,

Cada pais, podra
asi como cesion de signos distintivos y cuyo titular, tendra cl derecho de cederla con o sin la
transferencia de la empresa a que pertcnezca la marca.

Pero se hace la aclaracion que las licencias obligatorias no se permitirin. (Art. 16-23)

8. DE LOS PROCEDIMIENTOS EN GENERAL

li i para los procedimicntos de observancia de

En este apartado, sc ! los
los derechos de propiedad intelectual. (Ar1. 16-39)

Estos procedimientos deberan ser justos y equitativos, no seran innccesariamente
complicados o gravosos, ni computaran plazos injustificados o retrasos indebidos.



Para que en un momento dado, permitan la ad ion de did contra
accion infractora de los derechos de propiedad intelectual, incluyendo recursos agiles para
prevenir las infracciones y recursos que constituyan un medio eficaz de disuasion de nuevas
infracciones.

Estos procedimientos se aplicaran de tal forma que se evite la creacién de obstaculos al
comercio legitimo y se preveran salvaguardas contra su abuso.

Se b que las decisi sobre el fondo de un caso, se formularan por escrito y

d

an las r en que se fi

Las decisiones que se llegaren a establecer, se pondran a disposicion al menos de las partes
en litigio y solo se basaran en pruebas acerca de las cuales se les haya dado la oportunidad
de ser oidas.

Se estipula en el presente tratado, la oportunidad de una revision por una autoridad judicial,
de las decisiones administrativas finales y de al menos, los aspectos juridicos de todas las
decisiones judiciales de primera instancia sobre el fondo del asunto, con sujecion a las

disposiciones en materia de P ia jurisdicci ! de las leyes relativas a la importancia |
del caso. Pero no sera obligatorio otorgar la oportunidad de revision de las i
bsolutorias dictadas en casos p 1

Sin embargo, se hace la aclaracidon, que las disposiciones descritas en este apartado,
referente a los lincamiento para los procedimientos de observancia de los derechos de
propiedad intel I, no imp 1 la oblig; de instaurar un sistema judicial distinto del
ya existente, de la aplicacion de la legislacion cn gencral de un pais Parte del pi'cscnlc
tratado. Y tampoco crea obligacion alguna la aplicacion de esos derechos con respecto a la
distribucion de los recursos entre 1os medios destinados a lograr la observancia de esos
derechos y de las leyes en general. (Arn. 16-39)

9. PROCEDIMIENTOS CIVILES Y ADMINISTRATIVOS

Resp a los pr dimientos civiles y administrativos en el Tratado de Libre Comercio

celebrado entre México y Bolivia se encuentran previstos en el Articulo 16-40 de dicho

tratado.
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Es este apartado, se los li i basil que deberan seguir tanto las

autoridad. judici P como los pr dimi en si i como a
. i6n se iard R

Se establece que cada Parte (México o Bolivia) pondran al al de titulares de derechos

los pr dimi judiciales civiles para la defensa de cualquier derecho de propiedad

intelectual.

A través de esos procedimientos civiles se prevera que:

a) los demandados tengan derecho a recibir una notificacién oportuna y por escrito, en la

que con sufici detalle el fund. de 1a recl ion

b) se autorice a las partes en un pr dimi a estar repr dos por un abogado
independiente,

c) los pr dimi no impong; r isi ivos de p i per: les

obligatorias,

d) todas las partes en un pr dimi estén debid facultadas para sustanciar sus
pr i y pr prucbas perti
e) los pr dimientos incluyan di para identi y proteger la informacion

confidencial. (Art. 16-40-1)

f) cuando se ordenc una reparacion de naturaleza civil como resultado de un procedimiento
esos procedimientos se ajusten a los

administrativo sobre e! fondo de un asunto,
ival a los arriba enunciados.

lineamientos descritos y que sean i equl
(Art. 16-40-9)

Respecto a las autoridades judiciales competentes, cada Parte prevera que tengan la facultad

de:

a) ordenar que, cuando una parte en un pr dimi haya pr do las pruebas
suficientes a las que r bl tenga ., como base de sus alegatos y haya
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identificado al, prueba perti para iar sus al que se en bajo el
control de la contraparte, esta tltima aporte esa pruebn. con sujecion,” en su caso, a las

que gar i la pre idn de infor 6

b) dictar r luci limi y itivas, de naturaleza positiva o negativa, en caso de

pr
que una de las partes en un pr dimi vol i y sin motivo vilido, niegue el
acceso a2 prucbas o no proporcione prucbas pertinentes bajo su control ‘en un plazo

ificativa un pr i relativo a un caso de

razonable y se obstaculice de manera sig;
defensa de derechos de propiedad intelectual.

Esas resoluciones se dictarian con base en las pruebas prescmndas, incluyendo la demanda o

los alegatos presentados, por la parte que afecte desfz la d on de
a las prucbas a condicion de que se conceda a las partes la oportunidad de ser oidas respecto

de los alegatos o las pruebas.

<) ordenar a una parte en un procedimiento que desista de la presunta infraccion hasta la
resolucion final del caso, incluso para impedir gque los bienes importados que impliquen la
infraccion de un derecho de propiedad intelectual, entren en los circuitos comerciales de su
jurisdiccion. Esta orden se pondra en practica al menos inmediatamente después del

despacho aduanal de esos bienes.

Pero ninguna de las Partes (México o Bolivia) estara obligada a otorgar la facultad que se
menciona en el parrafo anterior, solo respecto a la materia objeto de proteccion que hubiera
sido adquirida u ordenada por und persona y ésta no supiera que el tratar con esa materia
implicaria la infraccion de un derecho o tuviera fundamentos razonables para saberlo.

d) ordenar al infractor de un derecho de propicdad intelectual que pague al titular del
ion por dafio que el titular de! derecho

derecho un resar q d do como P
haya sufrido, como consecuencia de la infraccion, cuando el infractor sabia que estaba
involucrado en una actividad infractora o tenia fundamentos razonables para saberio,

¢) ordenar al infractor de un derecho de propiedad intclectual Qque cubra los gastos del titular

del derecho, como honorarios de abogado,

f) ordenar a una parte en un procedimiento, a cuya solicitud se hubicran adoptado medidas y
que hubiera ab do de los procedimi de defi que proporcione, una adecuada
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ién a lquier parte erro ida o restringida en el procedimiento,
por conceplo de dafo sufrido a causa de ese abuso y para pagar los gastos de esa parte, que
podran incluirse honorarios de abogado. (Art. 16-40-2)

También se prevé que cuando una de las Partes sea demandada por la infraccién de un
derecho de propiedad intel 1, como resultado del uso, por ésta o por su cuenta, de ese
derecho, esa Parte podra establecer como Gnico recurso disponible contra ella, el pago de
una compensaciéon adecuada al titular del derecho, segin las circunstancias del caso,

tomando en consideracion el valor econdmico del uso. (Art. 16-40-9)

También se bl determinadas facultades que las autoridades judiciales deban tener,
con el objeto de di dir efi que se infr:

Dichas autoridades judici. tendrin la facultad de ordenar que:

a) los bienes que éstas (autoridades judiciales) hayan deter do que infringen los derechos

de propiedad intelectual, sean sin indemnizacion de ningun tipo, retirados de los circuitos
comerciales de modo tal gue sc¢ evite cualqulcr daho al mular del derecho o bien se

destruyan, siempre que no sea contrario a las d

b) los materiales e instrumentos que se hayan utilizado predomlnan!emenle para la
produccion de bienes objeto de infracciones scan, sin i de ningun tipo,
retirados de los circuitos comerciales, de modo tal que se reduzcan al minimo los riesgos de

infracciones subsecuentes. (Art. 16-40-5)

Ahora bien, las autoridades judiciales de cada una de las Partes (México o Bolivia), deberan
tomar en cuenta para Ja emision de las ordenes anteriores, 1a necesidad de proporcionalidad
entre la gravedad de la infraccién y las medidas ordenadas, asi como los intereses de otras
personas, incluidos los titulares del derecho.

En cuanto a bienes falsificados, 1a simple remocion de Ia marca ilicitamente adherida, no sera
suficiente para permitir ¢l despacho de aduanas de los bicnes, salvo en casos cxccpc:onales
tales como aquéllos en que la autoridad disponga su di ion a insti de

beneficencia. (Art. 16-30-6)




Con P ala inistracion de Iquier ley relativa a la proteccion o defensa de los
derechos de propiedad intelectual, cada Parte solo eximira a las autoridades y funcionarios
publi de la r bilidad a que den lugar las medidas correctoras apropladas cuando
las i se hayan ad do o dispuesto de buena fe, d la

leyes.

10. MEDIDAS PRECAUTORIAS

En alas didas p ias, cada una de las Partes del tratado, preveran que sus

ici facultad de ordenarlas, con el objeto de:

=dad.

autor

a) evitar una infraccién de cualquier derecho de propiedad intelectual y en particular, evitar
Ia introduccion de bienes objeto de la presunta infraccion en el comercio. dentro de su
jurisdiccion, incluyendo medidas para evitar la entrada de biencs importados al menos
inmediatamente después del despacho aduanal, y

b) conservar las prucbas pertinentes relacionadas con la presunta infraccion

lici de id; pr ias, las autoridades judiciales

fici de certidumbre,

Por lo que se refiere a los
competentes, para realizar una mejor determinacion con un grado
tendran ia facultad de ordenarles a éstos, que presenten las prucbas que consideren
necesarias y a las que razonablemente tengan acceso, para determinar si ¢l solicitante cs el
legitimo titular del derecho o si ese derecho del titular esta siendo verdaderamente infringido

© si esa infraccion es inminente. (Art. 16-41-2)

bién serviran para comprobar que cualquier

Las pruebas que se exigen al solici
demora de esas medidas precautorias, tienen la probabilidad de llegar a causar un dafio
irreparable al titular del derecho o st existe un riesgo comprobable de que se destruyan las
prucbas. (Arn. 16-41-2(c))

Ademas la autoridad judicial tendra facultad para ordenar al solicitantc de medidas
precautorias que aporte una fianza o garantia equivalente, que seca suficiente para proteger
los intereses del demandado y para evitar abusos, asimismo que proporcione cualquier
infor id ia para la identifi ion de los bienes relevante. (Art. 16-41-4y5)
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En el caso de que haya probabilidad de que cualquier retraso cause un dafio irreparable al
titular del derecho o cuando haya un riesgo comprobable de destruccién de pruebas, las
autoridades judiciales, tendran la facultad para ordenar medidas precautorias, en las que se
dé audiencia a la contraparte. (Art. 16-41-5)

Por lo anterior, las autoridades judici an las precat
a) que la persona afe da sea noti da de esas did. sin demora y en ningun caso
d dela ¢j ion de las

b) el demandado, a partir de que lo solicite, obtenga la revision judicial de las medidas por
parte de las autoridades judiciales de esa Parte, para efectos de decidir, dentro de un plazo
ra ble d és de la ifi ion de esas did. si éstas serian modificadas, revocadas o

confirmadas. (Art. 16-41-6)

Sin embargo, en ¢l caso de que las medidas precautorias en general no sc iniciaren dentro de
un plazo razonable (dcterminado por la autoridad judicial de la Parte que ordenc esas
medidas), siempre y cuando la legislacién de esa Parte lo permita o bien, en el caso de que
no este determinado e! plazo razonable, dentro de un plazo no mayor de 20 dias habiles o 31

dias (aplicandose el que sca mas ). a solicitud del d dado, se revoquen o dejen
sin efecto tales medidas precautorias. (Art. 16-41-7)
Y en el caso de que scan revi d las did. P ias en cuestién, ya sea que

caduquen por accién u omisidn del solicitante o bien, cuando l!la autoridad judicial
competente determine posteriormente que no hubo infraccion, ni amenaza de infraccion de

un derecho de propiedad intelectual, las autoridades judiciales tendran la facultad de ordenar
al solici de las did. a peticion del d dado, que proporcione a éste iltimo, una
compensacion adecuada por Iqui daifio do por esas medidas precautorias

adoptadas. (Art. 16-41-8)

1:d

No obstante lo anterior, cada una de las Partes, prevera que los pr dimi de
precautorias se ajusten 2 los principios esencialmente ecquivalentes, enunciados en este

apartado.
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11. PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES PENALES

Para efectos de este t do, los pr imi y I que se aplig
incluirén pena de prision o multa o ambas, que sean suficientes como medio de disuasion y
i 1i a deli de gravedad

que sean compatibles con el nivel de las

equiparable. (Ant. 16-42-1)
dolosa de marcas o cualquier otro
con dolo y a escala

1 la falsifi

Son iderados como
delito de infraceion de d hos de prop 1 H

comercial. (Art. 16-42-1 y 4)

Las autoridades judiciales de cada Parte, integrantes de este tratado, podrin ordenar el
d: iso y la destr en su caso, de bienes objeto de infracciones o de cualquiera de los
materiales ¢ instrumentos que se hayan utilizado para la comision de un ilicito, tomando en

cuenta para la emision de esas ordenes, la necesidad de proporcionalidad de la gravedad de

la infraccion, asi como los intereses de otras personas, incluidos los del titular del derecho

(Ast. 16-42-2 y 3)

En cuanto a los bienes falsificados, la simple remocion de la marca ilicitamente adherida, no
salvo en caso

sera suficiente para permitic el despacho de aduanas de los bienes,
1 de b ia, di s por la

excepcionales, tales como su d ion a i
autoridad competente. Art. 16-42-3)

12. DEFENSA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA

FRONTERA
Los procedimientos instituidos en este apartado, tienen el objeto de realizar una adecuada
proteccion y defensa de los derechos de propiedad intelectual en la frontera.

Por lo que se adoptaran los procedimicntos que permitan al titular de un derecho que tenga
motivos vnhdos para sospechar que puede producirse la 1mponacvon de bienes falsificados
de derechos de

1 i con ., o bienes que impliquen otras infr:
licitud por escrito ante las autoridades competentes,

iedad intel sal, pr una
para que la autoridad aduanera suspenda [a libre

ya scan ivas o judicial
circulacién de esos bicnes. (Art. 16-43-1)
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Pero ninguna Parte estara obligada a aplicar esos procedimientos a Ios bienes en transito

dimi de ion de

licitud di a iniciar un pr

Para poder der a una
determinados bienes, éstos tendran que presentar las pruebas adecuadas ante las aulondades

competentes.

Estas prucbas tienen por objeto:

a) que las autoridades competentes de la Parte importadora se cercioren de que pucde
presumirse una infraccion a los derechos de propiedad intelectual conforme a su legislacion;

y
b) para brindar una descripcion sufici detailada de los bienes que los haga
facilmente reconocibles para las autoridades aduaneras. (Arnt. 16-43-2)

Las autoridades comp i al actor, si han aceptado la demanda y en el caso
que sean esas autoridades q lo bl , el plazo de actuacion de las
autoridades aduaneras. (Art. 16-43-3)

lici e también deberi

di el

Ahora bien, ademas de las prucbas que arriba se i
otorgar una fianza o garantia equivalente, que sea suficiente para proteger al demandado y a

dic b

las autoridades comp y parai

Esa fianza o garantia equivalente, no debera disuadir de manera indebida al solicitante para

recurrir a esos procedimientos. (Art. 16-43-4)

En el caso que proceda, la autoridad competente notificara con prontitud al importador y al
del despacho de ad de los bienes infractores de

solicitante sobre la st
derechos. (Art. 16-43-7)

Las autoridades judiciales de cada Parte, tendran las siguientes facultades

Autorizar a su autoridad aduanera, para que proceda al despacho de aduanas de los

1.
se hayan cumplido todas las demas condiciones para la

bienes, sicmpre y cuando
importaciéon o exportacién de éstos, si en un plazo que no exceda de diez dias habiles,

contados a partir de que sc haya notificado mediante aviso la suspension al solicitante, las

autoridades aduaneras no han sido informadas de que:
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dado ha iniciado el pr

a) una parte que no sea el d
b ion de una decision sobre el fondo del asunto; o

b) la autoridad compelente facultada al efecto ha adoptado medidas provisionales que
ho de ad de los bienes. (Art. 16-33-8)

prolonguec la on del P
en los casos que proceda, la suspensién

2. Para que las autoridad d prorre
del despacho de aduanas de los bienes por otros diez dias habiles, para efectos del parrafo

anterior. (Art. 16-43-9)
io de los

3. Ordenar al sollcnanlc. que pague al importador, al co io y al pr

bienes una i da por Iquier daflo que hayan sufrido a causa de la

retencion indebida de los bienes por la retencion de los bienes o por la retencion de los

bienes que se hayan liberado por las causas a que se refieren los puntos 1 y 2 de este

apartado. (Art. 16-43-12)

4. Sin perjuicio de la proteccién a la informacioén confidencial, cada Parte preveria que sus
facultad de der:

autoridades comp 15
a) oportunidad suficiente al titular del derecho para hacer inspeccionar cualquier bien
retenido por las autoridades aduaneras con el fin de sustanciar su reclamacion; y

b) una oportunidad equivalente al importador de hacer inspeccionar esos bicnes.

