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INTRODUCCION

La vida moderna es evidentemente rapida, no hay tiempo que perder, cada dia surgen nuevas
necesidades y nuevos satisfactores, algunos de ellos inverosimiles, hace 15 afios ¢quién
pensaria que basta un microprocesador, insertado en una agenda electronica del tamario de
una cajetilla de cigarros, para estar conectado con el mundo?.

Dondequiera que la informacion puede utilizarse y puede transmitirse, se encuentran los
circuitos integrados, tecnologia para la cual no se avizoran aun limites, En sélo treinta afios,
esta invencion se ha vuelto el componente critico del sistema nervioso central de las economias
modernas basadas en la informacién, ya que permite combinar funciones electrénicas de
control de sefiales con la miniaturizacién de los productos, lo que ha hecho posible
innovaciones electronicas en cada esfera de la vida moderna, ya sea en computadoras, relojes,
teléfonos celulares, agendas electrénicas ¢ inclusive, en el campo de la medicina.

Y es que al dia de hoy, el primer circuito integrado disenado parece ser un dispositivo primitivo,
actualmente es posible incorporar 4 millones de transistores en una delgada oblea de silicon del
tamafo de una ufia, cuarenta veces el nimero de transistores que contenia la primera
computadora electronica digital del mundo, con un peso superior a 30 toneladas.

Por ello, mas que cualquier otro producto, los circuitos integrados incluyen el mayor nimero de
adelantos tecnoldgicos en su disefio y fabricado, ya que la miniaturizacion requiere los
instrumentos cientificos mas avanzados, tan solo hay que tomar en cuenta que la finalidad
uitima de un circuito consiste en manipular el movimiento de electrones, uno de los
componentes mas pequefios de la materia.

Para proteger esta tecnologia y conservar el incentivo econdmico para su desarrollo, se ha
generado un conjunto de derechos, en practicamente todos los paises que cuentan con una
industria de semiconductores exilosa y aln en los que no la tienen, adaptando su proteccion’
legal al Derecho Intelectual implantando una nueva forma de derechos intelectuales para las
tecnologias involucradas.

La idea de la propiedad intelectual comprende los regimenes de los derechos exclusivos aue se

otorgan a las invenciones, creaciones artisticas y literarias, asi como a las marcas. Sin
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embargo, se han incluido en &l una serie de intereses que se encuentran en evolucion, a la par
que la ciencia, la tecnologia y la cultura en general.

Conceptos derivados de éstos campos son dificiles de precisar y, por ende, de encuadrar
dentro de los regimenes especificos que comprenden a la propiedad inlelectu?l. ya que los
principios rectores de cada uno de ellos son de inicio estrictos: la novedad es el principio de
patentes, distintividad de marcas y originalidad de derechos de autor.

La mayoria de las figuras que contempla nuestro marco juridico en propiedad intelectual giran
alrededor de estos principios. Los problemas surgen cuando encontramos figuras que reunen
caracteristicas de una u otra rama al mismo tiempo, tal s el caso de los esquemas de trazado,
topografias, diserios o arquitecturas de circuitos integrados.

Es dificil incorporar a los esquemas de trazado de circuitos integrados tanto en el sistema de
propiedad industrial como en el de derechos de autor, ya que no corresponden claramente a
uno u otro. De ahi que se haya generado controversia para determinar si las leyes de propiedad
intelectual son idéneas para brindar una proteccion adecuada o si es necesario establecer un
sistema sui generis.

Ei presente trabajo tiene el objetivo de analizar, la forma de proteccion que han adoptado para
esta figura los diferentes paises en su legislacion interna, derivada de los tratados
internacionales y acuerdos comerciales celebrados, que incluyan este categoria tan especial,
recientemente incorporados al régimen legal mexicano, asi como cuestiones dificiles de explicar
y que van mas alla de las cuestiones juridicas, como por ejemplo ;cuantos registros se han
otorgado?,;cudl es la razon de la falta de registros?, el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial cumple su papel en relacion a los esquemas de trazado de circuitos integrados?, mas
alla de una obligacion adquirida por un acuerdo comercial, 4 existia la necesidad de establecer
proteccion juridica a los esquemas de trazado de circuitos integrados?, ¢la reforma a la Ley de
la Propiedad Industrial fue una opcion para el Sistema Mexicano?, para tal efecto se ha dividido
esta investigacion en 7 apartados.

En el primero, se hace un estudio sobre las nociones basicas de la propiedad intelectual,
ademas de las inslituciones juridicas que lo integran se hace particular énfasis en las
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semejanza y diferencias que existen entre sus ramas: la Propiedad Industrial y el Derecho de
Autor.

Asimismo, dadas las caracteristicas y la forma cn que surgid la proteccion juridica de los
esquemas de trazado de circuitos integrados, se analiza qué es el copyright y las diferencias
mas importantes entre éste y el derecho de autor de tradicion continental. Finalmente, se
establecen las caracteristicas mas importantes de la proteccién internacional de la propiedad
intelectual y la naturaleza de la Organizacién Mundial de la Propiedad Industrial.

En el siguiente capitulo, denominado “La Microelectronica, los Esquemas de Trazado de
Circuitos Integrados y su contexto actual, para la comprension del tema del presente trabajo se
presentan las definiciones técnicas mas importantes, partiendo desde el concepto de tecnologia
hasta el de esquema de trazado y el proceso de fabricacion de un circuito integrado. A efecto
de dar un marco de referencia sobre la relevancia de la proteccion juridica a estas
innovaciones, se incluye un panorama de la industria de semiconductores y las tecnologias que
desarrolla.

En virtud de la importancia que reviste la proteccion internacional de los disefios de un circuito
integrado, se presentan los antecedentes legislativos en la materia, dividido en dos niveles, las
formas de proteccion disponibles para los esquemas de trazado derivados de la propiedad
intelectual, tanto en el de la propiedad industrial como en el del derecho de autor, asi como el
sistema sui generis.

Asimismo se incluyen las disposiciones mas importantes de los diversos tratados y acuerdos
comerciales internacionales que buscaron regular a los esquemas de trazado de circuitos
integrados: la Directiva 87/54/CEE del Consejo de la Comunidad Econémica Europea sobre la
Proteccion Juridica de las Topografias de los Productos Semiconductores, el Tratado sobre la
Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados. el Acuerdo sobre los Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (AADPIC) y, en el caso de
México, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, finalizando con un cuadro
comparativo de sus disposiciones y la Ley de la Propiedad Industrial modificada el 26 de
diciembre de 1997.
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En el capitulo Cuarto se efectia una breve intreduccién de las disposiciones legislativas
vigentes en diferentes paises, sefialando los datos de mas importantes de !as leyes y
reglamentos consultados asi como las caracteristicas mas importantes de cada una, haciendo
hincapié en la naturaleza de la norma, ya se trata de una ley especial sujeta al régimen de la’
propiedad industrial o del derecho de autor o una ley derivada de un sistema sui generis.

En los capitulos Quinto y Sexto se realiza un estudio comparativo de la legislacion internacional
consultada, incluyendo a la legislacion mexicana, y se presentan los resultados de dicha
comparacion, respectivamente. Los pardmetros para el andlisis efectuado son: el sistema de
proteccion que siguen, las autoridades encargadas de su aplicacion, el objeto de la proteccion,
la duracidn de la tutela, los requisitos para otorgar la proteccion, las prerrogativas y obligaciones
del titular, el sistema de licencias y transmision de derechos, las infracciones contempladas y

sus sanciones.

Finalmente, en el capitulo Séptimo, denominado “Una opcién para el Sistema Mexicano" se
presenta un breve analisis sobre la industria microelectronica nacional y sus necesidades, la
reforma de 1997 y las posibles modificaciones tanto en aspectos de técnica legislativa como de
fondo y de implementacién administrativa, necesarias, asi como una propuesta especifica, de
acuerdo con las caracteristicas y particularidades de la realidad nacional, para la regulacion de
los esquemas de trazado o topografias en México.



CAPITULO PRIMERO
NOCIONES DEL DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL

1. Consideraciones Generales.

E!l ser humano es por naturaleza un ser creativo. La creatividad, entendida como una actividad
productiva, al ser desarrollada se manifiesta en diversas formas y campos, lo que ha permitido

la evolucion de la sociedad hasta llegar a las condiciones en las cuales se desenvuelve.

Para estimular la actividad creadora y beneficiar a la sociedad con la aportacion de nuevas
producciones intelectuales que, a su vez satisfagan las necesidades de la colectividad, se ha
reconocido la importancia de oforgar proteccion a aquélias personas que crean o inventan algp,
generandose la proteccion a la propiedad intelectual, misma que persigue dos objetivos
fundamentales:

I. Proteger a la persona que crea, para compensar el esfuerzo realizado, asi como estimular la
actividad creadora, y

1. Beneficiar a la colectividad en general, que a su vez recibe nuevos bienes, servicios, obras
literarias o artisticas que satisfacen necesidades cada vez mas complejas.