(Art. 16-43-13)
domicilios del ignador, del

5. Para proporcionar al titular del derecho jos nombre y
importador y del consignatario, asi como la cantidad de los bienes en cuestion, en el caso
es hayan dictado una resolucion favorable sobre el fondo del

que las autoridades

asunto. (Art. 16-43-14)

d a la ob ion de una decision sobre el

0 c«
dado se proceda, en un plazo razonable, a una

6. Si se ha iniciado el pro
fondo del a peticion del d
revision. Esa revision incluira el derecho del demandado a ser oido, con objeto de decidir si
se, revocarse o confirmarse. (Art. 16-43-10)

csas didas deben
dan al titular del derecho y a reserva del

. cada Parte

7. Sin perjuicio de las demas que corr
derecho del! demandado de solicitar una revision ante una autoridad judicial
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prevera que sus autoridades competentes tengan la facultad de ordenar la destruccion o
der como a i ion se indica:

eliminacion de los bienes objeto de infr i ypr

a) los bienes que éstas hayan determinado que infringen los derechos de propiedad
intelectual sean, sin ind izacion de an ti irados de los circuitos comerciales de

tipo, re
modo tal que se reduzcan al minimo los riesgos de

i b ientes,

b) los materiales e instrumentos que se hayan utilizado predormnantcmcnle para la
produccion de bienes objeto de infracciones sean, sin i ién de ningun tipo,
retirados de los circuitos comerciales de modo tal que se reduzcan al minimo los riesgos de

infracciones subsecuentes.

En cuanto a Jos bienes falsificados, las autoridades no permitiran, salvo en circunstancias
excepcionales, que éstos se reexporten en el mismo Estado ni los someteran a un
procedimi d | distinto. (Art. 16-43-16)

En los casos en que s¢ requiera, actuar por iniciativa propia y suspender el despacho de
aduanas de los bienes respecto de los cuales tengan pruebas que, a primera vista, hagan
presumir que infringen un derecho de propiedad intelectual, se procedera como sigue:

a) las autoridades competentes podran requerir en cualquier momento al titular del derecho
cualquier informacion que pueda auxiliarles en el ejercicio de esa facultad;

dos de Ia p ion, con prontitud,

b) el importador y el titular del derecho seran noti
por las autoridades competentes de la Parte. Cuando el importador haya solicitado una

T ideracion de la anlc las autoridades D cs, esa susp ion estara
sujeta, con las dificaci a fo di relativo a los plazos, prorrogas,
revisi y didas p ias.

c) Ia Parte eximira Gnicamente a las autoridades y funcionarios publicos de la responsabilidad
d tratand. de actos ej dos o

a que den lugar las medidas correctivas ad
dispuestos de buena fe. (Art. 16-43-15)

No obstante lo referido en este apartado, y sin perjuicio de lo dispuesto a lo relativo a plazos
para proceder al despacho de aduanas, prorrogas y revisiones, cuando la suspension de!



74

d ho de ad se cfectie © se L

de conformidad con una medida judicial
precautoria, se procedera a la revocacion como sigue:

Sin los pr dimi d a una decision sobre el fondo del asunto no se inician:

a) dentro de un periodo razonable que determine la autoridad judicial que ordena las
did do la legislacion de esa Parte lo permita; o

b) a falta de determinacion, dentro de un plazo no mayor de 20 dias habiles o 31 dias,

aplicandose el que sea mas extenso. (Art. 16-43-11)

Se establece. para efectos de este apartado, cada Parte podra establecer también
dimi al

P gos para la P por las autoridades aduaneras del despacho de
d de los bi dos a la exportaciéon desde su territorio. (Art. 16-43-1)

L

Sin embargo, se hace la aclaracion, que cada Parte podra excluir de la aplicacion de los
pr dimi para la d de los derechos de propiedad intelectual en l1a frontera, las
cantidades pequefas de bienes que no tengan caracter comercial y formen parte del equipaje
personal de los viajeros o se envien en pequefias partidas no reiteradas. (Art. 16-43-17)

Y se manifiesta, por Gltimo, que cada Parte (México como Bolivia) realizara su mayor
esfuerzo para cumplir tan pronto como sea posible con las obli

establecidas en este
apartado y lo hara en un plazo que no exceda de tres afios contados a partir de la entrada en
vigor de este tratado. (Art. 16-43-18)



s

CAPITULO VI

LAS MARCAS EN EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON
LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y LA REPUBLICA DE VENEZUELA

1. QUE CONSTITUYE UNA MARCA

Se entendera por marca todo signo capaz de distinguir en el mercado los bienes o servicios

producid: o comercializad por una persona, de los biemes o servicios idénticos o

imilares producidos o co ializados por otra persona.

Se podra bl como dicién que los signos sean visibles o perceptibles, si son
pti de repr ion grafica.

Se entenderan también por marcas, las marcas colectivas. (Art. 18-08-1)

2. MARCAS NO REGISTRABLES

En este tratado, seran considerados como signos no registrables como marca y cuyo registro

podra negarse a aquéllas que atenten contra la moral y las buenas costumbres.

También son consideradas como marcas no registrables, las que reproduzcan simbolos

nacionales o que induzcan a error. (Art. 18-11)



76

3. DERECHOS DEL TITULAR DE UNA MARCA REGISTRADA

El titular de una marca registrada tendra el derecho de impedir a todas las personas que no

con el

de su titular, usar en el comercio signos idénticos o similares
para bienes o servicios que sean idénticos o similares para bienes o servicios a aquéllos para
los que se ha registrado la marca del titular, cuando ese uso genere una probabilidad de
confusion. (1809-1)

Se presumira que existe probabilidad de confusion, cuando se use un signo idéntico o similar

para bienes o servicios idénticos o similares. (Art. 18-09-1)

Se prohibira la comer de bienes o servicios, cuando en dos o mas Partes, existan

registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes. (Art. 1809-2)

A esta prohibicié se bl una

pcidén, en donde podra efectuarse la

comercializacion de bienes o servicios iguales o similares en el territorio de la otra Parte,

donde bié i regi s, do los titulares de las marcas, suscriban acuerdos para

realizar la comerciali ién r

Por lo que para efectuar dichos acuerdos, los titulares de esos derechos deberan adoptar las
provisiones necesarias para evitar la confusion del publico, respecto del origen de los bienes

o servicios de que se trate, incluyendo lo relative a la identificacion del origen de los

mismos, con caracteres d dos y proporci 1 para la debida informacion al pablico

consumidor, respetando las normas sobre practicas comerciales, la promocion de la

competencia e inscribirse en las oficinas nacionales competentes.
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No obstante lo anterior, dicha prohibicion no surtira efecto alguno, cuando la marca en

cuestion no esté siendo utilizada por su titular, en el territorio de la Parte importadora, salvo
ifi la faita de uso.

que el titular de esa marca, presente ilidas para ji

C ati a la falta de uso, las circunstancias ajenas a la voluntad del
titular de la marca u obsticulos para cl uso de la misma, las restricciones a la importacién o

licables a bienes o servicios identificados por

©n sy caso, otros 3
la marca. (An. 1809-4)

guber p

Por lo tanto, para determinar si una marca se encuentra en uso, se entendera que lo esta,

cuando los bienes o servicios que ella distingue, han sido puestos en el comercio o se

encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y modo que

d. di

en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios y las
ion en el mercado. (Art. 1809-5)

normal corresp

modalidades bajo las cuales se¢ efectia su comer
Sin embargo, en este tratado se establece, no obstante los derechos conferidos al titular de
un registro marcario, que un tercero de buena fe, pueda utilizar en el mercado, sin

consentimiento de su titular, su propio nombre, seudénimo, domicilio o cualquier otra
i fidad idad, destino, valor, lugar de origen o

indicacion cierta, relativa a la esp
época de produccion de sus bienes o de la prestacién de sus servicios u otras caracteristicas

de éstos, siempre que: (Art. 1809-6)

a) se distingan claramente de una marca registrada,

de infor

b) se li a propad
¢€) no sean capaces de inducir al pablico a error sobre la procedencia de los bicnes o

servicios y
d) no constituyan actos de competencia desleal.
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Por lo anterior, no confiere a su titular el derecho de impedir el uso de una marca a un

tercero para: (Arnt. 1809-7)

a) anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de bienes o servicios,

legitimamente marcados en el tervitorio de la Parte que otorgod el registro, o

bio o de ios utilizables

de piezas de r

b) indicar la patibilidad o

con los bienes de (a marca registrada.

Pero en el caso que dicho tercero utilice en el mercado, sin consentimiento de su titular, una
marca registrada para bienes o servicios iguales o similares y cuya identidad o similitud
induzcan al publico a error, el titular de la marca registrada, si podra ¢jercitar las acciones

necesarias para hacer valer ese derecho frente a terceros. (Art. 18-09-8)

4. EL USO COMO CONSERVACION DEL DERECHO

El titular de un registro marcario, para conservar el derecho al uso exclusivo que ¢ confiere

su registro correspondiente, debe utilizar la marca ininterrumpidamente

Por lo que la ofici i1 1 p de cada Parte, de conformidad con su legislacion
interna, cancelara o declarara caduco el registro de una marca, a solicitud de cualquier
persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiera utilizado en la
Parte en que se otorgo el registro, por su titular o por su licenciatario, durante los tres afios

i pr d. a la fecha en que se inicie la accidn correspondiente.

(Art. 18-13-1)
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La prueba del uso de la marca corresponderd al titular del registro, pero no podra ser
cancelado o declarado caduco, cuando su titular presente razones vailidas apoyadas en la
para su uso, tales como restricciones a la importacion u otros
1 licables a biencs o servicios identificados por la marca.

requisitos guber p

(Art. 18-13-3)

5 ia de obstacul

En lo referente a los medios de prueba para comprobar la utilizacion de una marca

registrada, estos podran ser entre otros:

a) las facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de comercializacion.

al menos durante el aiio anterior, a la fecha de iniciacién de la accién correspondiente,

bi identificados por la marca, cuya existencia se encuentre

b) los i ios de los
d e en un dado, la

certi a por di o
regularidad en la produccion o en las ventas o en ambas, al menos durante un afio anterior a

fed io publico que

1a fecha de iniciacion de la accidn correspondiente,

¢) cualquier otro medio de prueba, permitido por la legislacion de la Parte donde sc solicite

la accién correspondiente.

S. DURACION DEL REGISTRO MARCARIO

La duracién de la proteccion de un registro de marca, sera de diez afos, contados a partir de
itud o de la fecha de su concesion y podra renovarse

la fecha de pr de la soli
indefinidamente por periodos sucesivos de diez aflos, tomando en cuenta los términos que

establezcan las legislaciones de cada una de las Partes.

ESTA TESIS N8 BEBE
SALIR DE LA BIBLISTECA
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6. LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS

Col 18-V 1a, se i que

Para efectos de este tratado suscrito entre Méxi
una marca ¢s notoriamente conocida en una Parte, cuando el sector pertinente del publico o

de los circulos comerciales de csa Parte, conoce la marca como consecuencia de las
actividades comerciales desarrolladas en csa Parte o fuera de ella, por una persona que

emplea esa marca, en relaciéon con sus bienes o servicios. (Art. 18-10-1)

Los derechos que se confieren a un titular de una marca notoriarnente conocida, son

ial los mi: que los conferidos a cualquier titular de un registro marcario,

como el de impedir que se registren como marcas aquellos signos iguales o similares a su
ida, para ser aplicada a cualquier bien o servicio, que

marca, -ada notori; co
en un momento determinado, pudiera crear confusion, riesgo de asociacion o constituyera

un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca.

Pero existe un privilegio adicional a un titular de una marca notoriamente conocida, en el
caso de que éste, sea el solicitante de un registro marcario, el impedimento arriba citado, no

sera aplicable para las marcas que pretenda registrar. (Art. 18-10-2)

Ahora bien, de acuerdo con la legislacion de cada Parte, la oficina respectiva o la autoridad

lara o decl a la lidad del registro de una

nacional competente, segun el caso,
marca, a peticion de su titular legitimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una que hubiere

ida, al de solicitar el registro. (Art. 18-13-4)

sido notori



7. LICENCIAS Y CESION DE MARCAS REGISTRADAS

En ala de I ias 0 cesion de marcas, cl tratado en comento, establece

que si podrin efectuarse, por 1o que el titular de una marca registrada tendra derecho a

cederlas con o sin la transferencia de la empresa a la que pertenezca la marca.

Pero bl que las li i bli ias de no se permitiran, para efectos de este

tratado. (Art. 18-15).

8. DE LOS PROCEDIMIENTOS EN GENERAL

Los procedimientos que se lieven a cabo, para el debido cumplimiento del presente tratado y
una adecuada y cfectiva proteccion de los derechos de propiedad intelectual, deberan
inspirarse en los principios de equidad, celeridad, eficacia, eficacia procesal y respeto a un

proceso justo.

Por lo que las Partes garantizaran esa pr ion, para evitar la creacion de barreras al
comercio legitimo y se proporcionen salvaguardas contra la inadecuada o excesiva

de los procedimi (Art. 18-26)

Este do, no i obli ion al a las Partes de instaurar un sistema judicial para

"

la observancia de los derechos de propi d intel 1, disti del ya exi para la

licacion de la legislacion en general y tampoco c¢rea obligacion alguna con respecto a la

distribucién de los recursos economi i dos entre los di destinados a lograr la

observancia de csos derechos; y los dos a la de las leyes en general.

(Art. 18-25)




82

Por lo anterior, la legislacion de cada una de las Partes debe garantizar que: (Ast. 18-27)

a) las partes en un proceso sean debidamente notificadas de todos los actos procesales y se

tas ias de audiencia y

lesr

das en un proceso,

b) las partes estén debid. repr

identifi y proteger la informacion confidencial,

c)sei y

d) en el proceso puedan presentar prucbas que obren en poder de la parte contraria, que

lucion de la controversia,

sean perti para la

¢) toda decision judicial se funde en las prucbas regular y opor

proceso, de oficio o a peticion de parte,

f) las sentencias y demas actos que pongan fin al proceso, contendrin un analisis de los

hechos de la controversia, las pruebas en su conjunto, las normas juridicas pertinentes y los
ilisis, resolveran las peticiones, en

argumentos de las partes y con fund en ese

forma que no quede cuestion pendicnte entre las partes por los mismos hechos,

8) las sentencias y demas actos que pongan fin al proceso, asi como las medidas cauterales o

precautorias que pucdan ser objeto de apelacion, revision u otros recursos que legalmente

correspondan,
por e! dailo que

en el uso de un

h) se otorgue al titular del derecho, un pago ad do como comp
do la infr

haya sufrido a consecuencia de la infraccion. Y
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ara entre otros factores, el valor econémico del

derecho de propi

uso.

9. PROCEDIMIENTOS CIVILES Y ADMINISTRATIVOS

Resp alos pr civiles y ativos en el do que no se
hace una tacio pecifica sobre los mi ya que se que los principios o
lineamientos contenidos a lo largo de este tratado, se aplicaran, en cuanto corresponda, a lo
do en la legislaci de cada una de las Partes, en a pr dimi
administrativos, para la proteccion de los derechos de propiedad intel sal 1 idos a lo
largo de este tratado.
di ici que s¢ bl en

No obstante lo anterior, enseguida me refiere a diferentes
este Tratado y que pueden enmarcarse dentro de los procedimicntos civiles o

administrativos.

Las autoridades judiciales de cada Parte, estaran facultadas en el caso de alguna infraccion a

los derechos de propiedad intelectual, para ordenar:

i6n por dafios y

ind izacién ad da como comp

a) el pago al agraviado de una
perjuicios sufridos con motivo de la violacion,

b) que el infractor asuma el pago de las costas del proceso en que haya incurrido el

demandante, de acuerdo a la legislacion aplicable,



c) las medidas necesarias, para que Ios bienes que constituyan infraccion de un derecho, se

retiren del comercio, se liquiden fuera de los canales comerciales, o sean destruidos, sin
el riego de futuras infracciones,

ion al| de que ser al

en la pr ion de los

utilizados pr

d) que los materiales e instr
izacion alguna, destruidos o colocados fuera de los circuitos

bienes ilici sean, sin i
comerciales, en los términos previstos en su legislacion. (Art. 18-29)

10. MEDIDAS PRECAUTORIAS

do que nos ocupa, se establecen en el articulo

Las medidas pr ias, resp del
18-28, denominado MEDIDAS PARA PREVER O REPARAR DANOS, en el que
de cada Parte facultara a las autoridades competentes para

bl que la legi

it las

ordenar de manera rapida y

1. Ordenar al presunto infractor o a un tercero, para hacer cesar de inmediato la actividad

ilicita, inclusive emitir ordenes para impedir que los biencs que infrinjan un derecho de
propiedad intelectual, entren en los circuitos comerciales de su jurisdiccidon. Y cuando se
d és de su

trate de bienes importados, la orden podra emitirse i
de aduana. En el caso de las marcas, la sola remocién de una marca ilicitamente adherida a

los bienes, no sera suficiente para permitir la circulacion de los mismos, salvo en casos

excepcionales que prevea la legislacion de esa Parte.

Ninguna Parte estara obligada a otorgar este tratamicnto, respecto a la materia objeto de

proteccion que hubiera sido adquirida u ordenada por una persona antes de que csa persona
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supiera o tuviera fundamentos razonables para saber que el tratar con esa materia implicaria

la infraccion de un derecho de propiedad intelectual.

2. el embargo o el secuestro preventivo, segun corresponda, de los bienes que infrinjan

cualquiera de los derechos reconocidos en este tratado. (Art. 18-28-1(a))

3. la i ion, d o ro de los i ilizados para la ision del
ilicito.

4. la conservacion de las pruebas relaci das con la pr infr:

5. 1a ad ion de las lid. ladas en este apartado sin haber oido a la otra parte,

siempre que se otorgue fianza o garantia adecuada y exista un grado suficiente de

certidumbre respecto a que:

a) el solicitante es el titular del derecho,

b) el derecho del solicitante esta sicndo infringido o esa infraccion es inminente y

¢) cualquier demora en la emisién de esas medidas tiene la probabilidad de causar un dafo
irreparable al titular del derecho, o existe un riesgo comprobable de que estén destruyendo
prucbas.

6. la notificacion sin demora a la parte afectada, i di. después de ¢j sc las

medidas, en los casos en que no se haya oido a la contraparte.

Se bl qQue esas i Seran r
dimi sobre ¢l fondo del asunto, no sc haya iniciado en el plazo que

das o dejadas sin efecto, a peticion del afectado,

el pr

determine la legislacion de cada Parte.



7. Ademas se establece, que previa peticion del d dad

se d al 3 al
pago de una compensacion adecuada por el dafio causado, cuando con motivo de las
medidas adoptadas, ya sea por que éstas sean ¢

d 4

Q! por lquier acto u
omision del solicitante o se determine posteriormente que no hubo infraccion o amenaza de

infraccion de un derecho de propiedad intelectual.

B, 1a exi ia a un solici de did es o pr ias, de proporcionar la
informacién ia para la identi on de los bienes relevantes por parte de 1a autoridad
que las efectuara.

Para la aplicacion de las didas pr rias en general, 1as autoridades judiciales, tomaran
en la idad de proporci idad entre la gravedad de la infraccion y las medidas
ordenadas, asi también como la pasible afe idnad de terceros.

En estc tratado sc estipula que, ¢n el caso ic de de mer

de oficio,
cada Parte requerira a sus autoridades competentes, actuar por iniciativa propia y poder

suspender la liberacion de biencs, respecto de las cuales, se tengan pruebas que a primera

vista, hagan presumir que infringen un derecho de propiedad intelectual

Por lo cual Jos lineamientos a seguir son los siguientes:

a) 1as autoridades competentes, podran requerir en cualquicr momento al titular del derecho,

cualquier informacion que pueda auxiliaries en el ejercicio de estas facultades,

b) el importador y el titular del derecho seran notificados con prontitud por las autoridades
competentes de la Parte acerca de la suspension.

Pero en ¢l caso que ¢l importador haya
licitado una ideracion de la

ante las autoridades competentes, las €stas, a
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través de las faculiad que le fiere cada Parte, podran exigirle al solicitante, que
proporcione la infor 0 ia para la identi ion de los bienes relevantes.
Tomando en consideracion para la emision de dichas didas pra ias, la idad de
proporcionalidad entre la gravedad de la infraccion y las didas ord d asi como la
posible afectacion a derechos de terceros.

c) Cada Parte eximira unicamente a las autoridad. y funci i publi de la

responsabilidad a que den lugar las didas cor i d, o,

siempre y cuando se
trate de actos ejecutados o dispuestos de buena fe.

11. PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES PENALES

En lo referente a p y i 1 ¢l tratado que nOs ocupa, €5 un poco
limitado ya que solo establece que cada una de ias Partes plaran en sus legislaci
didas di ivas sufici

tales como el secuestro y el decomiso de los bienes que

constituyan infraccion de un derecho, asi como los materiales ¢ instrumentos utilizados
P

Pr en la prod: ion de los bienes ilicitos y sin indemnizacion alguna, seran

destruidos o colocados fuera del comercio, segan los términos previstos en la legislacion de

cada Parte, o bien, prision o multa o ambas.

Cuyas medidas serviran para i las infr i a los derechos reconocidos por este
tratado, equivalentes al nivel de las i que se apli a deli de similar magnitud.
Estas se bl an en cl caso de falsificacion dolosa de marcas y a escala

comercial. (Art. 18-31)
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12. DEFENSA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA
FRONTERA

Los procedimientos a seguir para una debida protecciéon de los derechos de propiedad

intelectual en la frontera, respecto del presente tratado, podran hacerse valer a través de las
< dad S dicial q

o inistrativas de cada Parte, para que por medio de sus
autoridades aduaneras, ordenen la susp ion del d

pacho de bienes para su libre
circulacion. (Ant. 18-32)

Las medidas anteriores se aplicaran cuando un titular de derechos de propiedad intelectual
tenga motivos validos para creer que se prepara la importacion de bienes identificados con

marcas falsificadas o se trate de otras infracciones de derechos de propiedad intelectual y

presente a las autoridades p una solicitud de suspension, con el objeto de evitar
su libre circulacion.
Con P al p dimi arriba ] do, las Partes no estaran obligadas a

aplicarlo, cuando los bienes se encuentren en transito.

Cada Parte podra bl procedimi al

relativos a la suspension por las
autoridades aduaneras, de la liberacion de los bienes destinados a la exportacion desde su

territorio. (Art. 18-32-3)

También se establece que secran aplicables a la defensa de los derechos de propiedad

intclectual en la frontera, todas las disposiciones sobre observancia de derechos de

propiedad intel 1 < a

cn ¢l presente tratado, cuando corresponda. (Art. 18-34-1)
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Podra luirse de la apli ion de las didas de deft de derechos de propiedad

intelectual en la frontera, las cantidades pequefas de bienes que no tengan caracter
comercial y formen parte del equipaje personal de los viajeros o0 se envien en pequefias
partidas no reiteradas. (Art. 18-34-2),



CAPITULO VII
ANALISIS COMPARATIVO DE LOS CUATRO TRATADOS

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS ENTRE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO FIRMADOS POR MEXICO

A) QUE CONSTITUYE UNA MARCA

El TLCAN y TLC-B contienen lo mismo:
Una marca es 1 signo o lqui # i6n de signos que permita distinguir los
bienes o servicios de una persona de los de otra, inclusive nombres de personas, diseiios,
letras, numeros, colores, elementos figurativos o la forma de los bienes o la de su empaque.
Podran incluirse las marcas de servicios y Ias marcas colectivas.

Pero el TLC-CR bl en un principio lo mi © sea que las marcas podran constituir
signos o combinacion de signos que permita distinguirlos de los de otra. Pero después se
refiere a que por i s¢ éstos sufici distintivos o ibles de identificar

los bienes o servicios a que se apliguen, frente a los de su misma especic o clase. Por lo que
el TLCAN Y TLC-B: No se refieren a las marcas frente a las de su misma especie o clase

El TLC-CR: También incluye las colecti y las de servicios

El TLC-CV: En ese tratado se entiende por marca todo signo capaz de distinguir en el
mercado los bienes o servicios producidos o comercializados por una persona. de los bienes
o servicios idénticos o similares producidos o comercializados por otra persona

El TLCAN, TLC-CR y TLC-B: No hablan de bienes producidos o comercializados.

El TLCAN incluye unas marcas de certificaciéon que en nuestra legislacion no existen.

En todos los tratados se bl como dicion para el registro de una marca que los
signos sean visibles. Pero el TLC-CV ademas menciona que los signos sean perceptibles si

son P de repri ion grafica.

El TL.C-CR dice que sean visibles o susceptibles de representacion grafica
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B) MARCAS NO REGISTRABLES
Las marcas que no son susceptibles de registiro, en el TLC-B, no se establece nada al
respecto.

El TLCAN es el que sc¢ protege amplianmente al registro de marca, ya que ¢omo en este

tratado los paises integrantes cada uno tiene un idioma diferente, es por ello que no sera
lab gencricas al menos en espaﬂol, inglés

permitido el registro que marcas de p

o francés. Tamp seran ib de registro aquell. que

i H dal que ind! a error, denigren, sugi fal: una relacio
i cr ias que precien o afk en su

con personas vivas O muertas, insti
reputacion.
ElI TLC-CR se refiere a marcas que sugieran una conexion con otras marcas. Mascas que
puedan inducir a ervor tanto en su procedencia, naturaleza o calidad

Por lo que en los Tratados de América del Norte, Costa Rica y Colombia y Venezuela
lo ¥ya que no podrin registrarse como marcas, aquellas que

consistan en elementos mmornles © que sean contrarias a las buenas costumbres, que
i {TLC-CR) o que de alguna mancra

PP o i

induzcan a ervor al pablico consumidor.

C) DERECHOS DEL TITULAR DE UNA MARCA REGISTRADA

El TLC-CR menciona que cada una de las Partes publicara la marca antes de su registro o
prontamente después de €l, para con ello, ofrecer una oportunidad a las personas interesadas
pm oponerse a su registro o en su caso para solicitar Ia cancelacion del mismo, de

idad con cada |

El TLC-B menciona el caso en que una marca se encuentrc registrada en ambos paises

integrantes del tratado, pero a nombre de titulares distintos, para bicnes o servicios idénticos
i de los mi. en el otro pais

o similares; en estos casos se prohibira la comerci
bién regi da.

donde se e
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Pero a esta prohibicion existe una excepcion y esta es que para poder comercializar la marca
en el otro pais donde también se encuentre registrada, estos titulares podran suscribir
acuerdos mediante los cuales estén de acuerdo en comercializar sus productos y servicios,
iempre y do a dichos prod o servicios, se le adop las did ias para
evitar que el pablico consumidor caiga en al fusion, incluyendo la identificacid

plena del ongen de los mismos, con caracteres destacados y cuyos promocionales no hagan

Pero ademis estos acuerdos deben cumplir con las normas sobre practicas comerciales y

acatar debi lo blecido a lls normas promocionales de la libre competencia y por
ultimo inscribirse en las ofici i

p para tramites de esa naturaleza.

El TLC-B y TLC-CV hacen la mencién que en el caso en que una marca no este siendo
utilizada o usada en el territorio de la parte importadora, podra objetar ¢l No uso para su

comercializacion, salvo que el titular de la marca en cuestion, presente razones vilidas,
poyadas en la exi i

de obsta para su uso. En este caso, las razones que se
tomaran como vilidas para la falta de uso, son las que llegaran a surgir por circunstancias
ajenas a la volunud de su titular, como restricciones a la importacion u otros requisitos

Buber plicables a bienes o servicios identificados por la marca en cuestion.

Ahora bien, en el TLC-B y el TLC-CV, se considerara que una marca sc encuentra en uso,
cuando los bienes o servicios hayan sido pucstos cn el comercio o bien, se encuentren
disponibles en el mercado con la marca y en la cantidad y modo que normalmente
corresponde, pero para esta consideracion se tomara en cuenta tanto la naturaleza de los
bienes o servicios como las modalidades bajo las cuales se realiza dicha comercializacion

Sc establece tnicamente ¢n el TLC-CV a diferencia de los Tratados de Libre Comercio de
América del Norte, Bolivia y Costa Rica, a pesar de que en otros puntos que se tratan en el
presente trabajo, son muy escuetos o por decirlo asi muy pobres en el TLC-CV, establece
que un tercero de buena fe, a pesar de los derechos que sc le confieren al titutar de un
derecho marcario, pueda utilizar en ¢l mercado sin el consentimiento del titular del derecho,
su proplo nombrc. seudénimo, domicilio o cualquier otra indi

i dad  desti

cierta, relativa a la
valor, lugar de origen o época de produccion de sus
h|encs © de Ia prestacion de sus servicios u otras caracteristicas de éstos, siempre y cuando:

1. Se distingan claramente de una marca registrada,
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2, Se limi; a propdsi de infor
3. No induzcan al publico a error sobre la procedencia de los bienes o servicios,

4. No constituyan actos de competencia desleal.
Por lo que, el titular de un derecho marcario no podra impedir a un tercero el uso de una
marca para:

1. Anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de bienes o servicios,
legiti: i dos en ¢l territorio donde se otorgo,

bio o de ios

2. i 1a patibilidad o ad ion de piezas ptil der
utilizables con los bienes de 1a marca registrada,

Pero a pesar de las concesiones anteriores, que se otorgan a un tercero de buena fe que
utilice en el mercado sin el previo consentimiento de su titular, bienes o servicios iguales o
similares y con cuya similitud induzcan al publico a error, en cste caso, tales concesiones no
operaran y dicho titular de la marca registrada podra ejercitar las acciones necesarias para
hacer valer los derechos que se confieren frente a terceros

D) EL USO COMO CONSERVACION DEL DERECHO

Para que un titular de un derecho marcario conserve los derechos que confieren las leyes, es
menester que la marca respectiva sea usada efecti para plir su proposi

El TLCAN exige al titular de un derecho marcario el uso de su marca, de manera
ible de lacio llas marcas que no

ininterrumpida y establece que podra ser
scan usadas en un periodo minimo de dos afios inintermumpidos, ya sea por el mismo o por

una persona distinta bajo su control, salvo en aquelios casos en que el titular de la marca
exponga razones validas para comprobar que no se uso la marca por circunstancias ajenas a

su voluntad.
El TLC-CR establece un plazo de tres afios.

El TLC-B establece al igual que ¢l TLCAN un plaro de dos afios.
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El TLC-CV se refiere en este punto a la cancelacion del No uso de la marca también, pero
ademids menciona que se declarara caduco el registro, a solicitud de cualquier persona
interesada. Y ademas se refiere a un /i e fo propi dicho como usuario de la

marca y se establece que el plazo sera de tres afios ivos pr a fa fecha en
que se inicie la accion correspondiente.

En este tratado de Colombia-V {a si bl los dios de prucba para comprobar
que la marca se esta utilizando, haciendo mencion que la carga de la prueba correspondera al
titular de la marca o como se menciond, a un tercero; en este caso a un licenciatario, si lo
hubiere.

En cuanto a los medios de prueba, para los efectos del TLC-CV podrdr ser entre otros:

1. Las facturas comerciales que demuestren la regularidad y idad de comer i ion, al

menos durante el aflo anterior, a la fecha de iniciacion de la accion correspondiente,

2. Los inventarios de los bienes identificados por la marca, cuya existencia se encuentre

n o

certificada por auditor o fedatario publico que demuestre la regularidad en la producci
ventas o en ambas, al menos un afo anterior a la fecha de iniciacion de la accién

correspondiente.

3. Cualquier otro medio de prueba, permitido por la legislacion de la Parte donde se solicite
Ia accién correspondiente.

En cuanto alasr alidas que se obj por la falta de uso de una marca, en los 4
tratados dec libre comercio que estudiamos en ¢l presente trabajo, son similares y son
aquellas circunstancias surgidas, ajenas a la voluntad del titular de una marca y que puedan
constituir un obstaculo para su uso, como restricciones a la importacién u otros requisitos
1 licables a bienes o servicios identificados por la marca.

guber

Ademis el TLCAN, TLC-CR y TLC-B excepto el TLC- CV establece que tampoco se
dificultara en el comercio el uso de una marca di req peciales, tales como un
uso que disminuya la funcion de la marca, como indicacion de proced ia, un uso con otra
marca o un uso de manera que menoscabe la capacidad de la marca para distinguir los bienes

o servicios de una persona de los de otra.
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E!l TLCAN y TLC-CR uni éstos bi que la solicitud de registro no estara
sujeta a dici de uso efecti de una marca y que ninguna Parte denegara una
solicitud de registro que no haya tenido lugar antes de la expiracion de un periodo de tres
afos, a partir de la fecha de solicitud de registro.

El TLCAN dice que cada una de las Parntes podra supeditar 1a posibilidad de registro al uso.
En el TLC-CR se establece que en ¢l caso de que una Parte no le sca posible solicitar la
cancelacion o declaracion de mulidad (nulidad término que no se¢ utiliza en los demas
tratados) del registro de una marca por falta de uso, de conformidad con su legislacion
interna, y se registren marcas que sean idénticas o similares para bienes o servicios idénticos
o similares a otra que ya tenga su registro correspondiente; entonces el titular del registro
marcario que la haya registrado primero, podra solicitar a las autoridades correspondientes
que efectiien la declaracion de nulidad de la otra marca que le este causando un perjuicio,
alegando que no con la istica de originalidad y por haberse registrado en
perjuicio de un mejor derecho.