Para cumplir con estos objetivos se ha estimado que el creador o inventor debe gozar de
derechos exclusivos sobre su creacion y, consecuentemente, ésta no puede ser utilizada por
ninguna otra persona sin su consentimiento; sin embargo esta clase de privilegios o derechos
no son indefinidos sino que se encuentran limitados de manera temporal, es decir, a un
determinado lapso, transcurrido el cual las creaciones pasan a formar parte del acervo colectivo
y cualquier persona puede utilizarlas libremente.

En el sistema juridico se encuentra un conjunto de normas reguladoras de las prerrogativas que
se reconocen a los creadores, entendido como incentivo a su esfuerzo, comdnmente
denominado derecho intelectual. “El derecho intelectual constituye un género de proteccién
legal que caracteriza a la sociedades modernas: {a proteccion de ideas y concepciones en el

arte y en la técnica, en la industria y en el comercio”.'

1 Baylés Corroza, Hermenegildo TRATADO DE DERECHO INDUSTRIAL. PROPIEDAD INDUSTRIAL. Propiedad Intelectual
Derecho de fa Competencia Econémica. Discipina de la Competencia Desteal. 2*. Edién acluaizada. Ed. CIVITAS, SA Madrid, Espafa,
1993. p. 45.
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Cuando las creaciones intelectuales se vinculan con los sentimientos estéticos o con e! campo
del conocimiento y de la cultura en general, las reglas que protegen el esfuerzo creativo,
integran la propiedad intelectual en un sentido estricto o derechos de autor, que puede dividirse
de acuerdo con el tipo de produccion a que se refiera en propiedad artistica, propiedad cientifica
o propiedad literaria.

Cuando los actos se encuentran reflejados en la actividad del intelecto humano aplicada a la
busqueda de soluciones de problemas especificos en el campo de la industria y del comercio o
a la implantacion de medios que hagan posible la diferenciacion de establecimientos, productos
y servicios, la actividad creadora se tutela mediante un sistema de normas denominado

propiedad industrial,

No obstante lo anterior, las obras generadas por el talento humano son objeto de proteccion
dentro del marco legal, siempre y cuando éstas retnan ciertas condiciones. Al establecerse
ciertos requisitos, destacando la novedad, distintividad u originalidad de la creacion, se asegura
que Ia persona a la cual se le otorga un derecho exclusivo es realmente un creador o inventor
de algo que amerita ser protegido, en caso contrario, se corre el riesgo de otorgar un derecho
de uso exclusivo de explotacion sobre algo que es de uso comun o no retne los méritos

NEecesarios.

Por otra parte, 1a legislacion que otorga proteccion a los creadores o inventores tiene la
obligacion de garantizar la seguridad juridica, tanto del creador como de la colectividad, sin
limitar los esfuerzos creativos, ya que si cualquier otra persona pudiera utilizar la obra o
invencion sin haber realizado ninguin esfuerzo el autor o inventor perderia toda motivacion para

continuar con su actividad creadora.

El sistema de propiedad intelectual es un instrumento que contribuye al desarrollo social,
econdmico y cultural de un pais por medio del otorgamiento y proteccion de derechos a los
creadores intelectuales para impedir que otras personas, sin su consentimiento, lleven a cabo
determinados usos de sus creaciones, ya sea en el dmbito artistico o literario, en la industria y

el comercio, o en el sector agricola.

El marco juridico para el otorgamiento y proteccidn de estos derechos tiene una enorme
importancia para promover la creatividad y la divulgacion de dichas creaciones y estimular una
legitima competencia en su comercializacion, combatiendo aquelios actos que impliquen una
competencia desleal en perjuicio de los creadores intelectuales.



NOCIONES DEL DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL

2. El Derecho Intelectual.

En los dltimos afios, se ha despertado un creciente interés por el Derecho de la Propiedad
Intelectual, el empuje ha sido tan vigoroso que se ha pensado y, aln mas, expresado en foros
publicos que se trata de una disciplina “novedosa” o de “reciente invencion".

A pesar de que, desde el punto de vista histérico, la disciplina del Derecho de la Propiedad
Intelectual es muy antigua, ya que sus inicios se remonta a los albores del Renacimiento, el
pape! que juega el derecho de los creadores dentro de los intensos procesos de globalizacién
ha develado que la proteccion del derecho intelectual se erige como una pieza indispensable de

la organizacion econémica mundial.

De una manera general, y como una via para aproximarse a la materia, puede definirse a la
Propiedad Intelectual, en un sentido amplio como la disciplina juridica que tiene por objeto la
proteccion de los bienes inmateriales, de naturaleza intelectual y de contenido creativo, asi
como sus actividades afines o conexas.

De acuerdo con el Dr. David Rangel Medina, se entiende por Derecho Intelectual al “conjunto de
normas juridicas 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".?

El tratadista espafiol Hermenegildo Baylos Corroza, en su Tratado de Derecho Industrial,
establece que la expresion derechos intelectuales se utiliza para “...designar los diferentes tipos
de derechos subjetivos que los ordenamientos juridicos modernos atribuyen a los autores de
creaciones espirituales (obras de arte y literatura e invenciones) y a los industriales y
comerciantes que utilizan signos determinados para identificar los resultados de su actuacion y
preservar, frente a los competidores, los valores espirituales y econémicos incorporados a su

empresa (nombres comerciales y marcas).®

Por otra parte, el maestro Ricardo Antequera Parili, o ha definido como la disciplina juridica que
contempla sistemas de proteccién para los bienes inmateriales, de caracter intelectual y de

2 Rangel Medina, David. *RELACIONES ENTRE (A PROPIEDAD INDUSTRIAL Y EL DERECHO DE AUTOR' REVISTA
MEXICANA DE JUSTICIA. México, nueva época, nim. 3, julio-septiembre 1993. p. 111,
3 Baylos Corroza, Hermenegildo TRATADO DE DERECHO INDUSTRIAL. PROPIEDAD INDUSTRIAL. p 46.
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contenido creativo e incluso elementos no estrictamente creativos pero identificadores

necesarios para la competencia en el mercado.*

Desde un punto de vista econémico empresarial, la Propiedad intelectual se ha llegado a
considerar como el activo mas valioso de una empresa. Generandose definiciones juridico-
econdmicas complejas, por ejemplo Antonio Delgado establece que "...mas que una disciplina
juridica es un espacio juridico en el que, ademas de las disposiciones reguladoras de los
derechos, se encuentran otras (que otorgan o no derechos subjetivos) que disciplinan la

* actividad econdmica (de explotacion) en que tales derechos inciden y en el plano de la misma
en que se produce esa incidencia (en el de la competencia economica)".®

Se puede afirmar que las principales caracteristicas de los derechos de propiedad intelectual,

los constituyen la exclusividad, Ia territorialidad y la temporalidad.

Los derechos de propiedad intelectual son exclusivos, porque otorgan un derecho personal y
Unico de explotacion en beneficio de! titular. El alcance de dicha exclusividad esta determinado

por las leyes nacionales en la materia.

Este derecho exclusive otorga fa facultad de impedir que cualquier tercero use o aplique la
concepcion amparada por el derecho subjetivo del cual se es titular.

Su territorialidad implica que los derechos concedidos en un pais sélo son validos en el mismo y
son independientes de los derechos concedidos en otro; sin embargo, se han generado algunas
excepciones a este principio en viud de diversos tratados que persiguen facilitar fa obtencion
de proteccién de estos derechos en varios paises, como el Arreglo de Madrid relativo al
Registro internacional de Marcas y el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al

Registro Internacional de Marcas.

La temporalidad de los derechos concedidos significa que éstos existen por un cierto periodo de
tiempo dentro del cual pueden ejercitarse, transcurrido el cual pasan al dominio publico.

Como se puede apreciar, e! definir al Derecho Intelectual podria resultar muy sencillo; sin
embargo, esta disciplina abre su campo dia con dia a diversas figuras juridicas que lo
enriquecen y a la vez, lo hacen mas complejo.

4 Antequera Panll, Ricardo. CONSIDERACIONES SOBRE EL DERECHO DE AUTOR Buenos Aires, Argenting. 1977, p.22
¢ Delgado, Antonio. PROPIEDAD INTELECTUAL en el Curso de fa OMPI sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos y su
Proteccion en el Convenio de Berna y en la Convencion de Roma. Documento OMPICNR/IRANIG4. Panama, 1994. p. 2
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En fechas recientes se ha propuesto, dentro de acuerdos comerciales internacionales como por
ejemplo en el Tratado de Libre Comercio entre América def Norte (TLCAN o NAFTA —por sus
siglas en inglés-) y en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio (ADPIC o TRIPS), definiciones descriptivas o enunciativas de las
instituciones que lo integran, a saber: la "Propiedad Intelectual comprende los derechos de
autor y derechos conexos; derechos de marcas, patentes, disefios industriales, secretos
industriales o de negocios e indicaciones geograficas (denominaciones de origen); derechos de '
los obtentores de vegetales y derechos de esquemas de trazado de circuitos integrados".®

Por otra parte, el Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio (ADPIC), incluye bajo la denominacion genérica de “Propiedad
Intelectual” al derecho de autor y los derechos conexos, asi como a los derechos sobre las
marcas de fabrica o de comercio, las indicaciones geograficas, los dibujos y modelos
industriales, las invenciones y los esquemas de trazado de los circuitos integrados, y a la

proteccion de la informacion no divulgada.”