E) LA DURACION DE UN REGISTRO MARCARIO

En cuanto a la duracion de un registro de marca, se establece en los cuatro tratados que
tendrin una duracion inicial de diez afios, contados a partir de la fecha de presentacion o la
fecha de concesion.

El TLCAN no especifica a pantir de que fecha comenzaran a contarse los diez afos.

Y en los t: tr 4 bién sc t que podran renovarse indefinidamente por

periodos sucesivos de la misma duracion, siempre y do se con los requi
necesarios para efectuar dicha renovacion, establecidos por cada una de las legislaciones
internas de cada pais.

F) LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS

Por o que se refiere a las notori. idas, empezaremos por hacer un
analisis comparativo en cuanto a lo siguientes puntos:



4COmo se determina que una marca es notoriamente conocida?

lizara si una marca es de verdad reconocida con

En el TLCAN se bl que se
resp al publi . . do en ta el imi que tenga el sector
correspondi del puablico, inclusive bién aquel conocimi que se tenga de dicha

Itado de la pr ion de la marca. Y no

marca en el territorio de la otra Parte, como r
podra exigirse que la reputacion se extienda mas alla del p
los bienes o servicios que proteja la marca. (este punto es muy pobre)

ublico que norm. trate con

de notori

El TLCAN, TLC-CR, TLC-B y TLC-CV una marca tiene el
conocida, cuando un sector determinado del publico o de los circulos comerciales del pais
donde se encuentra registrada, conoce una marca en virtud de las actividades comerciales
desarrolladas en una Parte (pais) o fuera de él. por una persona que emplea esa marca en

relacién a sus bienes o servicios.

4Qué derechos se le confieren al titular de una marca notoriamente conocida?

El TLCAN no lo prevé.

El TLC-CR, TLC-B y TLC-CV estos tres tratados confieren al titular de una marca
id. 1al el mi que se le otorga a cualquier otro titular de

IIUIUI'
un registro de marca, como son el de impedir que se registren otras marcas que sean iguales
© semejantes a una registrada con el caracter de notoriamente conocida, y que sea aplicada a
ida y que ademas con su uso pudiera

bienes o servicios similares al de la notori:
crear fusion al pabli que los un riesgo de asociacién o que en un momento
dado pudiera ituir un apro hami inj con relacion al prestigio de la marca.

Ademas de lo anterior, el TLC-CR cstablece que con dicha similitud pudicra entenderse que

existe una conexion con la otra marca prestigiada y con cllo lesionar intereses de su titular.

LQué privilegio se otorga al titular de una marca notoriamente conocida?

El TLCAN no bl nada al resp.

En el TLC-CR, TLC-B y TLC-CV ¢l privilegio que se otorga al titular de una marca
notoriamente conocida, es que en el caso que éste sca el solicitante, la prohibicién que existe
respecto a impedir que se registre una marca igual o semejante a otra que ya se encuentra
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previamente registrada no operara o mejor dicho no se aplicara dicha restriccion para fas
marcas que éste pretenda registrar.

¢Qué medios podrin utilizarse para demostrar que una marca es notoriamente conocida?

El TLCAN y TLC-CV no lo prevén.

dra ilizarse todos los dios probatorios que

El TLC-CR y TLC-B by que p
sean legitimamente admitidos en las Partes de que se trate.
exista una solicitud o un registro

(Coémo deben actuar las autoridad P
cuya marca ¢s similar o a una potori. ida?

Los Tratados de América def Norte y Bolivia no lo prevén.

Los Tratados de Costa Rica y Colombia y Vi i bl que las autoridades

P se compr de oficio o a peticiéon de parte a rehusar o a invalidar un
registro, prohibir su uso, d ituya reproduccién, imitacién o traduccion y crear con
clio fusion con una id.

Pero ademis de lo anterior el TL.C-CV, da la opcién de que se declare nula o sea cancelada
al momento de solicitar ) registeo.

Ahora bien, ¢l TLC-CR establece que la persona que inicic alguna accién de nulidad de un
registro marcario, deberi acreditar haber solicitado en una Parte el registro de la marca cuya
titularidad reivindica.

Y por altimo Gnicamente el TLCAN y el TLC-B establecen que en lo referente a la
prestacion de servicios, también se regirin conforme al Articulo 6 Bis del Convenio de Paris,

o . .
1as.

con las
G) LICENCIAS Y CESION DE MARCAS REGISTRADAS

Los cuatro tratados de libre comercio que estudiamos, establecen por igual, que el titular de
un registro de marca, si podra efectuar licencias, pero cada Parte podra establecer las

f éun

condiciones bajo Ias cuales se
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" En cuanto a la cesién de una marca, se da la opcion de que podra hacerlo con o sin Ia
transmision de la empresa a que pertenezca dicha marca.

En ninguno de los tratados se permiten las licencias obligatorias de marcas.

bl jones limitad

El TLCAN establece que cada una de las Partes podra
tales como el uso correcto de términos descriptivos y tales excepciones se tomarian en

cuenta los intereses legitimos de su titular y de otras personas.
H) DE LOS PROCEDIMIENTOS EN GENERAL

Este punto se refiere a los lincamientos que deben seguir cada uno de los paises integrantes
de un tratado, para una mejor observancia de los derechos de propiedad intelectual.

Los cuatro dos que enel p trabajo, se asemejan entre si en cuanto a
ido ya que que uno palabras mas, palabras menos, el objetivo es otorgar

a los propietarios de derechos marcarios una debida pr de los

Como sefale arriba, no presentan grandes diferencias entre ellos, pero para cfectuar un
mejor andlisi. ciertos i i como p de referencia.

LComo deben ser los lineamientos?

Los cuatro tratados mencionan que deberin ser justos y equitativos, que no sean
i i y licados y que no impliq plazos irr bles o demoras

injustificadas.

Dichos pr dimi se
comercio legitimo y se proporcionen salvaguardas contra el abuso de dichos procedimientos

de tal manera que se cvite la creacion de barveras al

cn general se aplicaran, a los casos que se liegaran
recursos agiles y cficaces

En todos los tratados, los pr
apr ', pero bién dichos pr imi s deberan

para prevenir futuras infracciones.

¢Cudles son los principios basicos que debe contener todo procedimiento?



En todos y cada uno de los tratados, r a los pr se hace la aclaracion
que a pesar de que se bl los li i a seguir en un procedimicnto, no se
interpretara en ¢l sentido de obligar a cada una de las Panes a establecer un sistema judicial
islacion interna, ni a instaurar una nueva distribucion de los

disti del ya exi en su
recursos, para la apli ion de la legislacion en g

En las resoluciones sobre el fondo de un asunto como resultado de un procedimiento
administrativo y judicial para la proteccion de los derechos de propiedad intelectual se

observari:
En los Tratados de América del Norte, Costa Rica y Bolivia se establece que:

1. Deberin formula.rse de preferencla por escrito y contener las razones en que se fundan,
de las partes en litigio.

2. Ponerad

3. Sin demoras indebidas de
4. Deberin fundarse Gnicamente en las pruebas a cerca de las cuales se haya dado a las

Partes, la oportunidad de ser oidas.
5. O!orgar Ia opor!umdad a cada una de las partes en litigio, de obtener una revision de las
finales de primera instancia, pero no sera obligatorio otorgar

1 bsol ias dictadas en casos penales.

dicha ision en las

El TLC-CV es mis amplia ¢n cuanto a lineamientos a seguir, para una debida observancia de
fectl ya que ! que cada una de las Partes debe

los pr dimi que se

garantizar que:
1. Las partes en un proceso scan debidamente notificadas de todas los actos procesales y se

les resp las gar ias de audi vl i

. Las partes este debi repr das en Iquier p N

. Se incluyen Jos di ios para i ifi y proteger la infor . ial

. En el proceso puedan presentar pruebas que obren en poder de la parte contraria, siempre
do sean pertil para la solucién de la controversia.

. Que toda decision judicial se funde en las pruebas regular y oportunamente allegadas al

we awyn

proceso ya sea de oficio o a peticion de parte.
6. Las sentencias y demias actos que pongan fin al proceso, contendran un analisis de los

hechos de la controversia, las pruebas en su conjunto, las normas juridicas pertinentes y los



fund en ese analisis, r lveran las petici

argumentos de las partes y después con
de tal forma que no quede cuestion pendiente entre las partes por los mismos hechos.

7. Las sentencias y demais actos que pongan fin al proceso, asi como las medidas cautelares
© precautorias, puedan ser objeto de apelacion, revision y otros recursos que legalmente

correspondan.

8. Se otorguc al titular del d ho, un pago ad: do como por el dafio que
haya sufrido a ia de la infr Ts Cuando la infraccidén consista en el uso de un
d: ho de propi: d intel I, se i A entre otros factores, el valor econémico del
uso.

I) PROCEDIMIENTOS CIVILES Y ADMINISTRATIVOS

El TLC-CV estipula que se autorice a las partes a estar representadas por un abogado

independiente.

El TLCAN &subleee que los p emei no i requisi excesivos de
per les forzosas y en los demas (TLC- CR Y TLC-B) soélo dice que seran

obligalorin.

El TLC-CV i siquiera 10 prevé.

estén debid facultadas para

- En todos los otros si.

El TLC-CV no preve que las partes en un pr
sus pr ypr prucbas perti

En cuanto a la aportacion de pruebas el TLCAN establece que cuando una de las partes en
un p dirni hayan pr do las pruebas suficientes a las que razonablemente tenga
acceso como base de sus pr y haya pi do una prucba que este bajo control
de 1a contraparte, la autoridad judicial tendra facultad para ordenar la presentaciéon de dicha
pruecba, con apego a la proteccién de l1a informacién confidencial. El TLC-CR y TLC-B se
El TLC-CV ni siquiera lo prevé.

refieren a al yno apr

El TLCAN, TL-CR Y TLC-B a excepcion de el TLC-CV, prevcn que las autoridades
judicial facultad para dictar r luci preliminares y d itivas de naturaleza

posxnva © negativa, en el caso que una de las partes en un pr dirmni vol: i y




sin motivo vilido niegue el acceso a pruebas o no proporcione pruebas pertinentes bajo su
control, en un plazo razonable u obstaculice de manera signi iva un procedimi

relativo a un caso de defensa de los derechos de propiedad intelectual. Esas r luci se
dictaran con base en las pruebas pr d. incluyendo la da o los alegatos
presentados, por la parte que afecte orab) e la d i de a las
pruebas a dicion de que da a las partes la oportunidad de ser oidas respecto a los

alegatos o Ias pruebas.

E]l TLCAN, TLC-CR y TLC-B prevé que la autoridad judicial (enga facuhad para ordenar a
una parte en un pi di que desi de una infy i para impedir que las
mercancias importadas que impliquen la infraccion de un derecho de propiedad intelectual,

enlren en los circuitos comerciales de su jurisdiccion, orden que se pondra en practica al
di después del d h. e { t de dichas mercancias. El TLC-CV no

e

1o prevé.

El TLCAN y el TLC-B prevé conforme a lo anterior, que ninguna de las partes cstara
obligada a otorgar la facultad a que se reficre el parrafo anterior (o sea la facultad de
ordenar a una parte en un pr dimi > que desista de una infy ion, incl para impedil
que esas mercancias entren en los circuitos comerciales de su jurisd ), sdlo resp ala
materia objeto de Ia proteccion que hubiera sido adquirida u ordenada por una persona y
ésta no supiera que el tratar con esa materia implicaria la infraccion de un derecho o tuviera
fundamentos razonables para saberlo. /Seria no tuviera fundamentos razonables para
saberlo? o (Tuviera fundamentos razonables para saberlo?. Et TLC-CR y TLC-CV no lo

prevén.

El TLCAN y ¢l TLC-B cuando se refievren a la facultad para ordenar al infractor de un
derecho de propiedad intelectual que pague al titular del derecho un resarcimiento adecuado
como compensacién por ¢l dafio que ¢l titular del derecho haya sufrido, como consecuencia
de 1a infraccién, cuando el infractor sabia, o tenia fundamentos razonables para saber que
estaba involucrado en una actividad infractora.

El TLC-CR dice que cuando ¢l infractor hubiera sido condenado en el proceso judicial
correspondiente.

El TLC-CV utnicamente se reficre a ordenar el pago al agraviado de una indemnizacion

d da como ion por dafios y perjuicios sufridos con motivo de 1a violacion.
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El TLCAN, TLC-CR y TLC-B sc refiere a que las autoridades judiciales tienen facultad para
ordenar al infractor de un derecho de propiedad intelectual que cubra los gastos del titular

del derecho y que podran incluir los honorarios de abogado.

El TLC-CV se refiere a la facultad de la autoridad judicial de ordenar que el infractor asuma

el mo de las costas del proceso en que haya incurrido el demandante, de acuerdo a la
! licable. -(Es lo honorarios de abogado que costas procesales en

general? jPueden enmarcarse ademids de los gastos de abogado, otros gastos que genere el
Jjuicio? O sélo gastos de abogado para los otros TLC's?

El TLCAN, TLC-CR y TLC-B se refieren a la facultad de la autondad Judncml para ordenar

a una parte en un pr di a cuya licitud se hubi d: ¥y que esta
hubiera abusado de los pr di de defe que proporcione una adecuada
ion a lquier parte er ida o restringida en el procedimiento,

por (;onoeplo del dafio sufrido a causa de dicho abuso y para pagar los gastos de dicha parte,
que podran incluir los honorarios de abogado.

El TLC-CV ni siquiera lo preve.

E! TLCAN, TLC-CR y TLC-B sc reﬂcren ala faculnd de l1a autoridad judicial para ordenar
que las mercancias que hayan que infringen derechos de propiedad intclectual

sean retiradas de los circuitos comerciales de modo tal que sc evite cualqu:er d-ﬁo al titular
disp ynes se

def derecho, o bien siempre que no sca contrario a las
d esas ias y sin ind izacion de ningun tipo.

24

EI TLC-CV se refiecre también a que los bienes que constituyan infraccion de un derecho,
retiren del comercio, ademas se refiere a que estos bicnes se liquiden fieera de los canales
comerciales. También se reficre a que scan destruidos, pero no se refiere como en los otros
!rludol. ya que en los otros establece que podran destruirse, siempre y cuando las
i fes de cada Parte lo permitan.

P

Este do (Colombia y Vi 1a) bién prevé que se retiren, liquiden o destruyan sin
compensacion de ningtn tipo. Pero ademas este Tratado se refiere a que todo se haga de

una manera tal que se reduzcan al minimo el riesgo de futuras infracciones y esto tltimo, los

demids tratados no lo establecen.
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que c¢sos materiales ¢

El TLC-CV bl lo mi pero ademas hace la
instrumentos puedan desrrwirse tomando como base para esa destruccion o colocacion de
esos instrumentos © materiales fuera de los circuitos comerciales, los términos previstos en
la legislacion interma de cada Parte. Y en los otros tr solo se i que d.
ser retirados de los circuitos comerciales.

En lo referente a las ordenes que emitan las autoridades judiciales relativas a la remocion y

denmcclén de Jos bienes, materiales e instrumentos que infrinjan derechos de propiedad

in emitirse do en cuenta la necesidad de proporcionalidad entre

1 1. estas deb.
1a gravedad de la infr: i6n y las didas or d. asi como intereses de otras personas.
En el TLCAN, TLC-CR y TLC-B asi lo cstablecen, pero el TLCAN no incluye a los

titulares de derechos.

ElI TLC-CV ni siquicra lo prevé.

El TLCAN, TLC-CR y TLC-B establecen, en cuanto a bienes falsificados, la simple
remocién de 1a marca adherida ilici no sera sufici para permitir el despacho de

di o la libre cir en los circuitos comerciales, salvo en casos excepcionales. El

TLC-CYV no lo estipula.

El TLCAN no establece ;jcuales pueden ser ¢sos casos excepcionales? o mejor dicho (Cémo
podran dirigirse en casos excepcionasles?.

Ya que ¢l TLC-CR y TLC-B establecen como casos excepc-onnlcs que la autoridad judicial
di sobre Ia d

de esos bienes a insti de b

El TLC-CV ni siquiera lo prevé.

El TLCAN, TLC-CR y TLC-B sc¢ establece que cuando una de las Partes sea demandada
por la infraccién de un derecho de propiedad i 1, como r itado del uso, de ese
derecho, por ésta o por su cuenta, esa Parte podra establecer como unico recursa disponible
contra ella, el pago de una compensacion adecuada al titular del derecho, segun las
do en consideracion el valor econémico del uso.

ias del caso,

cir

EIl TLC-CV ni siquiera lo preveé.



a la administracion

El TLCAN, TLC-CR y TLC-B se refieren de igual forma con r
de cualquier ley relativa a la proteccion o defensa de los derechos de propiedad intelectual,
en la que cada Parte sélo eximira a las autoridades y funcionarios publicos de
responsabilidad a que den lugar las medidas correctoras apropiadas, cuando las acciones se
hayan adoptado o dispuesto de buena fe, durante la administracion de esas feyes.