Dichos intentos no son del todo afortunados, ya que si bien es cieto que de manera
generalizada, se ha llegado a identificar al Derecho de la Propiedad Intelectual con la materia
que protege, también lo es que dicha disciplina se encuentran en un franco proceso de
evolucion y que figuras nuevas son dificiles de clasificar dentro de las categorias preexistentes,
tales como ef derecho a la imagen; la informacion confidencial; los nombres de dominio; las
topografias o disefios de circuitos integrados, etc., asi como todos aquellos actos equivalentes a
una apropiacion indebida de tiempo, trabajo o inversion en perjuicio del titular del derecho, ya
sea el inventor, el creador o su causahabiente legitimo. Por lo que conceptos limitativos, como
los comprendidos en el TLCAN o en el ADPIC, pueden verse superados en un corto lapso de
tiempo.

El 27 de junio de 2000, fue presentada ante la Asamblea General de la Organizacion Mundial
de la Propiedad Intelectual (OMPI) la Declaracion Mundial sobre la Propiedad Intelectual,
preparada por la Comision Asesora en materia de Politicas. En la citada declaracion se
establece que se entenderd por propiedad intelectual cualquier propiedad que, de comin

& Tratado de Libre Comercio de América del Norte, articulo 1721. Definiciones. Pubiicasion en ! Diario Oficial de fa Federacion el 20
de diciembre de 1993 Parte 3. p. 14.

" Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organizacion Mundiat del Comercio Anexa 1C Acuerdo sobre los Aspectos de
los Derechos de Propiedad Intefectual refacionados con el Comercio (ADPIC), Patte Il Normas Relativas a la Existencia, Alcance y Ejercicio de
los Derechos de Propiedad Inteleclua!. Publicacion en e! Diario Oficial de la Federacion el 30 da diciembre de 1994. Parte 3/3.p 95



LOS ESQUEMAS DE TRAZADO DE CIRCUITOS INTEGRADOS EN EL DERECHO COMPARADO

acuerdo, se considere de naturaleza intelectual y merecedora de proteccion, incluidas las
invenciones cientificas y tecnoldgicas, las producciones literarias o artisticas, las marcas y los
identificadores, los dibujos y modelos industriales y las indicaciones geograficas.®

Asimismo, se establece que se entendera por derechos de propiedad intelectual los derechos
consagrados en el Articulo 27 de la Declaracion Universal de los Derechos Humanos adoptada

por las Naciones Unidas en 1948, a saber:

“Toda persona lierie derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la
comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso cientifico y en los beneficios
que de éi resulien”.

Y

“Toda persona tiene derecho a la proteccion de los intereses morales y maleriales que le
correspondan por razon de las producciones cienlificas, literarias o artlsticas de que sea
autora,”

Lo clerto es que, independientemente de la denominacion o extension en su definicion, el
Derecho Intelectual constituye el reconocimiento del derecho temporal de exclusividad para el
uso y explotacion de creaciones del talento humano, presentando ciertas peculiares.

Como principio de cardcter general, la disciplina de los derechos intelectuales protege al
resultado de una actividad cteativa -atinque, como se vera en su oportunidad, incluye también a

olros campos "vecinos™, de manera que es necesaria la existencia de un bien incorpéreo,
perceplible a través del intelecto -aunque su exteriorizacion se exprese a través de un soporte

material-, objetivamente identificable.

De alli que no deba confundirse el objeto de este derecho (la obra, el invento, el disefio, la
marca), con el mero trabajo intelectual cuando de éste ultimo no surja como resultado un bien

inmaterial independiente y auténomo.

Es un error comun identificar como objeto de proteccion del derecho Intelectual a la idea o la
concepcion de ésta, cuando a quien se protege es al autor o creador de las mismas. Esta
concepcion se desprende, de acuerdo con Hermenegildo Baylos, en que “...la proteccion al
autor y al ideador se refiere de un modo directo a la concepcion misma en cuanto consiste en
reservar exclusivamente para el titular del derecho y prohibir a cualquier otro que no esté

# Articulo 2. Conceptas i) y ii) Dectaracion Mundial sobre 13 Propiedad Intelectual. WIPO MAGAZINE. Noviembre-diciembre, 2000.
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autorizado por él, la actividad consistente en materializar esa concepcion en ejemplares fijos
que la representen”.’

Sin embargo, resulta que no todos los bienes inmateriales se encuentran protegidos por los
derechos intelectuales, sino Unicamente alguncs tipos: inventos, modelos, marcas, avisos
comerciales, obras del ingenio, personajes de caracterizacion, producciones fonograficas,
ejecuciones artisticas o emisiones de organismos de radiodifusién, por ejemplo.

Solo se tutelan las que resultan de combinaciones o disposiciones determinadas de elementos
materiales que, al ser cumplimentadas por una determinada materia o energia hacen nacer una
entidad objetiva independiente de su creador dotada de valores artisticos, técnicos, industriales
o mercantiles que puedan ser gozados y utilizados por todos.

En las creaciones intelectuales debe confluir una caracteristica especial, esto es que para ser
protegidas deben ser susceptibles de clasificarse en un tipo legal en particular, ya que la
proteccion de las creaciones espirituales responden al principio de “tipicidad”, en virtud del cual
Unicamente aquellas combinaciones ideales, que ademas de plasmarse en realidades fisicas
individualizadas, pertenecen a alguno de los tipos que enumera la ley, pueden constituirse en el
objeto de los derechos exclusivos integrados en ta propiedad intelectual.

Por ejemplo, en el campo de la propiedad industrial, donde su sistema de listas cerradas o
"numerus clausus” hace excluir ciertas creaciones relativas a la industria, no son generalmente
objeto de patente, segun lo que disponga al respecto cada legislacion, los inventos contrarios a
la salud, al orden publico o a la seguridad del Estado, como tampoco los sistemas,
combinaciones o planes financieros, especulativos, comerciales, publicitarios o de simple
control o fiscalizacion.

Por ello, no es patentable el conjunto de conocimientos tecnoldgicos destinados al desarrollo de
una actividad valorablemente econdémicamente, o "know how', de manera que, como dice Tulio
Ascarelli, el deber de abstencion surge, en ese caso, de un especial vinculo obligacional, que

compromete tnicamente al sujeto que ha asumido la obligacion.'®

En el ambito del derecho de autor, generalmente los ordenamientos nacionales excluyen de la
tutela a los textos de las leyes, reglamentos, decretos, tratados y demas documentos oficiales,

9 Baylos Corrozz, Hermenegildo. Op, cit. p 46
" hscarell, Tulio. TEORIA DE LA CONCURRENCIA Y DE LOS BIENES INMATERIALES Ed Bosch. Barcelona, Espata, 1970,
268-269.
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limite que se ha justificado en e! interés y deber det Estado en promover la libre difusién de tales
documentos, generalmente “de obligatorio cumplimiento para todos los habitantes de un
determinado territorio.

Si se toma como elemento referencial el articulo 2 del Convenio de Estocolmo que establece la
OMPI, puede sefialarse que bajo la denominacion "Propiedad !ntelectual” quedan comprendidos
los derechos relativos a:

1. Las obras literarias, artisticas y cientificas.

2. Las interpretaciones de los artistas intérpretes y las ejecuciones de los artistas ejecutantes,
los fonogramas y las emisiones de radiodifusién.

3. Las invenciones en todos los campos de la aclividad humana.

4. Los descubrimientos cientificos.

5. Los dibujos y modelos industriales.

6. Las marcas de fabrica, de comercio y de servicio, asi como a los nombres y denominaciones
comerciales.

7. La proteccion contra la competencia desleal.

8. Todos los demas derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial,

cientifico, literario y artistico,
De la descripcion precedente se desprenden dos premisas:

La primera, que el listado es meramente enunciativo ('todos los demas derechos relativos a la
actividad intelectual...”), lo que se justifica porque, asi como existen ciertas creaciones
intelectuales excluidas de la proteccion, surgen también nuevas modalidades creativas, tanto en
el campo de la industria como en el de la literatura y las artes, que pueden incorporarse al
ambito de tutela, a veces, incluso, a través de tratados o leyes especiales, como ha ocurrido,

por ejemplo, con los circuitos integrados, tema del presente trabajo.

La segunda, que si bien, como regla general, el objeto protegido por cualesquiera de esos
derechos constituye, en mayor o menor medida, un aporte intelectual de cardcter creativo, o
una prestacion o produccién conexa con esa creacion, que hace nacer en su titular un derecho
de exclusiva sobre dicho bien, oponible “erga omnes”, la disciplina de la competencia desleal,
incluida en el tratado de la OMPI como formando parte de la propiedad intelectual, "no reviste la
forma de la atribucion de derechos subjetivos, de derechos absolutos que recaigan sobre un
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objeto juridico propio®, *' sino que se traduce en un deber de abslencion respecto de ciertas

conductas manipuladoras o engafiosas contrarias a la ética comercial y que atentan, ademas,
contra la fe publica y los derechos del consumidor.

Doctrinalmente hablando, es relevante para el presente trabajo (a efecto de que con
posterioridad sea posible identificar y clasificar a los circuitos integrados), discernir brevemente
sobre las diversas concepciones que buscan determinar las figuras comprendidas en la
propiedad intelectual. De acuerdo con el nimero de categorias que incluye, se han generado 3
distintas clasificaciones, a saber: |a unitaria, la bipartita y la tripartita.

La corriente doctrinaria, iniciada con Edmond Picard, conocida como la clasificacion unitaria
defiende la tesis de que mientras las casualidades son el objeto de los derechos personales, los
hombres el objeto de los derechos obligacionales y las cosas el de los derechos reales, el
objeto de los derechos intelectuales (llamados también por el prestigioso jurista belga,
"derechos invencionales"), es la produccion intelectual, vale decir, la produccion del espiritu y el
talento humano, de manera que quedan bajo el ambito de esa disciplina unitaria los derechos
sobre las obras literarias y artisticas, las invenciones industriales, los modelos y dibujos
aplicados a la industria, las marcas de fabrica y las emblemas comerciales.

No obstante las bondades de esa concepcion, que pone de relieve las caracteristicas comunes
que comparten los derechos sobre las producciones del intelecto, lo cierto es que a la luz del
derecho positivo, tales areas comprendidas en el espacio genérico de los derechos
intelectuales, estan reguladas en leyes y tratados auténomos, de cuya regulacién separada
emanan diferencias sustanciales entre unas y otras, las que seran estudiadas en el presente

trabajo.

Bajo ofro enfoque, también unitario, se encuentra la tesis defendida por Hermenegildo y Maria
Baylos -inspirados en tratadistas italianos como Francheschelli, Ascarelli y Rotondi-, quienes
sostienen que los derechos intelectuales, en sus diferentes facetas, tienen en comun el que se
concede a su litular la facultad exclusiva de materializar la concepcién protegida, y el que esa
posicion monopolistica se origina como consecuencia de que el ordenamiento juridico atribuye
al creador la titularidad de un derecho subjetivo, razén por la cual "las creaciones intelectuales
son manifestaciones distintas de un mismo lipo de derechos subjelivos” y “el valor cultural que

1* Baylos, Corroza, Hermenegido Op, ¢it. p.345.
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estas creaciones representan no depende sdlo del sentido que despiertan en los demas, sino
del medio expresivo que utilicen para materializarse".

Concluye esta segunda postura en la idea de estudiar la disciplina protectora de las creaciones
intelectuales bajo la denominacion de "Derecho Industrial”.

También este punto de vista, que pretende cerrar su atencion en aspectos comunes, olvida la
heterogeneidad de los bienes juridicos protegidos, su regulacion separada y los numerosos
_aspectos que los distinguen, tanto en su tutela sustantiva como adjetiva, lo que hace artificioso
un ensayo de tratamiento conjunto, bajo la dptica exclusiva del Derecho Industrial.

Una clasificacion mas pragmatica, la bipartita, hace comprender a la disciplina de los derechos

intelectuales en dos grandes ramas;

1. La Propiedad Industrial, bajo cuya denominacién se incluyen no solamente las invenciones y
los dibujos y modelos industriales, sino también las marcas de fabrica y los lemas o
denominaciones comerciales, ambito tan amplic que algunos documentos llegan a comprender
en esta categoria a la represion de Ja competencia desleal, aunque con la advertencia de que
en este Ultimo caso no se trata de derechos exclusivos, sino de sancion a los actos contrarios a
los "usos honrados" en materia industrial y comercial.

2. El Derecho de Autor, que en un sentido amplio se extiende a los llamados derechos conexos.

La razén de esta clasificacion bipartita se encuentra en el mismo origen de la proteccion
internacional, pues el Convenio de Paris sobre Propiedad Industrial, contiene disposiciones
relativas a las invenciones, las marcas de fabrica o de comercio, los dibujos y modelos
industriales, los nombres comerciales, las indicaciones de procedencia y la competencia
desleal; mientras que el otro, el de Berna para la Proteccion de las Obras Literarias y Artisticas,
reconoce los derechos sobre las obras en el campo de las artes y las letras.

Si se deja de un lado el tema de la competencia desleal, puede encontrarse entre esos dos
grandes grupos un comun denominador: que el bien juridico protegido esta constituido por un

aporte intelectual, en algunos casos creativo y en otros, por lo menos, vinculado a la creacion,

De alli en adelante se encuentra que por la heterogeneidad de las materias que se hacen
comprender en la denominada “propiedad industrial’; las afinidades solamente pueden
encontrarse cuando se compara el derecho sobre las invenciones y los modelos industriales,
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por una parte, con el derecho sobre las obras literarias, artisticas y cientificas por la otra, dado
que en ambos casos el objeto protegido es, esencialmente, una produccién intelectual,

La mezcla de bienes inmateriales que, como se ha visto, se han incluido en [a “propiedad
industrial'; hizo que un importante sector de la doctrina ensayara una clasificacion tripartita de
los derechos intelectuales, asi:

1. El "derecho de autor" propiamente dicho, sobre las obras artisticas, cientificas y literarias, a
los cuales se agregan los "derechos conexos'; vecinos o afines, segun la terminologia empleada
por las distintas legislaciones, entre ellos los de artistas intérpretes y ejecutarites. de
productores de fonogramas y de organismos de radiodifusion.

2. Los correspondientes a la “creacién comercial’; incluidas las marcas de fabrica, de comercio y
de agricultura, las denominaciones y los lemas comerciales.

3. Los vinculados a la “creacion técnica’, es decir, la comprensiva de las invenciones
industriales y los descubrimientos, y que en algunas leyes se extiende a los llamados "modelos
de utilidad".

Esta clasificacion permite advertir las diferencias entre las distintas categorias, mismas que se
inician con sus propios antecedentes historicos y hacen identificables los factores que califican
a la originalidad, la distintividad y la novedad, como merecedora de proteccién a la aclividad

creadora;,"?

En México, doctrinalmente hablando, prevalece la clasificacion bipartita, en la cual el término
Propiedad Intelectual puede ser utilizada en dos sentidos diferentes: por un lado, en un sentido
amplio, el cual se refiere a las cuestiones, reglas. conceptos y principios que tienen que ver con
los problemas de los creadores intelectuales, en su acepcion mas extensa, incluyendo el
derecho de autor; los derechos de propiedad industrial; el derechos de los obtentores de nuevas
variedades vegetales y, en general, de cualquier obra o creacion del infelecto humano y, por
ofro, en un sentido estricto, que comprende solo aquellos derechos que se ejercen sobre bienes
incorporeos derivados de la produccién artistica o literaria, es decir, los lamados derechos de
autor o propiedad intelectual en estricto sentido.

7 Antequera Paiill, Ricardo. EL DERECHO DE AUTOR Y LOS DERECHOS CONEXOS EN EL MARCO DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL IMPLICACIONES CULTURALES Y SOCIALES SU IMPORTANCIA ECONOMICA, en el |l Seminario Centroamericano sobre

Piopiedad Intelectual para catedraticos Universdarios Documento, Guatemala, 2000. p. 2:5.
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Asi se tienen que la propiedad intelectual fato sensu o, mas propiamente, e} derecho intelectual
comprende dos ramas principales:

+ la propiedad industrial (especialmente fas invenciones, marcas de fabrica y de comercio,
dibujos y modelos industriales y denominaciones de origen); y

« el derecho de autor {especialmente las obras literarias, musicales, artisticas, folograficas
y audiovisuales), conocido en otras legislaciones como derecho intelectual in stricto sensu,
como es el caso de Espafia e Htalia, ¢ identificado fatidicamente con el copyright law
anglosajon.

Sin embargo, no puede olvidarse que han surgido instituciones con caracteristicas particulares
o sui generis cuyo estudio y, en su caso, clasificacion se encuentran pendientes bajo la doctrina
tripartita, entre ellas el objeto de Ia presente tesis: los esquemas de trazado, topografias o
disefios de los circuitos integrados.

3. Fundamento Constitucional,
El articulo 28 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos establece;

“En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las practicas
monopolicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los {érminos y condiciones
que fijan las leyes. El mismo tralamienlo se dara a las prohibiciones a titulo de proteccion
alaindustria....

Tampoco constituyen monopolios 1os privilegios que por inado tiempo se

concedan a los 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 sintesis dicho articulo establece la prohibicion de los monopolios, entendidos como un abuso
consistente en adquirir, usurpar o atribuirse el aprovechamiento exclusivo de una facultad,
industria 0 comercio que en su caso constituyen actos de competencia desleal en contra de los
actos honestos, y solo reserva para el Estado tos que considera indispensables para el ejercicio
de la soberania o esenciales para cumplir con su funcién gubernamental; entre otros los que les
confiere a los autores y artistas, como e! privilegio de reprod.ucir sus obras por un tiempo
determinado, el cual también se concede a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora,
pero exclusivamente para el uso y aprovechamiento de sus inventos.
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La Constitucion, en su articulo 73 fracciones X y XXIX -F, confiere al Congreso de la Unién la
facultad de legistar en toda la Republica en materia de comercio y para expedir leyes tendientes
a la promocion de la inversion mexicana, la regulacion de la inversion extranjera, la
transferencia de tecnologia y la generacion, difusion y aplicacién de los conocimientos

cientificos y tecnolégicos que requiere el desarrollo nacional.