El TL.C-CV ni siquiera lo preveé.

El TLCAN, TLC-CR y TLC-B establecen de igual manera que cuando la autoridad judicial
ordene una reparacion de naturaleza civil como resuitado de un procedlrmenlo sobre el
fondo de un esos pr dimi se aj a los pn ial

equivalente a los que se enuncian en ¢l apartado relativo a procedimientos civiles y

administrativos.

El TLC-CV no lo prevé.

bl que !a Republica de Costa Rica realizara su mayor esfuerzo para
did: ias y lo hara dentro de un plazo de siete afilos contados a

EL TLC-CR

las
partir de la entrada en vigor de este Tratado.

J) MEDIDAS PRECAUTORIAS

Ademis de los lineamientos a seguir en a los pr dimi civiles y
administrativos, también cada uno de los tratados de libre comercio que estudiamos, prevé
ciertas medidas para evitar que se infr y asi sal dar los

derechos de propiedad industrial, por lo que cada pais integrante de un tratado de libre
comercio tendra facultades para ordenar a sus au:ondades Judu::a!es compexemes. que

reallcen ripldu y e deter d. did A i e a los

pr JJ P
ial! descritos en sus tratados respectivos.

Pr
Las facultades de las 3 das autoridades son, en los 4 tratados en comento,
ial imi i que a continuacion se analizaran:

1. Evitar la infraccion de cualquier derecho de propiedad intelectual y evitar la introduccion
de bienes objeto de la presunta infraccidn, en los circuitos comerciales de su jurisdiccion,



tos

lncluyendo medidas para evitar la entrada de mercancias importadas, al menos

gi d és del despacho aduanal.

2. Facultad para conservar las pruebas de la presunta infraccion.

lici las autoridades para

3. En el caso que las medidas precautorias se¢ pidan por un
acceder a su peticidn, exigiran que presente cualquier prueba a la que razonablemente tenga
acceso y que sc consideren necesarias para determinar con un grado suficiente de

certidumbre si:
a) el solicitante es el titular del derecho,

b) el derecho del solicitante esta siendo infringido o si dicha infraccién es inminente y
did tienen la probabilidad de causar un

¢) cualquier demora en la pedicion de esas
dafio irreparable al titular del derecho, o si existe un riesgo comprobable de que se destruyan

las pruebas.

4. Para exigirle al solicitante de medidas precautorias que aporte una fianza o garantia que
sea suficiente para proteger los intereses del demandado y para evitar abusos. (Excepto el

TLC-CV)

5. Facultad para que, en los casos en que se dé audiencia a la contraparte para:

a) que la persona afectada sea notificada de esas medidas, sin demora y en ningun caso
después de la cj i6én de las mi
b) que el d dado despucs que lo solici ga la revision judicial de las

efectuadas, las autoridades judiciales de csa Parte, para efecto de decidir, dentro de un plazo
ble, d és de la ifi ion de csas did. si éstas seran modificadas, revocadas

P

© confirmadas.

did

6. Sin perjuicio de las medidas tomadas, las autoridades judiciales de esa Parte, a solicitud

del demandado, podrin revocar o dejar sin efecto las medidas prccaulonas efectuadas, con

el objeto de evitar la infraccion de cualquier derecho de propiedad i I, asi bié

como las medidas en las que se escuche a una sola parte, siempre y cuando los
di condy a una decision sobre €l, de un asunto No sc inician:

Pr
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a) en un plazo razonable, fijado por la autoridad judicial que ordena las medidas, cuando la
legislacion interna de esa Parte lo permita.
b) a falta de tal determinacién, en un plazo no mayor a 20 dias habiles o 31 dias naturales.

aplicindose ¢l que sea mayor.
El TLC-CV no establece el plazc del inciso b).

7. En los casos en que se llegue a revocar las medidas precautorias tomadas, o bien, cuando
a quier acto u omision del propio ici o b do la
autoridad judicial determine posteriormente que no hubo infraccion de algiun derecho de
propiedad intelectual, dichas autoridades tendrin la facultad para ordenar al solicitante, a
dado, que le proporcione una compefnsacibn adecuada, por cualquier

4

icidn del
dailo causado por esas medidas.
8. Exigirle a un ici de didas pr ias que proporcione mas informacién que se
idere ia, para la id de los bienes relevante de que se trate por parte de
Ia autoridad que ejecutara las medidas precautorias.
ElI TLC-CV en el tr: it de las didas pr ias, es un poco mas amplio ya que

establece cuestiones que los otros 3 tratados estudiados no toman en cuenta, como a
continuacion se vers:
didas pr ias en a evitar

1. Cuando se menciona lo relativo al objeto de las
que mercancias infractoras de los derechos de propiedad intelectual, entren en los circuitos
comerciales de determinada jurisdiccion de cada Parte, éste tratado establece claramente que
en ¢l caso de las marcas, la sola remocién de una marca ilicitamente adherida a los bienes, no
sera suficiente para permitir la circulacién de los mi salvo en casos excepcionales que
prevea la legislacién de esa Parte. 'Y que ademas no crea obli i para de las
Partes, de otorgar cste tratamiento, respecto a Ja materia objeto de protecciéon que hubicra
sido adquirida u ordenada por una persona, antes que ésta supiera o tuviera fundamentos
razonables para saber que el tratar con esa materia, implicaria la infraccién de un derecho de

propiedad intelectual.

2. Facultad de las autoridades judiciales competentes para cfectuar embargo o secuestro
preventivo, segtin corresponda, dc los bienes que infrinjan cualquiera de los derechos

reconocidos por este tratado
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3. Lai ion, d. i50 © ro de los instr utilizados para la comision del
ilicito,

4. Facultad de las autoridades judiciales para que al de la aplicacién de did.
precautorias, tomen en cuenta la necesidad de proporcionalidad entre la gravedad de la
infr ion y las didas ord d asi como la posible afe idn a d hos de terceros.

5. En el caso de retencion de mercancias de oficio, cada Parte integrante de ese tratado,
requerira a sus autoridades competentes para que actGen por iniciativa propia, con el objeto
de poder suspender la liberacion de bienes, que a primera vista, hagan presumir la infraccion

de un derecho de propiedad intel 1y bl 1i oS a seguir:

a) las autoridades judiciales podran requerir en cualquier momento, al titular del derecho,
cualquier informacion que pueda auxiliarles cn el ejercicio de las facultades otorgadas.

b) el importador y el titular del derecho seran i dos con pr itud, por las autoridades
de la parte acerca de la suspension.

c) en el caso que ¢l importador haya solicitado una r ideracion de la susp ion, ante las
autoridades competentcs, €stas podran exigirle que proporcione la informacién necesaria
para la identificacion de los bienes r siempre do en la idad de

proporcionalidad entre la gravedad de la infraccion y las medidas ordenadas, asi como la
afectacion a derechos de terceros.

6. Prevé por ultimo, que cada Parte eximira a las autoridades y funcionarios publicos, de la
responsabilidad a que den lugar las medidas correctivas adecuadas, siempre y cuando se
trate de actos ejecutados o dispuestos de buena fe.

K) PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES PENALES

Por lo que se refiere a las i P les y sus pr
libre comercio, lo tratan en forma casi idéntica, salvo en diversas cuestiones que no
establecen en algunos, pero que aungque no lo sciialen cn este apartado, si lo establecen en

otros apartados del mismo tratado.

en los cuatro tratados de
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Los pr dimi Y i P podran llevarse a cabo en los casos de falsificacion
dolosa de marcas o bien en cualquier caso de infraccion de derechos de propiedad

con dolo y a escala comercial.

intel. 1 do éstos se

Las sanciones penales podran llegar a ser desde multas hasta de ser necesario, pena de
d licarse ambas, que sean

prision o bien do se den deter
suficientes como medio de disuasidon y siempre compatibles con el nivel de las sanciones

aplicables & casos de gravedad equiparable.

bié corresponda, el o, d i y

Ahora bien, podran ordenar
destruccion de mercancias infractoras y también de cualquiera de los materiales e

instrumentos utilizados para la comision de un delito.

de esas ordenes se realizarin tomando en

El TLC-CR y TLC-B bl que la

la idad de proporci lidad entre la gruvedad de la infraccién y las medidas
ordenadas, asi como el interés de otras personas incluidos los del titular del derecho. *En
otros tr d. bién se bl esto, pero lo encuadraron en otros apartados.

La mera remocion de la marca ilicitamente adherida, no sera suficiente para permitir el
despacho de aduana, la liberacion de los bienes en los circuitos comerciales, salvo en casos
excepcionales, tales como aquellos en que la autoridad disponga su d ion a instituci

de beneficencia.

L) DEFENSA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA
FRONTERA

En cada uno dc los tratados se instituyé un apantado especifico para otorgar una debida
proteccion de los derechos de propiedad intelectual en la frontera.

Esa pro!ecclon s¢ o!organ sélo al titular de un derecho marcario, a través de determinados

P di; pr blecid di una solicitud por escrito, que tenga
motivos vilidos para sospechar que puede producirse la importacion de mercancias
falsificadas, relacionadas con su marca o bien, que i cualquier otra infraccion de los

di ras pendan el despacho de

derechos de Propiedad Intelectual y asi las autoridades
aduana para su libre circulacion.
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dimi de el lici estard

Ahora bien, para poder ejercitar dichos pr
obligado a aportar pruebas adecuadas:

a) Para que las autoridades competentes de la Parte que se trate, de conformidad con su
legislacion interna, se cercioren de que verdaderamente se cause una infraccidén a un derecho
de propiedad intelectual.

detallada de las

PR

b) Y sirvan para brindar una adecuada descripcién
mercancias infractoras, para que scan fiacilmente reconocidas por las autoridades aduaneras.

Las autoridades competentes deberan informar al solicitante, si la accién que ejercito
procede o no, en un plazo razonable. En el caso que hayan aceptado la solicitud, informaran
al solicitante, el periodo en ¢l Qque actuaran las autoridades aduaneras y el monto de la fianza
© garantia equivalente, que dcberan aportar y sea suficiente para que en un momento dado,

dir ab

se proteja el d dado e imp

La mencionada fianza o garantia equivalente no debera disuadir de manera indebida al

solicitante, para recurrir a esos procedimientos.

Cuando se de el caso, que en atencion a una solicitud, las autoridades aduaneras hayan
der a Ia liberacion de los bicnes, procedera:

pendido el despacho de mer ias, para
1. Si la resolucidn se efectué por una autoridad independi (o sea, no judicial) y el plazo
estipulado haya vencido sin que la autoridad p e haya di do dicha liberaciéon

{propietario, importador o consignatario), haya cumplido con todos los requisitos para
obteneria, incluyendo el previo deposito de la fianza, cuyo monto sca suficiente para
proteger al titular del derecho contra cualquier infraccion.

Se aclara que el pago de la fianza no sera en perjuicio de cualquier otro recurso de! titular
del derecho y se realizara la devolucion de la fianza, si el titular del derecho no ejerce la
accion en un plazo razonable.

lici haya plido con los requisitos

En el caso que proceda y después de que el
establecidos para el efecto, cada una de las Partes dara a sus autoridades las siguicntes

facultades:



1. Notificar con prontitud al importador y al ici sobre la pensio del d ho de

aduanas de los bienes infractores. [ = -

2. Ordenar al sohcname quc paguc al importador, al ignatario y al propi io de jos
Iquier dafio que hayan sufrido a causa de la

bienes, una i ion por q
retencion indebida de los bienes o por la retencién de los bienes liberados por iniciativa

propia de las autoridades para su renovacién.
di; de cada Parte,

3. Autorizacidén para ordenar a las autoridades ad as corresp

liberen los bienes de Ia suspension, si en un plazo que no exceda de 10 dias habiles, contados
a partir de que se haya notificado la suspension al solicitante, si no han sido notificadas, que
una Parte, que no sea el d dado, ha iniciado el procedimi a una resolucion sobre el
fondo del asunto o la autoridad competente ha ad d did. provisi ] que

prorroguen la suspension.

4. Facultad para ordenar, se prorroguc por 10 dias habiles mas, en casos que lo requieran y
se hayan cumplido todas las condiciones para la importacion o exportacion.

fidencial, co der al titular del derecho

5. Sin perjuicio de la proteccion a la infor
oportunidad suficiente para hacer inspeccionar cualquier mercancia retenida, con el fin de
iar las recl i del titular del derecho, asi como una oportunidad equivalente al

importador, de hacer inspeccionar esos bienes.

6. Cuando una Partc requiera a sus autoridades competentes actuar por iniciativa propia y
suspender la liberacion de mercancias, de los bicnes respecto de los cuales, tenga que a
primera vista hagan presumir que se esta infringiendo una derecho de propicedad intelectual,

se procedera como sigue:

a) Las autoridades competentes podran requerir, en cualquier momento, al titular del
derecho, cualquier informacion que pueda auxiliaries, en ¢l gjercicio de esas facultades.

b) E! importador y el titular del derecho seran notificados con prontitud acerca de la

suspensién por las autoridades competentes de la Parte, y en el caso que el importador haya
ideracion de la suspension ante las autoridades competentes, esa

licitado una r



suspension estara sujeta a lo previamente establecido en cuanto a plazos legales, prorrogas,

revisi Yy didas pr: jas.

idad a
que den lugar las medidas correctivas adecuadas, tratandose de actos ejecutados o

c€) Se eximira unicamente a las autoridades y funci ios publi delar
dispuestos de buena fe.

7. Se establece que sin perjuicio de lo establecido en este punto de defensa de los derechos
de propiedad intelectual en la frontera, (liberacion de mercancias, prorrogas y revisiones),

cuando la suspension de la liberacion de mer ias o del d ho de ad se efe ¢ O
se contintte, de conformidad a una ida judicial pr ia, se pr
revocacion conforme a lo siguiente:

a2 a una

a) Cuando proceda y a solicitud del demandado, las autoridades judiciales de la Parte podran
44 d

revocar o dejar sin efecto las pr ias si los procedimicntos
cond a una decision sobre el fondo del asunto No se inician:

1. En un plazo razonable determinado por la autoridad judicial que ordena las medidas,

iempre y do la interna de la Parte lo permita; o

2. A falta de determinacion, dentro de un plazo de no mas de 20 dias habiles o 31 naturales,
aplicandose el que sea mayor (El TLC-B no especifica si son naturales o habiles también).

Cada una de las partes podra bl pr dimi al para la suspension, por las
autoridades aduaneras de la liberacion de mercancias destinadas a la exportacién desde su
territorio. (Todos los tratados lo prevén).

En el caso quc ya se haya iniciado el pr e a la ob ion de una
decisidn sobre et fondo de un asunto, a peticion del demandado se proceda, en un plazo

razonable, a una revision.

Esa revisidon incluira el derecho del demandado a ser oido, con objcto de decidir, si esas
medidas deben modificarse, renovarse o confirmarse.

8. Sin perjuicio de las demas acciones que correspondan al titular del derecho y a reserva del
derecho de! demandado de solicitar una revisiéon ante una autoridad judicial, cada Parte
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la facultad de ordenar la destruccién o

prevera que sus autoridades comp
eliminacion de los bienes objeto de infracciones.

Por lo que se refiere a los bienes falsificados, las autoridades no permitiran, salvo en
i que €stos se reexporten en el mismo Estado, ni los someteran a

circy P
un procedimiento aduanal distinto.

dictado una resolucion favorable sobre el

9. Cuando las autoridades P hayan
fondo de un asunto, cada Parte podra conferir a esas autoridades, la facultad de

proporcionar al titular del derecho marcario, nombre y domicilio del consignador, del
importador y de los consignadores, asi como la cantidad de los bienes en cuestion.

dimi lecidos con relacié

Ninguna de las Partes estara obligada a aplicar los pr
a la defensa de los derechos de propiedad intelectual en la frontera a los bienes en transito

(los 4 Tratados lo prevén).