En cuanto al articulo 89 fraccion XV se faculta al Presidente de la Republica para conceder,
privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores o
perfeccionadores de algun ramo de !a industria.

De estas facultades se derivan la legislacion y lineamientos del comercio y del fomento
industrial, en el contexto de implementar una economia de mercado abierta y competitiva;
creandose el marco legislativo de la propiedad industrial.

Los derechos de explotacién exclusiva que se conceden a los autores y a los inventores son
reconocidos por la propia Constitucion como una excepcion a la prohibicion de monopolios, es
decir, como una especie de monopolio permitido. De acuerdo con Mauricio Jalife Daher “la
razon que subyace como justificacion de este trato privilegiado a los derechos de propiedad
intelectual es la estimacion, universalmente aceptada, de que la actividad creativa en toda
sociedad requiere de un estimulo que se ha convenido consista en el reconocimiento colectivo
del derecho que debe asistir al ente creador, sea en el ambito de fa cultura o de la industria,

para explotar en forma exclusiva el objeto creado”."?

4. E! Derecho de Autor,

Cuando el resuitado del esfuerzo creativo del hombre persigue el incremento del caracter
estético, cultural o cientifico, sin que involucre un efecto puramente técnico, se esta ante la
propiedad intelectual in stricto o derecho de autor.

Ei derecho de autor puede ser definido como el conjunto de prerrogativas que las leyes
reconocen y confieren a los creadores de obras intelectuales externadas mediante la escritura,

la imprenta, la palabra hablada, la musica, el dibujo, la pintura, la escritura, el grabaﬁo. la

1 Jalfe Daher, Mauricio. LOS_SIGNOS DISTINTIVOS en ef 1) Seminario Centroamericano sobre Propiedad Intetectual para
catedraticos | D G 2000.p.3.




LOS ESQUEMAS DE TRAZADO DE CIRCUITOS INTEGRADOS EN EL DERECHO COMPARADO

fotocopia, el cinematografo, la radiodifusion, la televisian, el disco, el casete, el videocasete
P
por cualquier medio de comunicacion.*

La Dra. Delia Lipszyc define al derecho de autor como la rama del derecho que regula los
derechos subjetivos del autor sobre las creaciones que representan individualidad resultantes
de su actividad intelectual, que habitualmente son enunciadas como obras literarias, musicales,

teatrales, artisticas, cientificas y audiovisuales."

Por otra parte el Dr. Fernando Serrano Migallon establece que el Derecho de Autor es el
conjunto de privilegios y prerrogativas morales y pecuniarias que poseen los creadores de una
obra por el hecho mismo de haberla creado, a partir de un acto soberano del Estado que los

concede.'®

De las definiciones anteriores se desprende que el derecho de autor constituye una forma de
derecho de propiedad que se genera de forma automatica, por la creacion de diversos tipos de
obras y que protege los derechos e intereses de los creadores de trabajos literarios, dramaticos,
musicales y artisticos, grabaciones musicales, peliculas, emisiones radiadas o televisadas,
programas por cable o satélite y las adaptaciones tipogréaficas de los libros, folletos, impresos,
escritos y cualesquiera otras obras de la misma naturaleza.

5. Instituciones.

Existen 3 temas basicos en torno a los cuales se fija el derecho de autor, como conjunto de
prerrogativas que las leyes reconocen a los autores de obras intelectuales realizadas en el
campo de las artes y de la ciencia, y que son los siguientes: el objeto, los sujetos y el contenido
del derecho.

6. Objeto.

E! objeto de derecho de autor implica la materia que se protege mediante la ley autoral y
comprende 2 clases o tipos de proteccidn: las que se otorga a las obras intelectuales
propiamente dichas y las obras que en rigor no tienen la naturaleza de una verdadera creacion
intelectual y se protegen con ofro grupo de derechos afines, conexos o vecinos a los de autor.

" Rangel Medina, David. DERECHO INTELECTUAL. Ed McGRAW-HIl INTERAMERICANA EDITORES, SA. DE C V. México,
1998.p. 111, I

5 Lipszyc, Delia. DERECHO DE AUTOR Y DERECHQS CONEXOS. Ediciones UNESCO/CERLALCIZAVALIA Buenos Aires,
Argentina, 1993. p.11. )

16 Serrano Migallon, Ferando. NUEVA LEY DEL DERECHO DE AUTOR. Ed. Poriba, S.A. DE C.V. México, 1998. p. 592
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En términos generales, suele describirse al objeto del derecho de autor como "las obras
literarias y artisticas”, es decir, creaciones originales en los campos de la literatura y de las
artes. Esas obras pueden expresarse por medio de palabras, simbolos, misica, ilustraciones,
objetos tridimensionales, o sus combinaciones (como en el caso de la épera o de la pelicula
cinematografica). Practicamente todas las legislaciones nacionales sobre derecho de autor
protegen los siguientes tipos de obras:

» obras literarias; novelas, cuentos, poemas, obras dramalicas y ofros escritos,
cualesquiera que sean su contenido (ficcion o no ficcion), longitud, finalidad (distraccion,
educacion, informacién, publicidad, propaganda, etc.), forma (manuscrita, mecanografiada,
impresa; libro, folleto, hoja suelta, periédico, revista), tanto publicadas como inéditas; en la
mayoria de los paises, los programas de computo y, en algunos casos, las "obras orales", o
sea, las no transcritas, estan también protegidas por la legislacion sobre derecho de autor;

» obras musicales: serias o ligeras; canciones, coros, Operas, revistas musicales,
operetas; cuando se trata de instrumentos, puede ser uno (solos), unos pocos {sonatas, musica
de cdmara, etc.) o muchos (bandas, orquestas);

r obras coreograficas;

- obras artisticas; de dos dimensiones (dibujos, pinturas, grabados, litografias, etc.) o de
tres dimensiones (esculturas, obras arquitectonicas), cualesquiera que sean su contenido
{figurativo o abstracto) y su finalidad (arte "puro", publicitario, etc.);

, mapas y dibujos técnicos;

- obras fotograficas: cualesquiera que sean sus temas (refratos, paisajes, acontecimientos
de actualidad, etc.) y la finalidad con que se hayan realizado;

r obras  audiovisuales  (anteriormente  denominadas  "peliculas” u  "obras
cinematograficas"): incluso si son mudas y sin importar su finalidad (exhibicién en sala, emision
de television, etc.), su género (peliculas dramaticas, documentales, noticiarios, etc.), si longitud
y el método empleado (filmadas “"en vivo", dibujos animados, etc.) o el procedimiento técnico
utilizado (imagenes fijadas sobre pelicula transparente, videocasetes electronicas, etc.).
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Algunas leyes de derecho de autor también establecen la proteccion de las obras derivadas
(traducciones, adaptaciones) y de las colecciones (compilaciones),de obras y de simples datos
(bases de datos), cuando dichas colecciones, debido a la seleccion y disposicion del contenido,
constituyan creaciones intelectuales. Muchas leyes de derecho de autor también contienen
disposiciones para la proteccién de las "obras de artes aplicadas" (joyeria artistica, lamparas,

papeles de tapizar paredes, muebles, etc.).

En México, el articulo 11 de la Ley Federal del Derecho de Autor, establece que el derecho de
autor es el reconacimiento que hace el Estado en favor de todo creador de obras literarias y
artisticas previstas en el articulo 13 de esta Ley, en virtud del cual otorga su proteccion para
que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de caracter personal y patrimonial,

Asimismo, contiene disposiciones especiales para los llamados derechos conexos en un titulo
especial, Titulo V De los Derechos Conexos, en los cuales incluye proteccion a los derechos de
los Adistas Intérpretes o Ejecutantes; de los Editores de Libros, de los Productores de
Fonogramas; de los Productores de Videogramas y de los Organismos de Radiodifusién.

7. Sujetos. .

De las consideraciones anteriores, se desprende que existen 2 clases de sujetos protegidos por
el Derecho de Autor, el titular o titulares de los derechos de autor en estricto sentido, que son
considerados como titular o titulares originarios y aquellas personas a quien les asiste un
derecho conexo o derivado de una obra originaria y que son considerados como fitular o

titulares secundarios o derivados.

Sin embargo, esa clasificacion no es del todo absoluta ya que si bien el derecho de autor recae
sobre el creador de la obra, se prevén ciertas excepciones; por ejemplo, consideran al
empleador como el titular original del derecho de autor cuando el autor es, en el momento de
crearse [a obra, un empleado que ha sido contratado precisamente para producirla o, en el caso
de ciertos tipos de obras particularmente obras audiovisuales, se prevén soluciones diversas

con respecto de quién ha de ser el primer titular del derecho de autor sobre ellas.