Cada Parte podra excluir de la ion de los pr imi de la de los
derechos de propiedad intelectual en la frontera, a las cantidades pequcfias de mercancias
que no tengan caracter comercial y formen parte del equipaje personal de los viajeros o se
i das (Los 4 tratados lo prevén).

envien en pequeiias partidas no r

*Puede decirse que los Tratados en cuestién son esencialmente similares, salvo en algunas
cuestiones que a continuacion me referiré, que cada uno establece pequefas diferencias:

dido ¢! despacho de las

TLCAN- En el caso en que las autoridades ad -as hayan P
mercancias, en atencion a una solicitud, para obtener la liberacion de las mismas, tendra que
observarse lo siguiente:

fi en una resolucion que no sea

a) Si la suspension se hubiere efe do con
dictada por una autoridad judicial o por otra autoridad independiente, y ¢l plazo estipulado
para cl efecto haya vencido, sin que la autoridad debidamente facultada al efecto, hubiere

dictado una dida de pension provisi 1 y dado que se hubiere cumplido con todas las
demas condiciones para la importacion, el propietario, el importador o ¢! consignatario de

tales mercancias, esta facultado para obtener la liberacidon de las mismas, previo depoésito de
una fianza por un importe suficienie para proteger al titular del derecho contra cualquier

infraccion.
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El pago de tal fianza no sera en perjuicio de cualquier otro recurso que esté a disposicion del
titular del derecho y se entendera que la fianza se devolvera en un plazo razonable.

i blecidas de la D de los Derechos de Propiedad

En a las disposi
Intelectual en la Frontera, México hara su mayor esfuerzo por cumplir tan pronto como sea

posible en un plazo que no exceda de tres aflos, contados a partir de la fecha de !a firma del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

de los derechos de propiedad

TLC-CR 1 bl que en ala
intelectual, la Republica de Costa Rica realizara su mayor esfuerzo para implementar todas

las medidas establecidas (en este apartado) en un plazo de 7 afios contados a partir de la
entrada en vigor del mismo.

TLC-B este tratado prevé, en relacion a la facultad de las autoridades competentes de
ordenar la destrucciéon o eliminacién respecto de los bienes objeto de infracciones, para

proceder como a continuacion se indica:

a) Los blenes que éstas (autondades) hayan determinado que infringen los derechos de

propied. 1 1al sean, sin ind i de tipo, retirados de los circuitos
comercmles de modo tal que se reduzcan al maximo los riesgos de infracciones
subsecuentes,

b) Los materiales ¢ instrumentos que se hayan utilizado predommantcmeme para la
d de ningun tipo,

produccion de bienes objeto de infracciones sean, sin
retirados de los circuitos comerciales de modo tal que se reduzcan al minimo los riesgos de

3 b. ientes.

infr

Establece que cada Parte (México y Bolivia) realizara su mayor esfuerzo para cumplir tan
bligaci blecidas en estc apartado y lo hara en un

pronto como sea posible con las
plazo que no exceda de tres aflos contados a partir de la entrada en vigor de este tratado.

TLC-CV cste apartado como lo mencione anterionmente, es muy pobre en este apartado, ya
que no se bl mas 13: el pr dimi a seguir o los lineamientos a seguir,
en cuanto a los Derechos dc Propiedad Intelectual en la Frontera ya que solo establece que

seran aplicables a este apartado, todas las disposiciones sobre observancia de los derechos

de propiedad intclectual, idas en el propio tratado, cuando corresponda




CAPITULO VII

LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO Y SUS EFECTOS EN LA
LEGISLACION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL MEXICANA

El resultado de la apertura econdémica emprendida por el gobierno mexicano a mediados de
los afios ochenta, que introdujo a nuestro pais en los pr de inter i i ion y
globalizacién comercial, trajo como ia la idad imperante de crear un cuerpo
legislativo que tuviera un acercamiento a los “patrones internacionales” en materia de
iedad Industrial para tener asi un clima propicio para la inversion

e i de la Prop
extranjera y una mayor seguridad para la propiedad industrial

Es por cllo que para contrarrestar los embates de los cambios tan importantes a los que
Meéxico se enfrenta, en 1991 se abrogd la anacrénica Ley de Invenciones y Marcas de 1976,
entrando en vigor en junio de 1991 la Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad
Industrial, pero debido a la insuficiencia de esta ley, para alcanzar niveles de proteccion a la
propiedad industrial, ad dos a las exi ias inter ] fue ia otra reforma,
expidiéndose asi la actual Ley de la Propiedad Industrial que entré en vigor el 1° de octubre
de 1994 y publicada en el Diario Oficial de Ia Federacion el 2 de agosto de ese mismo aiio

Pues bien, entrando de lleno al estudio que nos ocupa, abordaremos ahora una breve resefia
de la Ley de la Propi d In ial en al derecho marcario se refiere.

bl que se iende por marca a

La Ley de ia Propiedad Industrial en su articulo 88
"todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase

en el mercado”™.

irla los sigui signos:

Ademas de la definicion de marca establece que puede
(Art. 89 LPI)

ibles fici distintivas, ibles de

a) Las denominaciones o figuras
identificar los productos o servicios a que sc apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su
misma especie o clase;

b) Las formas tridimensionales;

¢) Los nombres comerciales y di
comprendidos en los enlistados en los signos no registrables que mas adelante veremos),

o iales (siempre que no queden
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d) El nombre propio de una persona fisica, siempre que no se confunda con una marca
registrada o un nombre comercial publicado.

. i una

El articulo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial en sus 17 firy
gama de signos o denominaciones que no son susceptibles de registrarse como marca, que
por hacerse necesario para un debido estudio del tema que nos ocupa, textualmente

transcribo:

Art. 90 LPI. No seran registrables como marca:

i i i das o biantes, que se

1. Las denominaciones, figuras o formas trid
expresan de manera dinamica, aun cuando sean visibles;
II. Los nombres técnicos o de uso comin de los productos o servicios que pretenden
ampararse con la marca, asi como aquellas palabras que, en el lenguaje corriente o en las
practicas comerciales, se hayan convertido en la designacion usual o genérica de los mismos;
I1I. Las formas tridimensionales que sean del dominio publico o que se hayan hecho de uso
comiin y aquellas que carezcan de originalidad que las disting, il asi como la forma
usual y corriente de los productos o la impuesta por su naturaleza o funcion industrial;
IV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de
sus caracteristicas, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse
como marca. Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas
que en el comercio sirvan para designar Ja especie, calidad, cantidad, composicién, destino,
valor, lugar de origen de los productos o la época de produccion,
V. Las letras, los digitos o los colores aislados, a menos que estén combinados o
dos de el tales como signos, di o i i que les den un

caracter distintivo;
V1. La traduccion a otros idiomas, la variacion ortografica caprichosa o la construcciéon

artificial de palabras no registrables;
VI1I. Las que reproduzcan o imiten, sin autorizacion, escudos, banderas o emblemas de
cualquier pais, estado, municipio o divisiones politicas equnvalemcs, asi como las

denominaciones, siglas, simbolos o emblemas de or, intern i les,

guber ) no guber J o de cualquicer otra organizacion reconocida

oficialmente, asi como la designacidn verbal de los mismos;

VIII. Las que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de control y garantia adoptados
por un Esmdo, sin autorizacion de la autoridad competente, o monedas, billetes de banco,
ier medio oficial de pago nacional o extranjero;

ativas o
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representacioén grifica o

IX. Las que reproduzcan o imiten los nombres o Ia
i ici ferias, congresos,

d dallas u otros premios obtenidos en p

eventos culturales o deportivos, reconocidos oficialmente.

X. Las denominaciones geogrificas, propias o comunes, y los mapas, asi como los
gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos o
servicios y puedan originar confusiéon o error en cuanto a su procedencia;

X1. Las d. i i de poblaci o lugares que se caractericen por la fabricacion de
ciertos productos, para amparar éstos, excepto los nombre de lugares de propiedad
particular, do sean ial e i fundibles y se tenga el consentimiento del
propietario;

XII. Los nombres, seudénimos, firmas y retratos de personas, sin consentimiento de los
fallecido, en su orden, del conyuge, parientes consanguineos en linea

interesados o, si han
directa y por adopcién, y colaterales, ambos hasta el cuarto grado,

XIII. Los titulos de obras intelectuales o artisticas, asi como Jos titulos de publicaciones y
jes fictici o simbolicos, los personajes humanos de

difusi periodi los per:
caracterizacion, los nombres artisticos y las denominaciones de grupos artisticos; a menos

que el titular del derecho correspondiente lo autorice expresasnente;

XIV. Las denominaciones, figuras o formas tridi i 1 ptibles de al
publi o inducir a error, diénd por tales las que constituyan falsas indicaciones
sobre la naturaleza, comp o cualidades de los productos o servicios que pretenda
amparar,

XV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una
marca que el IMP] estime notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier
producto o servicio.

XVI. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusidon a otra en tramite de
registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o

similares productos o servicios. Sin embargo, si podra regisirarse una marca que sca

idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a
productos o servicios similares, y

XVII.Una marca que sea idéntica o secmcjante en grado de confusion, a un nombre comercial
aplicado a una empresa o a un establecimiento industrial, comercial o de servicios, cuyo giro
preponderante sea la elaboracion o venta de los productos o la prestacion de los servicios
quc se prctendan amparar con la marca, y siempre que ¢l nombre comercial haya sido usado
con anterioridad a la fecha de presentacion de la solicitud de registro de la marca o la de uso

declarado de la misma. Lo anterior no sera aplicable, cuando la solicitud de marca la
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presente el titular del nombre comercial, si no existe otro nombre comercial idéntico que
haya sido publicado.

Abhora bien, los derechos que le confiere esta ley al titular de una marca registrada, es sin
duda el derecho al uso exclusivo de la misma en la Republica Mexicana; sin embargo, para
© prestar un servicio, su registro no es obligatorio. Ya que los

comer un pr
derechos generados por una marca se inician con su uso, pero si se recomienda su registro

para establecer derechos contra terceros o para iniciar los tramites del registro de la marca

en el extranjero.

Dicho registro se obti di. licitud ante el Instituto A 1 de la Propiedad
Ind ial (en lo d inaremos IMPI), érgano d: izado de! Estado, con
lidad juridica y patri propio, mt que entrd en funci i propi

P
el 2 de agosto de 1994, por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 10 de

diciembre de 1993
los autorizados para utilizar dichas marcas, seran los industriales,

Por otra parte,
es de servicios, ya sca en la industria, en el comercio o en los

comerci o pr
servicios que presten. (Art. 87 LPI)

Sin embargo, el registro de las marcas puede ser afectado por caducidad y ser sujetos a

cancelacién, si una marca no e¢s usada durante tres aflos consccutivos, en los productos o
servicios para los que fuc registrada. No obstante lo anterior, puede hacerse una excepcion
en los casos en que su titular o el usuario que tenga concedida licencia inscrita, la hubicse
usado durante los tres afios consecutivos inmediatos anteriores a la presentacion de la

licitud de decl id dmini iva de ducidad (que mas adclante veremos), o bien,

que existan circunstancias surgidas independientemente de la voluntad del titular, que

constituyan un obstaculo para cl uso de la misma, tales como restricciones a la importacion u
icat a los bienes o servicios a los que se aplique la

otros requi guber p
marca. (Art. 130 LPL.)

Ahora bien, la Ley de la Propiedad Industrial otorga a un registro de marca una vigencia de
de la solicitud y podra renovarse por

diez afjos, contados a partir de la fecha de pr
periodos iguales indefinidamente; su renovacion puede hacerse dentro de los seis meses

anteriores a su vencimiento o en un plazo de seis meses posteriores a la terminacién de la

vigencia del registro. (Arnt. 95 LP1)
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En cuanto a las marcas notoriamente conocidas, la Ley de la Propiedad Industrial no
contiene un articulo especifico que se refiera a las mismas, pero si las trata en su articulo 90
fraccion XV, referente a marcas no susceptibles de registro, en donde se establece que se

entenderA que una marca es notori ida en Meéxi do 'un_ sector
determinado del publico o de los circulos comerciales del pais, conozca la. marca como
< ia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el e:k(ranjero. ya .
sea por una persona que emplea esa marca en relacion con sus prod o servicios, asi

como el conocimiento que se tenga de la marca en el territorio, como consecuencia de la
promocion o publicidad de la misma.

Y a efecto de demostrar la notoriedad de la marca, podrd emplearse todos los medios
probatorios permitidos por esta ley.

Este i di > procedera en Iqui

caso en que el uso de la marca por quien solicita
su registro, pudicse crear confusién o un riesgo de asociacidon con el titular de la marca

notori ida, o ituya un up. hami que cause el desprestigio de la
marca. Dicho i di no sera apli do el solici del registro sea titular de

1a marca notoriamente conocida.

A dichas notori id se les concede un privilegio adicional, por ser
como su nombre lo indica "notoriamente conocidas”, como es la preferencia en caso de
algun conflicto con otra marca o bien pueden proteger su marca, sin seilirse a la clasificacion
de productos o servicios que contiene el articulo 59 del Reglamento de la Ley de la
Propiedad Industrial, al que tienen que encuadrarse cada marca que se quicra registrar de
acuerdo a los productos o servicios que se desee proteger.

Por otra pane‘ la ley en comento, permite que los titulares de marcas registradas o en

H i de uso de marca o bien pued tr itirse, di un
lacion a todos o algunos de los productos o servicios a los que se
aplique dicha marca, los cuales deberan ser debidamente inscritos ante el IMPI, para que
puedan producir efectos en perjuicio de terceros. (Art. 136y 143 LPL)

10 respectivo, en r

Ahora bien, la cancelacién de la inscripcion de una licencia procedera:

a) Cuando l1a soli
concedido licencia;

ten conjuntamente el titular de Ia marca y el usuario a quien se le haya
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b) Cuando el registro de marca sea anulado, cancelado o declarado caduco o también
cuando se trate de marcas en tramite y no haya sido posible Ia obtenciéon de su registro

respectivo y
c) Por orden judicial. (Art. 138 LP1.)

ién de una Ii ia de uso, los pr que se dan o
i lidad que los fabricados por el titular

Como ia de la
los servicios que se presten, deberan ser de la
de la marca e indicarse en los mismos, el nombre del licenciatario, ya que este Gltimo tendra
i las acci legales de pr i6n de los derechos de dicha marca,

Por lo que el uso de la marca por el usuario se considerara

la facultad de ej
como si fuera el propio titular.
como realizado por el titular original.

de derechos sobre una marca, solo podra

Por ultimo en r i6n a las i ias y tr
negarse su inscripcion, cuando el registro de la marca no se encuentre vigente.

Por lo que toca a los pr dimi eng 1, en la Ley de la Propiedad in rial vig
se establecen ciertas caracteristicas Que dichos procedimientos deban seguir, mismas que a

it 1 05.

En primer lugar establece que toda promociéon debera presentarse por escrito y estar
iva al

duccién resp

red. en idi P I, o en su def: ., a su tr

espaiiol, cuando se presente en un idioma diferente. (Art. 179 LPL)

Las solicitudes y pro i deberan estar firmadas necesariamente por el interesado o por

su repr acc das por el pago de derechos correspondiente. Ya que si no se
! sera d hada de plano la

cumple con lo antenor o si falta cualquiera de estos
solicitud o promocion. (Art. 180 LPL)

Por otra parte, toda promocién debera sefialar un domicilio para oir y recibir toda clase de

notificaciones dentro del territorio nacional y en caso de cambio se debera dar aviso al IMPI,
tegal reali. las ificaci en el domicilio que

ya que si no se hace, se tendran
aparezca en el expediente. (Art. 183 LPIL)

En cuanto al computo de los plazos fijados por la ley en
refiera a dias se entendera que son habiles; tratandose de términos referidos a meses o afos,

el computo se hara de fecha a fecha, considerando incluso los dias inhabiles. (Art. 184 LPL.)
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Todos los plazos indicados, empezaran a contarse a partir del dia siguiente de la notificacion
respectiva, y los que se publiquen en la Gaceta de Invenciones y Marcas, expedida por el
propio IMPI, surtiran efectos de notificacion en la fecha que en la misma se indique o en su
defecto, al dia siguiente de aquel en que se ponga en circulacion.

Los expedientes de registros marcarios que se encuentren vigentes, estaran siempre abiertos
para todo tipo de consultas y promociones.

Todo el personal del IMPI que intervenga en los diversos trami que se efectu en el
mismo y estarin obligados a guardar absoluta reserva respecto del contenido de los
expedientes en tramite, ya que de lo contrario, se les sancionara de acuerdo a lo establecido
en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Publicos.

Asimismo, tendran la misma obligaciéon el personal que intervenga, ya sea de organismos
publicos o privados que pudieran enterarse de alguna informacion, en apoyo al IMPI en el
cjercicio de sus funciones.

Sin embargo, se ia de dicha obli ion, cuando se trate de informacién de caracter
oficial o sea requerida por autoridad judicial.

Ahora bien, siempre que se quiera hacer alguna promocion, se debera acreditar la
lici es por ello que en el IMPI existe un Registro

P lidad del que pr o
General de Podercs, el cual sirve para que aguellas empresas o despachos en donde se
solicitan o promueven en cantidad considerable, diversas figuras de la propiedad industrial,

di bid su per fidad con poder notarial, y les sea otorgado un numero de
registro, con el cual, en cualquier momento que se quiera promover, solo bastara anexar a su
pr ion, copia simple de la cc ia de inscripcion al REGISTRO GENERAL DE
PODERES, para iderarse acreditada 1a personalidad. (Art. 181 LPI)

Por otra parte, en ¢l caso que se quicra hacer alguna solicitud o promocién por conducto de
mandatario, debera acreditarse la personalidad de las siguicntes maneras:

a) Por medio de carta poder simple, suscrita ante 2 testigos, si se trata de persona fisica o
persona moral, pero en el caso de ésta ultima, en dicha carta poder debera manifestarse que
quicn otorga, cuenta con facultades para ello y debera citarse ¢l instrumento en ¢l que

dichas facultad
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b) Medi instr ablico o carta poder con ratificacion de firmas ante notario o
corredor puhhco cuando se trate de persona moral mexicana.
c©) Mediante poder otorgado conforme a la legisiacion aplicable del lugar donde se otorsue [

de acuerdo a los tratados intermacionales, en el caso que el mandante sea persona moral

extranjera.