La ley mexicana establece que autor es la persona fisica que ha creado una obra literaria y

artistica'’, asi como una serie de disposiciones que regulan a quien debe considerarse autor de

"7 Articulo 12 deJa Ley Federal del Derecho de Autor, publicada en el Diario Oficial de 1a Federacion def 24 de diciembre de 1996
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acuerdo con €l nimero de autoes (coautoria) o la relacion que subyace en Ia creacion (obra por
encargo o en desempefio de un trabajo).

8. Contenido.

El contenido del derecho de autor lo constituyen las facultades y prerrogativas que se
desdoblan de él y tiene como esencia, una doble facultad el derecho moral y el derecho

patrimonial o pecuniario.

La existencia del derecho de autor atiende a la justificacion y reconocimiento de la creacion
intelectual y a fundamentos de indole econémica. Por un fado, debe ser exaltada y estimulada
la labor de! creador otorgandole suficientes facultades para defender su obra y hacer valer su
condicion de autor y, por el otro, debe concederse suficiente seguridad en los beneficios
pecuniarios derivados de la utilizacion de las obras. De tales fundamentos se desprenden las
estructuras de dos esferas de derechos inherentes a la autoria: los derechos morales y los

derechos patrimoniales.

La generalidad de legislaciones en materia de derecho de autor en el mundo, asi como la
mayoria de los tratados internacionales sobre la materia, reconocen el caracter dual def derecho
de autor, en cuanto a su contenido y estructura, consagrando en primer término un conjunto de
derechos morales, que tutelan la personalidad del autor en relacién con su obra y en segundo
término, los derechos patrimoniales, de caracter pecuniario, que buscan garantizar la facultad
exclusiva del autor o titular del derecho para controlar los distintos actos de explotacion de que

la obra puede ser objeto.

No obstante lo anterior, un sector de la doctrina alemana (Ulmer, Rintelen, Dietz, etc.) han
considerado que no resulta posi‘ble escindir totalmente éstos dos conjuntos de derechos sino
que, por el contrario, las prerrogativas morales y patrimoniales constituyen manifestaciones de
un Unico derecho que garantiza tanto los intereses intelectuales o personalisimos del autor

como los econdmicos 0 pecuniarios.

La teoria monista no pretende desconocer la diferenciacion entre las dos clases de
prerrogativas, lo que hace es efectuar una interpretacion unitaria de todas las facultades
exclusivas que corresponden al autor, a las que considera como derivaciones, manifestaciones
y modalidades de una figura tnica.
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Para el monismo, la diferencia entre derechos morales y patrimoniales no puede mantenerse en
la practica, porque los derechos exclusivos de explotacion sirven también a los intereses
intelectuales o personalisimos y viceversa. Asi por ejemplo, la facultad de oponerse a la
introduccion de modificaciones o de deformaciones en la obra puede corresponder tanto al
interés de que la obra no sea mutilada, como al interés econdmico de que no se influya en la

rentabilidad de la obra con transformaciones que la demeriten.

Desde el punto de vista de la concepcion monista, todos los derechos individuales otorgados
por el legislador pueden entenderse como desdoblamientos de un Derecho de Autor de

naturaleza unitaria.

Para la teoria dualista, que ha venido a ser recogida en la generalidad de legislaciones sobre la
materia, los derechos morales y los derechos patrimoniales no pueden ser confundidos, aunque

se interrelacionen o interfieran reciprocamente.

Los partidarios de esta teoria, fundamentan su posicién en razones que pueden sintetizarse de
la siguiente manera: los derechos morales y patrimoniales pueden, en su esencia, ser
diferenciados en cuanto a sus objetivos, esferas de aplicacion, destino, nacimiento y extincion.

En cuanto al momento en que nacen estos derechos, mientras el derecho moral nace desde las
primeras lineas, desde que la obra es un simple bosquejo, los derechos patrimoniales por el
contrario, permanecen en el estado de virtualidad, esto es, existen potencialmente hasta tanto

el autor no haya tomado la decision de explotarlos mediante la publicacion.

En cuanto al momento de extincion de estos derechos, son los derechos patrimoniales los
llamados a extinguirse por el transcurso del tiempo, en tanto que los derechos morales, en
cuanto a la garantia de la paternidad y de la integridad de a obra son de cardcter perpetuo.

En México, se reconoce la teoria dualista en el articulo 11 de la Ley Federal del Derecho de
Autor, mismo que dispone:

*Articulo 11. El derecho de autor es el reconocimiento que hac2 el Estado a favor de
todo creador de obras literarias y aristicas previstas en el articulo 13 de esta Ley, en
virtud del cual otorga su proteccion para que el autor goce de prerrogalivas y privilegios
exclusivos de cardcter personal y patrimonial: Los primeros inlegran el llamado derecho
moral y los segundos, el patrimomial”, '
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Por otra parte, frente al caracter de transmisibles y temporales que tienen los derechos
patrimoniales, los derechos morales son por naturaleza intransferibles, imprescriptibles y

perpetuos.
9. Derechos Morales.

Los derechos morales protegen basicamente la personalidad def autor en relacién con su obra.
Et autor en su creacion transmite su propia vision de la realidad, atn en la ficcién; expresa ideas
propias; refleja parte de su.mismo ser. De ahi que la ley no pueda menos que reconocer su
absoluto gobierno sobre las obras, como extension de su esencia humana, de su personalidad.
Los derechos morales son emanados de la personalidad, y reconocidos como derechos
humanos en la Declaracion Universal de los Derechos del Hombre, como fue serialado con

anterioridad.

En los palses que siguen la tradicion juridica europea continental, los derechos morales son
reconocidos de manera unanime, en tanto que en los paises de derecho anglosajon, la
proteccioén de estos mismos intereses ha venido a darse por via jurisprudencial o mediante la
consagracion de acciones en contra de quien vulnere |a paternidad, integridad o ineditud de la

obra,

Bajo el enfoque del derecho europeo continental los derechos morales se consideran
inalienables, es decir, que no pueden transferirse, asi mismo, con arreglo a este enfoque
juridico, estos derechos son perpetuos. No obstante, existen paises en donde los derechos
morales estan limitados en el tiempo al igual que los derechos patrimoniales. Asi mismo, en la
generalidad de nuestros paises, la ley inhibe al autor para disponer de este derecho, dandole la
calidad de inalienable, de tal modo que no podra transferirse a ningtn titulo, ni ser renunciado o
cedido. En México, la Ley Federal de! Derecho de Autor publicada en el Diario Oficial de la
Federacion el 24 de diciembre de 1996, dispone en su articulo 19 que "El derecho moral se

considera unido al autor y es inalienable, imprescriptible irrenunciable e inembargable”.

Sin embargo y no obstante el caracter personal de estos derechos, la ley ha tenido que prever
eventos en los cuales su ejercicio se limita a la necesidad de la utilizacién de la obra por parte
de titulares secundarios. No sobra denotar la importancia que se deriva de la salvaguardia de
los derechos morales, al traducirse en la presentacion intacta del patrimonio cultural de las
naciones, en la medida en que se logre mantener las obras en su concepcidn original y
verdadera.



LOS ESQUEMAS DE TRAZADO DE CIRCUITOS INTEGRADOS EN EL DERECHO COMPARADO

10. Derecho de Paternidad.,

Comprende el derecho o reivindicar en todo tiempo la patemidad de la obra, en especial para
que siempre se mencione o indique su nombre en cualquier utilizacion que de ella se haga, y
aun para ocultarlo totalmente (el anénimo) o para ocultarlo bajo un seudonimo

En el Convenio de Berna para la Proteccion de las Obras Literarias y Artisticas de 1886, esta
consagrado por el articulo 6 bis, numeral 1, en la siguiente forma:

“Independientemente de los derechos patrimoniales de! aulor e incluso después de la
cesion de estos derechos, el autor conservara el derecho a reivindicar la paternidad de la
obra ..}

En los paises de tradicion juridica anglosajona, en los que no existe un reconocimiento expreso
de los derechos morales, puede encontrarse una proteccion de! derecho de! autor consistente
en que se le reconozca su condicion de creador de la obra, en disposiciones tales como la
obligacion de indicar la fuente. o

En México, la Ley Federal del Derecho de Autor, en las fracciones Il y VI del articuto 21
establece;

“"Articulo 21. Los litulares de los derechos morales podran en todo tiempo:"

]
“Il. Exigir el reconocimienlo de su calidad de aulor respecto de la obra por el creada y de
disponer que su divulgaciones efectiie como obra anonima a seudénimayy...)"

*V1. Oponerse a que se le atribuya al autor una obra que no es de su creacion. Cualquier
persona a quien se prelenda atribuir una obra que no sea de su creacion podra ejercer la
facultad a que se refiere esta fraccion. {...)"

Por tanto, el derecho de paternidad comprende:

a) el derecho de reivindicar fa condicién de autor cuando se ha omitido la mencion de su
nombre o se hace figurar otro nombre o un seudénimo o la forma especial de mencionar su
nombre (ya sea abreviado o adicionado), el seudénimo o el anénimo cuando ha optado por
éstos y se hace figurar su verdadero nombre.

b) el derecho a defender su autoria cuando ella es impugnada.
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11. Derecho de Integridad,

El autor tiene el derecho a oponerse a la distorsion, mutilacién u otras acciones en relacion con

su obra que puedan ser perjudiciales para su honor o reputacién como autor.

En el Convenio de Berna para la Proteccién de las Obras Literarias y Artisticas de 1886, el
derecho al respeto de la integridad de la obra esta contenido en el Articulo 6 bis, cuyo texto es

el siguiente:

"Independientemente de los derechos palrimoniales del autor, e incluso después de la
cesion de esos derechos, el autor conservara e! derecho de reivindicar la paternidad de
la obra y de oponerse a cualquier deformacion, mulilacion u otra modificacion de la
misma o a cualquier atenlado a la misma que cause pesjuicio a su honor 0 a8 su
reputacion.”

Apunta esta prefrogativa a guardar la integridad y autenticidad de las obras, en beneficio de la
cultura y del derecho de la humanidad a gozar y disfrutar de un acervo de bienes culturales
conforme el autor los cred. Este derecho a la integridad de la obra ha permitido mantener vivos,
a través de las generaciones, los aportes de todas las culturgs a la civilizacién de hoy.

En México, la Ley Federal del Derecho de Autor, en la fraccion 1l del articulo 21 establece:

“Articulo 21. Los titulares de los defechos morales podran en todo liempo:"

()

“IIl. Exigir respecto a la obra, oponiéndose a cualquier deformacion, mutilacion u olra
modificacion de ella, asl como a toda accién o alentado a la misma que cause demérito
de ella o perjuicio a 1a reputacion de su aulor; (..)"

12. Derecho de Divulgacion.

Es la facuitad del autor para decidir sobre la divulgacion de la obra o la ineditud, o en otras
palabras, para decidir si dara a conocer su obra y en qué forma, o si la mantendra reservada en -
la esfera de su intimidad. Este derecho se hace extensivo a la divuigacion del contenido
esencial de Ia obra o de una descripcion de ésta.

La divulgacion de la obra comprende toda expresion de fa obra que, con el consentimiento del
autor, la haga accesible por primera vez al publico en cualquier forma.



- LOS ESQUEMAS DE TRAZADO DE CIRCUITOS INTEGRADOS EN EL DERECHO COMPARADO

La obra no pierde la condicidn de inédita cuando es comunicada a terceros de manera privada,
esto es, entre el circulo de familiares o de amistades del autor, o a posibles utilizadores a fin de
contratar la explotacion, asi como tampoco se pierde la ineditud mediante la lectura o el recitado
de una obra durante los ensayos. Para perder la ineditud, la obra debe haberse puesto al
acceso de un publico, es decir, de un nimero de personas indeterminadas que permita
considerar que la obra ha salido del circulo privado del autor. .

En México, la Ley Federal del Derecho de Autor, en a fraccion 1 del articulo 21 se establece:

"Articulo 21, Los litulares de los derechos morales podran en lodo tiempo:"

|. Determinar si su obra ha de ser divulgada y en que forma mantenerla inédita; (...)
13. Derecho de Modificacién.

E! derecho de modificacidén consiste en que el autor conserva la facultad de introducirle
modificaciones a la obra, aunque ésta ya haya sido divulgada. Para algunos, esta es una
consecuencia légica del derecho de crear: antes de una nueva edicion o reimpresion de una
obra literaria, por ejemplo, el autor puede sentir la necesidad de corregir o de aclarar conceptos,
de mejorar el estilo, de hacer inclusiones o supresiones con el propasito de perfeccionar la obra,

etc.

En México, la Ley Federal de! Derecho de Autor, en la fraccion 1V de! articulo 21 se establece:
"Articulo 21, Los litulares de los derechos morales podran en lodo tiempo:"
IV. Modificar su obra; {...)

14, Derecho de Retracto o Retiro.

Es el derecho a retirar la obra del acceso publico alin después de haberlo autorizado, previa
compensacion econdmica por los dafios que pueda ocasionar a quienes inicialmente les habia

concedido derechos de utilizacion.

Este derecho moral también es conocido como “derecho de arrepentimiento”, tiene como
finalidad permitir al autor retirar la obra de circulacion cuando ésta ya no se ajuste a sus
convicciones intelectuales o morales, siendo éste un desarrolio de principios tales como la
libertad de pensamiento y de! libre desarrollo de la personalidad.
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En México, 1a Ley Federal del Derecho de Autor, en la fraccion V del articulo 21 se establece:

“Articulo 21. Los titulares de los derechos morales podran en todo tiempo.”
V. Retirar su obra del comercio, y{...)

Es posible que después de ejercer el derecho de retracto, el autor cambie nuevamente de
parecer y decida reemprender la explotacion de fa obra, 1o cual esta permitido.

15. Derechos Patrimoniales.

Los derechos econdmicos (a diferencia de los derechos emanados de la personalidad)
comprenden los derechos que tienen un valor pecuniario, esto es, que forman parte dcl
patrimonio, y que normalmente pueden transferirse y explotarse econdémicamente.

Ademas de ser emanacion del espiritu y de! intelecto humano, |a obra intelectual es un bien que
en el desarrollo de su explotacion produce riqueza, beneficios economicos, ingresos,

constituyendo por tanto un activo patrimenial.

“Articulo 24, En virtud del derecho patrimonial, corresponde al autor el derecho de
explotar de manera exclusiva sus obras, o de autorizar a ofros su explotacion, en
cualquier forma, dentro de los limites que establece la presente Ley y sin menoscabo de
1a titularidad de los derechos morales a que se refiere el articuto 21 de la misma™.

Los derechos patrimoniales constituyen facuitades exclusivas que le permiten al autor controlar
los distintos actos de explotacion econdmica de que la obra puede ser objeto,

fundamentalmente los siguientes:
- Elderecho de reproducir la obra;

- El derecho de comunicar la obra al publico, por ejemplo, mediante la interpretacion o
ejecucion publica o por la radiodifusion;

- El derecho de hacer traducciones, adaptaciones, arreglos y otras transformaciones de la

obra;

- El derecho de distribuir los ejemplares de la obra, mediante su venta, arrendamiento o

alquiler;
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- El derecho de recibir un porcentaje del precio en las ventas sucesivas que se hagan de
los efemplares de ciertas obras.

Es importante dejar claro que cada uno de los derechos patrimoniales hace referencia a actos
distintos de explotacion de la obra, independientes entre si. En materia contractual, cuando se
esta entregando una autorizacion para la utilizacién de una obra literaria o artistica, todo uso es
considerado independiente y requiere del previo consentimiento del titular del derecho, sin que
pueda hacerse interpretacion extensiva de la voluntad que confiere una forma de utilizacién a
otras no concedidas expresamente.

16. Derecho de Reproduccion.

El derecho de reproduccion es la facultad exclusiva para autorizar o prohibir la fijacién material,
en cualquier medio y por cualquier procedimiento que permita su comunicacion y la obtencion
de una o de varias copias de toda o de parte de la obra.

La reproduccién de una obra significa que se hacen copias de ella bien directamente (por
ejemplo, fotocopias) o indirectamente (por ejemplo, cuando se reproduce una grabacion en un
programa de radiodifusién y se graba en una cinta magnética por e! oyente).

El derecho de reproduccidn incluye Ia edicion, la copia, la inclusion en pelicula cinematografica,
videograma, o cualquier otra forma de fijacion.

También constituye reproduccion la realizacion de uno o mas ejemplares tridimensionales de
una obra bidimensional, por ejemplo, cuando se realiza una escultura a partir de un dibujo o una
pintura, asi como también la realizacion de uno 0 mas ejemplares bidimensionales de una obra
tridimensional, como seria el caso, por ejemplo, de la fotografia de una escultura.

En México, la Ley Federal del Derecho de Autor, en la fraccién | del articulo 27 se establece:

"Articulo 27. Los titulares de los derechos patrimoniales podran autorizar o prehibir:

“|. La reproduccién, publicacion, edicién o fijacion material de una obra en copias o
ejemplares, efectuada por cualquier medio ya sea impreso, fonografico, grafico, plastico,
audiovisual, electrénico u otro similar; (...}

VIl Cualquier utilizacién publica de la obra, salvo en los casos expresamente
establecidos por esta Ley.
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17. Derecho de Comunicacién Publica.

Se entiende por comunicacion publica de una obra todo acto por el cual una pluralidad de
personas pueda tener acceso a todo o parte de ella, en su forma original o transformada, por

medios que no consisten en la distribucion de ejemplares.

La comunicacién se considera pliblica, cualesquiera que sean sus fines, cuando tiene lugar
dentro de un dmbito que no sea estrictamente familiar o doméstico y, aun dentro de éste,
cuando esta integrado o conectado a una red de difusion de cualquier tipo.