Por otra parte, no hay duda que con motivo de la “apertura comercial”, se hizo necesario
reforzar la lucha en contra de las violaciones de los derechos de propiedad industrial, tanto a
las que afectan al patrimonio de los titulares de derechos como a las normas preferentemente
dictadas para proteger a los consumidores o para evitar actos de competencia desleal y
situaciones engafiosas o abusivas, en contra de la sociedad en general.

Las consecuencias de violar los derechos de exclusividad conferidos por ia Ley de la
Propiedad Industrial se ventilaran a través de dos grandes grupos de procedimientos:

a) Los p imi inistrativos
b) Los procedimientos penales.
Por Jo que corresponde a los pr dimi inistrativos, estos se llevan a cabo a través

tidad ducidad 1

o

de la solicitud de declaracion administrativa ya sea de
infraccién administrativa y el or encargado para el efecto es el propio IMPI, ya que

la Ley de la Propiedad Industrial, faculta a éste para iniciar un procedimiento de declaracién
administrativa de oficio o a pecticidon de parte, de quien tenga interés juridico y funde su

pretension. (Art. 187 y 188 LPI.)

Por otra parte, el articulo 213 establece un catilogo formado por lo que puede considerarse

infracciones administrativas:

bres en la industria, comercio y

b usos y cc

a) Realizar actos contrarios a los
ia desleal y que se relacionen con la materia que esta ley

servicios que

regula,
b) Poner a la venta o en circulacién productos u ofrecer servicios, indicando que estan

protegidos por una marca registrada sin que lo estén. St el registro de marca ha caducado o
ha sido declarado nulo o cancelado, se incurrira en infraccion después de un afio a la fecha
de caducidad o en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaracion

correspondiente;
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c) Usar una marca parecida en grado de confusion a otra registrada, para amparar los
o es prod o servicios que los protegidos por la registrada;
d) Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada o semejante en grado de

fusion como el de un nombre comercial o de una denominacion o razén social, o
i ial estén

vxr.eversa_ siempre que dichos nombres, denomi o r
relaci con blecimi que operen con los productos o servicios protegidos por
la marca;

e) Usar como marcas las d inaci signos, simbol siglas o t contrarios a
1a moral y a las buenas bres y ademis aquellos no su ptib de registro;

f) Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de confusion como nombre
comercial, denominacién o razén social o como partes de éstos, de una persona fisica o
moral cuya actividad sea 1a produccion, importacién o comercializacion de bienes o servicios
iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, sin el imi ifi

por escrito, del titular del registro de marca o de la persona que tenga facultades para ello;

g) Efectuar, en el cjercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o
flo, por hacer creer o suponer infundadamente:

i al pablico a fusién, error o
a) La existencia de una relaciéon o ion entre un blecimi o y el de un tercero;
bajo especificaci fi ias o autorizacién de un tercero,

b) Que se fabriquen prod:
licencias o

¢) Que sc prestan servicios o se¢ venden productos bajo autorizacion,

especificaciones de un tercero;
d) Que ¢l producto de que se trate proviene de un territorio, region o localidad distinta al

verdadero lugar de origen, de modo que induzca al pablico a error en cuanto al origen
gcografico del producto;
i) Intentar o lograr ¢l propéasito de desprestigiar los productos, los servicios, la actividad

industrial o comercial o el establecimiento de otro. No estara comprendida en esta
d o servicios que ampare la marca con el propdsito

di: icion, la acion de pr
de mformar al puablico, siempre que dicha comparacion no sca tendenciosa, falsa o exagerada

en los términos de la Ley Federal de Proteccion al Consumidor,
J) Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva

en productos o servicios iguales o similares a los que la marca se aplique;
k) Oftecer en venta o poner en circulacién productos iguales o similares a los que se aplica
una marca registrada, a sabicndas de que s¢ uso ésta en Jos mismos stn consentimicnto de su

titular;
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1) Ofrecer en venta o poner en circulacion productos a los que se aplica una marca registrada
que hayan sido alterados;

m) Ofrecer en venta o poner en circulacion productos a los que se aplica un marca
registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente ésta;

Ahora bien, las solicitudes de declaracion administrativa que se interponga deberan

pr se en originales o copias, debid. certificad: delos y
d as dicha decl.

en que se funde la accidn y ofrecerse las pruebas corr
debe contener:

1. Nombre del solicitante y, en su caso de su representante;

2. Domicilio para oir y recibir notificaciones;

3. Nombre y domicilio de la contraparte o de su representante;

4. El objeto de la solicitud, detallandose en términos claros y precisos;
5. Descripcidn de los hechos y,

6. Los fundamentos de derecho.

Si el solicitante no cumpliera con los anteriores requisitos, el IMPI le requerira, por una sola
.} ] que corresp

vez que subsanc la omision en que incurtid o haga las
dindole un plazo de 8 dias para tal efecto, ya que de no hacerlo en dicho plazo otorgado, se

desechari la solicitud.

Asu'msmo lamblcn se tendra por desechada la solicitud, en el caso de falta de documento
lidad de! promovente o que la marca no se encucntre

que la per
vigente. (Art. 191 LPL)

En lo que respecta a las prucbas, éstas beran p s al de pr la
solicitud de declaracion administrativa, ya que no secran admitidas posterior salvo que
fueran supen Se itirdin toda clase de prucbas, excepto la testimonial y

confesional, salvo que se en id en d i, asi como las que sean
contrarias a la moral y al derecho.
Ademas, se otorgara valor probatorio a las pedidas y a los i ios elab o

por su titular o su licenciatario. (Art. 192 LPL)



Para la comprobacién de hechos que d ituir violacion de al o algunos de los

derechos que protege esta Ley, o en los procedimientos de declaracion administrativa, el
IMPI podra valerse de los medios de prueba que estime necesarios.

Cuando el ntular afectado y el presunto infractor hayan presentado las pruebas suficientes a
como base de sus pretensiones y hayan indicado

las que r

ba perti para la i6n de dichas pr i que esta bajo el control
de la parte contraria, el IMPI podra ordenar a ésta Ia presentacién de dicha prueba, con
apego, en su caso, a las dici que garanti la proteccion de informacion

confidencial. (Art. 192 bis segundo parrafo LPI)

Cuando el titular afectado o el presunto infractor nieguen el acceso a pruebas penmemes o

no prop i pruebas perti: bajo su control en un plazo r: sle, u ob:
de manera significativa el pr dimi eif IMP] podra dictar resoluciones preliminares y
finitivas, de V! positiva o negatwa. con base en las pruebas por quien resulte
fe do desf: bl e con la d de a pruebas, a condicién de que se

conceda a los interesados la oportunidad de ser oidos respecto de los argumentos y las
pruebas presentadas. (Art. 192 bis altimo parrafo LPI)

iva, la ificara al titular afectado,

Admitida la solicitud de declaracion
otorgandole el plazo de un mes para que manifieste por escrito lo que a su derecho
convenga, en cl domicilio que para cl efecto seflale el solicitante de la declaracion respectiva.

En el caso que no fuere posible notificar al titular afectado ya sea por cambio de domicilio o
por que se desconozca el nuevo, la notificacion se llevara a cabo a costa de quien solicite la
accion, por medio de publicacion en el Diario Oficial de la Federaciéon y en un periodico de

mayor circulacién en la Repubtica N i} por una sola vez. (Art. 194 LPIL)
Pero en e caso que el pr dirni de decl 16 inistrativa se inicie de oficio por el
Jado en el di del archivo del

IMPI, 1a notificacion se realizard en el domicilio P
propio Instituto, o en el caso de haberlo variado sin dar aviso, di publi ion indicad.

en el parrafo anterior). (Art. 196 LPL)

ién del titular afc do o del presunto infractor debera contener:

El escrito de
(Art. 197 LPL)



1. Nombre del titular afectado o del presunto infractor y, en su caso, de su representante;
2. Domicilio para oir y recibir notificaciones,
3. Excepcnones y defensas,

4. Las i u objeci a cada uno de Jos de la solicitud de decl;
administrativa, y
5. Fundamentos de derecho.
Ademas, se otorgaré un plazo adicional de 15 dias mas, si lo solici do la idad de
las prucbas se encuentre en el extranjero. (Art. 198 LPL)

dida al pr infractor, previo estudio de ios

Transcurrido el plazo o la prérroga
respecti y desah das las pruebas que lo requieran, se dictara la resolucion

administrativa que proceda o cuando se trate de procedimientos de declaracion
administrativa de infraccién, en la misma resolucion se impondri la sancion que
correspond jempre y esta sca procedente. De esto se desprende que el IMPI

buscara en todo momento conciliar los intereses de los  involucrados.
(Art. 199 y 199 bis 8 LPL)

En alas didas que den ser adoptadas por el IMPI, en caso de violacion a algun
derecho de 1a propiedad industrial las veremos més adelante, en las medidas precautorias.

En ese mismo orden de ideas, la Ley de la Propicdad Industrial concede al IMPI grandes

facultades para requerir por escrito a toda persona informes y datos, lo cual se da un plazo
de 15 dias, asi como pau ord P i y vigil. ia, con el objeto de comprobar el
limi de lo disp por la propia ley y demas disposiciones derivadas de ella.

De acuerdo con esos objetivos sc realizarin visitas de inspeccion en lugares en donde se
fabriquen, al tr portcn o iali prod o en los lugares donde se
presten scrvicios, con el objeto de i los prod las dici de prestacion de
los servicios y los documentos relacionados con la actividad de que se trate, de acuerdo con

las siguientes normas:

1. Se practicaran cn dias y horns habiles, o podran cfectuarse en dias y horas inhabiles, con

el fin de evitar la isién de infr ién. (Art. 205 LPL.)
hibicion del escrito de

2. Unicamente por personal autorizado, previa identi ion y
comision respectivo. (Art. 205 LPL)
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3. Los obligados a permitir el acceso para la visita, seran los propietarios o encargados de

establecimientos en donde se fabriquen, almacenen, distribuyan, vendan, ofrezcan en venta
ibl se infr i (Art. 206 LPL)

productos o presten servicios, que p
da "cir iada”, en

Ahora bien, de toda visita de i se levantara acta d
pr ia de 2 i ya sean prop. por la persona con quien se entendio la visita o si
ésta se negaré a hacerlo, por el inspector que la practicé, en donde se hara constar:

{(Art. 209 LPI)

a) Hors, dia, mes y ailo en que se practique la diligencia;
b) Calle, ni 0, poblacion y entidad fied: iva en que se encuentre ubicado el lugas donde

se practique la visita;
c) Numero y fecha del oficio de comisién que la motivo, incluyendo la identificacion del

inspector;
d) Nombre y caricter de la persona con la que se entendic la diligencia,
) Nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos, sea que hubieran sido

defe por el insp ;

designadas por el visitado o, en su

f) Mencién de la oportunidad que se dio al visitado de ¢jercer su derecho de hacer
observaci al insp durante la de Ia dilig

8) Datos relativos a Ia actuacion;

h) Decl i6n del do, si quisiera h Ia;

i) Mencién de 1a opor idad que se dio al visitado de ejercer su derecho de confirmar por

escrito Ias observacnones que s¢ hubieran hecho en el momento de la visita y hacer otras
al acta I d del término de 10 dias, y
1) Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia, incluyendo al inspector, y en su
do se negd a firmar el acta.

dicacion de que el

caso, lai
la comision de

En el caso de que durante la inspeccion se comprobara feh
infracci o deli el i 2 4 en forma cautelar, los productos con los cuales
! do al efecto un inventario

presumiblemente se cometan dichas infr o deli le
de los bienes ascgurados, haciéndose constar en el acta de inspeccion. (Art. 211 LPI)

io de los biencs asegurados
ardn los biencs en el

se desi 4 como ds

Cuando ¢l establecimiento sea fijo,
al propietario o al encargado y si no fuere fijo,

IMPL (Art. 211 LPL)
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Siempre se dejara copia del acta levantada a la persona con quien se entendi6 la diligencia,

aun do se hubiese negado a firmarla, con lo que no afectara su validez. (Art. 212 LPI)

Los bienes susceptibles de ser asegurados pueden ser:

I. Equipo, instr inaria, dispositivos, i3 i 1}
manuales, moldes, clisés, placas, y en general de cualquier otro
realizacion de los actos o hechos considerados en esta Ley como infracciones o delitos;

II. Libros, registros, documentos, moldes, muestras, ectiquetas, papeleria, material

publicitario, facturas y en general de cualquier otro del que se puedan inferir elementos de

medio empleado en la

pruecbas, y
III. Mer i prod y cualesquiera otros bienes en los que se materialice la infraccion
a los derechos protegidos por esta Ley. (Art. 212 bis LPI)

En el ascguramiento, se preferira como depositario a la persona o institucion que, bajo su
T bilidad, igne el solicil de la did

Pero en el caso de que la resolucion definitiva sobre el fondo de la controversia, declare que

ativa, el IMPI decidira, con ia de las partes,
and. a las sigui reglas:

se ha cometido una infracciéon
sobre el destino de los bienes asegurados,

1. Pondra a disposicién de la autoridad judicial competente los biencs que se hubiesen
asegurado, tan pronto sea notificado de que se ha iniciado el proceso tendiente a la
reparacion del daito material o al pago de los daios y perjuicios;

II. Pondria a disposicion de quien determine el laudo, en ¢l caso de que se opte por el
procedimiento arbitral;

I11. Procedera, en su caso, en los términos previstos en el convenio que, sobre el destino de
los bienes, hubiesen celebrado el titular afectado y el presunto infractor,

IV. En los casos comprendidos en las fracciones anteriores, cada uno de los interesados
presentard por escrito, dentro de los cinco dias siguientes al en que se les dé vista, su
propuesta sobre el destino de los biencs asegurados, que hubieran sido retirados de la
circulacion, o cuya comercializacion se hubiera prohibido;

V. Debera dar vista a las partes de las propuestas presentadas, a efecto de que, de coman

acuerdo, decidan resp del desti de dichos bienes y lo comuniquen por escrito al

Instituto dentro de los cinco dias siguientes a aquel en que sc les haya dado vista, y
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VI. Si las partes no manifiestan por escrito su acuerdo sobre el destino de los bienes en el
d: de los a que se refieren las

plazo concedido, o no se han pr
fracciones I a III anteriores, dentro del plazo de 90 dias de haberse dictado la resolucion

definitiva, la Junta de Gobierno del Instituto podra decidir:

a) La donacién de los bienes a dependencias y idades de la Admini: iéon Publica
Federal, entidades federativas, icipi instituci pribli de b i ia o de
seguridad social cuando no se afecte el interés publico; o

b) La destruccion de los mismos. (Art. 212 bis 2 LPI)

Por otra parte, puede darse el caso que la naturaleza de la infracciéon administrativa no
>, el IMPI correra traslado al presunto infractor,

amerite visita de inspeccion, en ese
con los elementos y prucbas que sustenten la presunta infraccion, concediéndole un plazo de
10 dias, para que manifieste lo que a su derecho convenga y ademas presente las pruebas

correspondientes. (Art. 216 LPL)

ativas a las que se puede hacer acreedor quien lesione

Las i a infr
los derechos protegidos por la Ley de Ia Propiedad Industrial son de tres tipos:

1. Multas,
2. Clausura,
3. Amresto

a) Las multas hasta por e! importe de veinte mil dias de Salario Minimo General vigente en
el Distrito Federal, o multa adicional hasta por el importe de quinicntos dias de Salario
Minimo General vigente en el Distrito Federal, por cada dia que persista la infraccion o bien

en caso de reincidencia se duplicaran las multas, sin que su monto exceda del triple fijado.

b) Clausura temporal hasta por noventa dias o clausura definitiva.
c) Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas.

Estas i se impondran ind di delai izacion que corr da por
dafos y perjuicios a los afectados. (Art. 221 LLPL.) Y en ningun caso, la reparacion del dafto
material o la propia indemnizacidén sera inferior al 40% del precio de venta al publico o la

prestacion de servicios, violatorios de derechos de propiedad industrial.




de las

Para la d debera tomarse en cuenta lo siguiente:

a) El caracter intencional de 1a accion u omision constitutiva de infraccion;

b) Las dici Smi del infr: y

c) La gravedad que la infraccion implique en relaciéon con el comercio de productos o la

prestacion de servicios, asi como el perjuicio ocasi do a los dir fe do
(Art. 220 LPL)
Por otra parte, Ia i i i de las infr i dministrativas se realizaran por el IMPI,

de oficio o a peticion de parte. (Art. 215 LPL)

Ahora bien, si del analisis del expediente formado con motivo de la investigacion por
infracciébn administrativa, el IMPI advierte la realizacién de hechos que pudieran constituir
alguno de los delitos previstos en la Ley de la Propiedad Industrial, asi lo hara constar en la
resolucion que emita al efecto. (Art. 222 LPL)

Por lo que toca a los pr i 1! resp al dio que nos ocupa, el articulo
223 de la ley en idera como deli
1. Reincidir en las d ideradas infracci dmi ativas, que anteriormente

estudiamos;
2. Falsificar marcas en forma dolosa y a escala comercial;

ala ion de esos deli pueden i en:

Por lo anterior, las

a) Dos a scis afos dc prision y multa por el importe de cien a diez mil dias de Salario
Minimo General vigente en el Distrito Federal, ademas se requerira al IMPI la emision de un
dictamen técnico, en el que no se prejuzgarin sobre las acciones civiles o penales que
procedan, ya que el procedimiento a seguir en esos casos, asi como de las controversias
civiles, mer il y did. P ias, seran de la competencia de los tribunales
federales. Arts. 225, 226y 227 LPL)

Pero si dichas controversias afectan solo intereses particulares, podran de
ellas, a eleccion del actor, los tribunales del orden coman, sin perjuicio de la facuitad de los
particulares de s€ a un pr dimi de arbitraje.
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Ahora bien, en los pr 1a autoridad j podra adop las
previstas en la Ley de la Propiedad Industrial y en los tratados internacionales de los que
nuestro pais sea parte. (Art. 228 LPL)

Por otra parte, pnra completar el cuadro, abordaremos ahora lo relativo a las medidas

pr ias, que postergado, ya que para no revolvernos tanto en los
pr imi inistrativos como en los penales, se dejo pendi este punto, para un
mejor entendimiento del presente trabajo.

Pues bien, el articulo 199 bis, establece que el IMPI podra ad las did.

con relacion a la violacion de los derechos de propiedad intelectual:

1. Ordenar el retiro de la cir

© impedir ésta, resp de las mer ias que infrinjan
de los lados por Ia Ley de la Propiedad Industrial,

2. Ordenar se retiren de la circulacion:

a) Los obj fabricados o dos ilegal

b) Los obj 5 j papeleria, material publicitario y similares que
infrinjan los defcchos tutelados igualmente por la Ley de la Propiedad Industrial,

¢) Los i letreros, ia y similares que infrinjan alguno de los derechos
de propiedad industrial,

d) Los utensilios o instrumentos destinados o utilizados en la fabricacion, elaboracion u
obtencién, que sc usen ilegalmente,

3. Prohibir, de i di. la co! iali ion o uso de los productos con {os que se viole un

de propi ial,

4. Ordenar el aseguramiento de bienes

5. Ordenar al presunto infractor o a terceros la suspension o el cese de los actos que
una violacién de los derechos de propiedad industrial,

6. Ordenar se¢ suspenda la prestacion del servicio o se clausure el establecimiento cuando las

medidas anteriormente lad no sean sufici para prevenir o evitar la violacion de

algun derecho de propiedad industrial.
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Ahora bien, si el producto o servicio se encuentra en el comercio, los comerciantes o
ligacion de ab se de su j ién o pro ién a

prestadores de servicios tendran la
partir de la fecha en que se les notifique la resolucion.

dra bli id6n los prod es, fabri importadores y sus
bles de recuperar de inmediato los productos que ya se

De igual forma,
distribuidores, i serdn resp

encuentren en el comercio.

No obstante lo anterior, para el ¢jercicio de las acciones civiles y penales que se deriven de
la violacion de un derecho de propiedad ind ial, sera io, para su debido
encuadramiento, que el titular del derecho haya aplicado ostensiblemente Ia leyenda "marca
registrada®, las siglas "M.R." o la letra R dentro de un circulo, a los productos, envases o
embalajes amparados por un registro marcario, o por algun otro medio haber manifestado o
hecho del conocimiento pablico que los productos o servicios se encuentran protegidos por

un derecho de propiedad industrial.

Ademas se hace la aclaraciéon que el requisito anterior, no sera exigible en los casos de
infracciones administrativas, que no impliquen una violacién a un derecho de propiedad

industrial,
Ahora bien, para determinar ia prictica de esas modidas se requerira al solicitante que:

1. Acredite ser el titular del derecho y Iquiera de los sig

a) La exi ia de una violacién a su derecho;

b) Que ia viclacidn a su derecho sea inminente;

¢) La existencia de la posibilidad de sufrir un dafo irreparable, y

d) La existencia de temor fundado de que las pruecbas se destruyan, oculten, pierdan o

alteren.

2. Otorgue fianza suficiente para responder de jos daflos y perjuicios que se pudieran causar

a la persona en contra de quien se haya solicitado 1a medida, y

identificacion de los bienes, servicios o

3. Proporcione la infor ia para la
establecimientos con los cuales o donde se comete la violacion a un derecho de propiedad

industrial,



Ahora bien, para la adop de estas el IMPI tomara en cuanta tanto la gravedad
de la infraccién, como la naturaleza de fa medida solicitada y asi determinar el importe de la
fianza y contrafianza que podra exhibir la persona contra la qde se hayh adoptado la medida,
con el objeio de responder de los dafios y perjuicios que se causen al solicitante de la
medida, a efecto de obtener su levantamiento. (Art. 199 bis 1.)

did

Por otra parte, el solici deuna dida p ia, solo podra utilizar la documentacién
relativa a la pra de una dida provisional para iniciar el juicio correspondiente o para
exhibirla en los autos de los pr en tramite, con prohibicidén de usarla, divulgarla o

comunicarla a terceros. (Art. 199 bis 7.)

La Ley de la Propiedad Industrial otorga un plazo de 10 dias a la persona en contra de quien

se haya ord do al delas didas precautorias anteriores, para presentar ante el IMPI,
las observaciones que tuviere r de las mi Y do en cuenta las
i das observaci dicho or i podra difi los términos de la medida, sin

son procedentes.

Ademas sc establece que scra resp ble el solici e de una dida pr ia al pago

de dafios y perjuicios causados a la persona en contra de quien se efectuaron determinadas
medidas cuando:

1. La resolucién d itiva que hubi quedado firme sobre ¢l fondo de la controversia,
declare que no existid violacion, ni amenaza de violacion a los derechos del solicitante.
2. Se haya solicitado una medida provisional y no se hubi pr do la d da o

solicitud de declaracién administrativa de infraccién ante la autoridad competente o ante el
IMPI, respecto del fondo de la controversia, dentro de un plazo de 20 dias contados a partir
de la ¢jecucion de la medida.

La funcién del IMPI en las medidas precautorias es de suma importancia, ya que pondra a
disposicidn del afectado la fianza o contrafianza que se haya exhibido, cuando se resuclva el
procedimiento dc declaracion administrativa de infraccion y también decidira en su caso,
sobre el levantamiento o definitividad de las medidas adoptadas. (Art. 199 bis 5y 6.)

Por lo que, una vez concluido ¢l plazo de diez dias concedido al presunto infractor para
manifestar lo que a su derecho convenga y presente las pruebas que corresponda, el IMPI,
con base en el acta de inspeccion levantada, y en el caso de no haberse requerido por la
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naturaleza de la infr O con los el que obren en el expediente respectivo, y
tomando en cuenta las manifestaciones y pruebas del interesado dictara la resolucién que
corresponda. (Art. 217 LPL.)
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CONCLUSIONES

1. En materia de regulacion de la Propiedad Industrial, México se esta enfrentando a

Loy fund 1 debido a la globali ion de la i dial

y la apertura
comercial.

2. Los pr de internacionalizacién y globalizacid

se han producido mais
acentuadamente a partir de la entrada de México al GATT en 1986.

3. La integracién econdémica se convierte en punta de lanza para mejorar la insercién
internacional de los paises en desarrollo.

4. Este cambio en el nucvo orbe, asi como puede impulsar 1a actividad productiva mexicana,
bién puede exp a que empresas ban ante las )j petiti
de empresas ubicadas en Estados Unidos o Canada.

vas

5. El sistemna de propiedad industrial, por si s6lo, no modemiza una empresa o la economia
de un pais, pero si constituye una solida base sobre la que prosperaran las iniciativas de
muchas empresas i les ¢ inter i 1
afios,

que trabajaran en México en los siguientes

6. La proteccion y defensa de los derechos de propiedad industrial, no deberan constituir en
ningun momento, un obstaculo al comercio legitimo.

7. Si la economia de un pais sc ra en un bi

de intensa competencia
internacional, serd nccesario disponer de una adecuada proteccion de los derechos de
propiedad industrial, que de alguna forma promueva el desarrollo entre las empresas.

8. La proteccion adecuada de la propiedad industrial se convierte en un clemento
fund | para gar
en que operen.

a las empresas una mejor y mayor permanencia en ¢l mercado

9. A pcsar que en 1994 fue creado el Instituto Mexicano de la Propicdad Industrial para que
através de él, se ventilaran todos los asuntos relacionados con la propiedad industrial, es
necesario para estar, st no al nivel de las grandes potencias, si un acercamiento mayor, un
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mejoramiento de dicho or i no 1 refiriénd a la infr uctura, sino
también a que su personal, de verdad cuente con una alta cap ion de la p iedad
industrial, asi como contar con tribunales ial lificados para tratar sobre
1a materia. :

10. La legislacion mexi sobre pi ion de la propiedad ind ial ain y con sus

reformas, sigue siendo insuficiente para otorgar una debida pr de la propiedad
industrial en el nuevo entorno internacional ya que en el Tratado de Libre Comercio de

Ameérica del Norte a diferencia de los tres r di r las marcas de
certificacion, que nuestra ley no preveé.
1. La ley vigente de propiedad in: ial otorga al Instituto Mexi de la Propiedad

Industrial grandes facultades y de alguna forma lo convierte en un poder de caracter
inquisitorial ya que le deja la carga de la represién contra la violacién de un derecho de

propiedad industrial.

12. La ley i sobre propiedad industrial establece en sus preceptos a la figura de la
"caducidad” y los cuatro tratados estudiados, no la prevén como medio de terminar con la

vigencia de un registro marcario.

13. La idea de integrarse a un tratado de libre comercio, es crear un clima adecuado en el
bio de mer ias y esto implica que se tenga una mayor seguridad para la

libre inter
pr ion de la propiedad industrial.

islacié i es evidente que ha sido

4. En cuanto a los cambios que ha sufrido la |
por la necesidad lmpcran(e de al los niveles de pr ion a la propiedad industrial
d dos a las fund ] de los Estados Unidos de Norteameérica y no

alas idades de nuestra

iedad

ro que en el caso de negativa del

15. En la Ley dc la Propiedad Ind ial vig se
otorgamiento de un registro marcario, sdlo procede el juicio de amparo y no antecede
ningun recurso de reconsideracion y los tratados de libre comercio estudiados, tampoco lo

contemplan.
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16. Los tratados de libre comercio incorporan derechos que ya son conocidos en nuestra
legislacion como por cjemplo el término de 10 afios de los registros marcarios, con
renovaciones indefinidas de periodos de la misma duracion.

17. La definicion de signo marcario que contiene el Tratado de Libre Comercio de América
del Norte es mas amplia ya que "rebasa” la establecida en la Ley de la Propiedad Industrial

i ylas d de los otros tres tratados restantes, porque permite el registro de
letras, colores y nimeros aislados y nuestra ley no lo permite, a demas de que dicho tratado
de libre comercio establece las marcas de certificacion que la ley mexicana no contempla,
por lo que se hace necesaria una reforma a la misma.

18. Los tratados de América del Norte y el de Bolivia, disponen que el registro de la marca
s¢ puedc cancelar por falta de uso, después de que transcurra como minimo, un periodo
ininterrumpido de falta de uso de DOS ailos, y el Tratado de Costa Rica y Colombia y
Veneczuela, asi como nuestra ley mexicana se refieren a un periodo mayor de "Tres" Afos.

19. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte a diferencia de los tres tratados
restantes, establece que no seran susceptible de registro, las palabras en espafiol, francés o
inglés, que designen genéricamente los bienes o servicios, o los tipos de los bienes o
servicios, a los que la marca se aplique.

20. En los cuatro tratados se utiliza un lenguaje que no es directo, sino que da solamente
parametros “cada una de las Partes garantizara®, para que cada una de los paises adecue su
legislacion interna.

21. Se establece que en cada uno de las paises integrantes de los (ralados se garantice que
los procedimientos scan justos y equitativos, que no scan licados o

costosos y que no impliquen plazos irrazonables o demoras injustificadas, elcmcmos

esenciales de todo pr dimi pero despué bl que se otorgara el derecho de
revisidn por autoridad judicial, en los casos en que haya alguna controversia, pero en ¢l caso
de sentencias absolutorias en asuntos penales, no existe ¢ on de otorgar la oportunidad
de revision judicial. En ia, esta posicion se encuentra en contraposicion ya que
rompe con el principio de equidad que previ se bl




22, Seria conveniente crear un

7
en 1a legislaci

industrial para proteger los derechos d\, propiedad industrial en la frontera, ya que la

de propiedad
aplicacion en general podria tracr como consecuencia que no se aplique la ley de manera
uniforme o quiza con incertidumbre.

23, Después de esta investigacion se observd que & tratado que protege o regula menos a ta
materia marcaria es el Tratado de Libre Comercio suscrito entre México y las Republicas de
Colombia v Venezuels, ya que deja gran pane de su r 1

36on a discr
legisiaciones intemas de cada uno de 1os paises inteprantes y que en comparacion con tos
incompleto™

Jidad de las
tres tratados restamies, a mi parecer, dicho tratado es muy pobre, dando 1a impresion de

24 Creo que los wratados de libre comercio en los que México es parte (estudiados en <l
L i en h v

25. Pienso que & nuestra

presente trabajo) exisic, mas que diferencias, grandes semejanzas entre ellos, ya que a mi
de sus p
%1%

existe una gran homogeneidad enure ellos

sobre propi
deb

dad

industrial, le falta bastante

para poder ser un cuerpo legislalivo, que abargque o prevea todos y cada uno de los
conflictos a 1os que sc enfrentara México con motivo de la apertura al exterior, peco
estar co

de que se ha dado un yran paso, con las expediciones de ias leyes
sobre propiedad indusirial de 1991 y 1994, por tratar de mejorarla y tratar de esiar acorde
con el nuevo entomo internacional

26. Al escoger este tema como trabajo de tesis, Jo escogi

P en las

. . v
diferencias que abria enire 1os custro tratados en los que México es parte, ¢€n cuanio a la
o

yv 3\
estipulaba e Tratado de Libre Comercio de America del Norte

regulacion de las marcas en dichos tratados, al final encontré que no hay gran diferencia
con Costa Rica, B

entre ellos, pero puede observar 2 1o largo de la investigacion, que los watados cclcbrados
. Colombi

rataron de ajustarse basicamente a lo que

27. Tambien al escoger el tema de ia presente investigacion 1o realicé con miras a saber
cOmo esiaria protegida la propiedad ndustrial (Marcas) en cada uno de tos tratados
tomando en constderacion que el méas impontanie de ellos para Mexico es el Tratado de
Libre Comercio de Ameénca del None y cuyo integrante s Estados Unidos, un pais
desarroliado ¥ en contraposicidn sc encontraban los otros Tratados de Libre Comercio
celebrados con Costa Rica, Bolivia, Colombia v Venezuelz, que son paises subdesarvollados,



llegando a la conclusidon que no regulan la materia marcaria de manera diferente, aunque se
tratara de paises en vias de desarrollo, que como debe derse, las legislaci internas
de cada pais no podrian igualarse al grado de avance de un pais desarrollado como lo es
Estados Unidos, pero encontré al igual que la conclusion anterior, que los tratados
estudiados, mas que regular sobre la materia marcaria, en cuanto a su nivel, trataron de
seflirse a lo estipulado por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, suscrito
entre México, Canada y Estados Unidos.

28. No cabe duda que los tres tratados firmados con paises latinoamericanos y por ende, en
vias de desarrollo, han tratado basicamente de estar acordes con lo establecido en el Tratado
de Libre Comercio de América del Norte, tal vez lo hayan hecho con miras a que en un
futuro no muy lejano, puedan establecer diversos lazos con ellos, al igual que lo ha hecho
Meéxico, aun y d eco ias asimétricas.

29. A mi opinion muy personal, creo que ha sido benéfico que México suscribiera dichos
tratados de libre comercio, ya que a pesar de existan diversos efectos negativos, también
existen efectos positivos y estar conscientes que de alguna forma, teniamos que sufrir con la
apertura al exterior, ya que ap vamaos do con los procesos integracionistas y
esperamos que en un futuro no muy lejano, ya se tenga la experiencia necesaria para poder
representar un buen papel en el nuevo entorno internacional.
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