El derecho de comunicacion publica se relaciona con la ejecucion, representacién, declamacion,
radiodifusién sonora o audiovisual, difusion por pa.rlantes, telefonia, fonografos, o equipos
analogos, transmision de obras al publico por hilo, cable, fibra dptica u otros procedimiento
similar, el derecho de exposicion publica de obras de arte o sus reproducciones. Ef derecho de
comunicacion publica cubre toda comunicacion directa (“en vivo") o indirecta (mediante
fijlaciones, como discos fonograficos, cintas y bandas magnéticas o de otro tipo, films,
videocopias, 0 a través de un agente de difusion, como la radiodifusion o la Internet), es decir,
toda actividad que posibilite que la obra llegue a un publico usuario distinto de aquel al que se

dirige la comunicacion originaria.
En cuanto al concepto de comunicacion publica, el articulo 16, prescribe:

“Articulo 16. La obra podra hacerse del conocimiento publico mediante los actos que se
describen a continuacion:”

"I Divulgacion: E acto de hacer accesible una obra literaria y artistica por cualquier
medio al publico, por primera vez, con lo cual deja de ser inédita,

Il. Publicacion: La reproduccién de la obra en forma tangible y su puesla disposicion del

publico permanenle o provisional por medios

o su

electranicos, que permitan al piblico leerla o conocerla, visual, {actit o auditivamente;

1il. Comunicacion Publica: Aclo medianle el cual la obra se pane al alcance general, por
cualquier medio o procedimiento que la difunda y que no consista en la distribucitn de
ejemplares;

V. Ejecucion o rep ior: publica: P ion de una obra, por cualquier medio, a
oyentes o espectadores sin restringirla a un grupo privado o familiar. No se considera
publica fa ejecucién o representacion que se hace de la obra denlro del circulo de una
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escuela 0 una institucion de asistencia publica o privada, siempre y cuando no se realice
con fines de tucro;

V. Distribucion al piblico: Puesta a disposicion del piblico del original o copia de la obra
mediante venta, arrendamiento y, en general, cualquier otra forma, y

VI. Reproduccion: La realizacion de uno o varios ejemplares de una obra incluyendo

trate de la realizacion bidimensional de una obra tridimensional o viceversa’.

ienlo per o temporal por medios eleclionicos, aunque se

La enumeracion de los distintos actos de comunicacion publica, deja claro que este derecho
comprende toda actividad que posibilite que la obra llegue a un publico distinto de aquel al que
se dirige la comunicacion originaria. Cada acto por el cual la obra llega a un "publico nuevo",
constituye un nuevo acto de comunicacion publica.

Asimismo, el articulo 27 en sus fracciones {1y Iil, dispone que:
“Articulo 27. Los titulares de los derechos palrimoniales podran aulorizar o prohibir:
l. 1.a comunicacion publica de su obra a traves de cualquiera de las siguientes maneras:

a) La representacion, recitacion o ejecucion publica en el caso de las obras literarias y
artisticas;

b) La exhibicion piblica por cualquier medio o procedimi en el caso de obras

q

literarias y artisticas, y
¢} Elacceso publico por medio de 1a telecomunicacion.

Il La transmision piblica o radiodifusion de sus obras, en cualquier modalidad,
incluyendo la transmisién o retransmision de las obras por.

a) Cable;

b) Fibra oplica;

c)Microondas;

d) Via Saltélite, o

e) Cualquier olro medio andtogo; (...}

VIi. Cualquier ufilizacion publica de la obra, salvo en los casos expresamenie
establecidos por esta Ley.

18, Derecho de Transformacion.
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Se entiende por transformacion, la modificacion de una obra preexistente. Para el derecho de
autor, las alteraciones creativas dan lugar a una obra derivada que, a su vez, estd llamada a ser
objeto de proteccion. Otro tipo de transformaciones persiguen simplemente la finalidad de
adaptar la obra a las condiciones especiales que exige una utilizacion particular, por ejemplo, a
las posibilidades de un escenario especifico en el caso de las obras dramaticas. En virlud de
este derecho de transformacion, cualquier alteracion de una obra estd supeditada a la

autorizacion del titular del derecho de autor.

La adaptacion es la modificacién de una obra preexistente, mediante la cual la obra pasa de un
género a ofro, como es el caso, por ejemplo, de la adaptacion de las novelas como obras
cinematograficas. La adaptacion puede consistir también en una variacion de la obra sin que
ésta cambie de género. La adaptacion también supone alteracion de la composicion de una

obra, a diferencia de la traduccién que transforma Unicamente su forma de expresjén.

La ley mexicana de derechos de autor establece que:
“Articulo 27. Los itulares de los derechos patrimoniales podran autarizar o prohibir:

V. La divulgacion de obras derivadas, en cualquiera de sus modalidades, tales como la
traduccién, adaptacion, parafrasis, arreglos y transformaciones, y (...)".

VIl Cualquier uliizacion publica de la obra, salvo en los casos expresamenie

eslablecidos por esta Ley.
19. Derecho de Distribucion,

Ademas de los derechos econdmicos que se han mencionado, las leyes nacionales también
pueden conceder a los autores otros tipos de derechos. Ciertas legislaciones consagran el
denominado derecho distribucion, es decir, un derecho por el cual el autor puede autorizar o
prohibir la distribucion al publico de copias de sus obras mediante su venta, arrendamiento o

alquiler.

El derecho de distribucion se ha venido estructurando a partir de algunas legislaciones tales
como la francesa y la belga, y de algunos acuerdos regionales, tales como la Decisién Andina
351 de 1993; y comprende tres elementos: el derecho de alquiler, el derecho de préstamo
plblico y el derecho de importacion. Sin embargo, no existe uniformidad en las legislaciones
nacionales sobre este importante derecho, ni tampoco se habia consagrado, como tal, en un
tratado internacional, hasta la expedicion de los Tratados de la OMPI de 1996.
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En México, las fracciones IV, V y VIl del articulo 27 de la Ley Federal del Derecho de Autor,
publicada en e! Diario Oficial de la Federacion el 24 de diciembre de 1996, establece al respecto

lo siguiente:
"Articulo 27. Los titulares de los derechos patiimoniales podran autorizar o prohibir:

V. La distribucion de la obra, incluyendo la venta u olras formas de transmision de la
propiedad de los soportes materiales que la conlengan, asi como cualquier forma de
transmision de uso o explotacion. Cuando la distribucion se fleve a cabo mediante venta,
este derecho de oposicion entendera agolado efectuada la primera venta, salvo en el
caso expresamente contemplado en el articulo 104 de esta Ley;

V. La importacion al teritorio nacional de copias de la obra hechas sin su
autorizacion(...)

Vil. Cualquier utilizacion publica de la obra, salvo en los casos expresamente
establecidos por esla Ley.

20. Derecho de Seguimiento (Droit de Suite).

Es de comin ocurrencia entre los artistas plasticos durante el inicio de su carrera, la venta a
precios muy bajos de sus trabajos, a instancias de la necesidad de proveer a su subsistencia,
quedando al margen de la posterior explotacion comercial que tales trabajos puedan tener, que
basicamente consiste en la reventa, la cual se va transformando en una fuente de ganancias, a
veces muy importante, en la medida en que el artista va ganando reconocimiento gracias a su

talento y consagracién.

El denominado “droit de suite" o derecho de seguimiento, es un derecho que algunas
legislaciones de derecho de autor conceden al autor, en virtud del cual éste puede reclamar una
parte de los ingresos oblenidos en cada nueva venta publica de ejemplares -originales de las
obras de bellas artes, tratandose de ventas realizadas durante el término de duracién de la
proteccion de! derecho de autor sobre la obra. Este derecho puede hacerse extensivo también a

las ventas publicas de manuscritos originales.

La gran mayoria de las leyes nacionales reconocen a este derecho el caracter de inalienable e
irrenunciable, puesto que al poder ser objeto de cesién o renuncia, se desvirtuaria (a finalidad
protectora que lo orienta, Por otra parte, no constituye el droit de suite un derecho exclusivo, en
el sentido que el autor tuviera la facultad de autorizar o prohibir las posteriores reventas de su
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obra, puesto que se trata de un derecho de remuneracion, en el que el autor recibe una
retribucion como un porcentaje de los rendimientos que resultan de la-utilizacion econoémica del
ejemplar de su obra, fuera de! alcance de sus derechos exclusivos.

A la muerte del autor, este derecho pasa a sus herederos, aunque algunas legislaciones le
atribuyen tal facultad a ofras instituciones autorizadas.

En México no se ha consagrado este derecho "de suite" dentro de la Ley Federal de! Derecho
de Autor, sin embargo, se tiene conocimiento de la existencia de un proyecto de reforma a la
Ley Federal del Derecho de Autor, a efecto de incluir este derecho en la legislacion nacional.

A manera de ejemplo, a efecto de clarificar la forma en que ha sido legislado el droit de suite, la
Decision Andina 351 de 1993, prescribe;

“Articulo 16. Los autores de obras de arle y, a su inueite, sus derechohabientes, tienen
el derecho inalienable de obtener una participacion en las sucesivas venlas que se
realicen sobre la obra, en subasta ptblica o por intermedio de un negociante profesional
en obras de arte. Los Paises Miembros reglamenlaran este derecho.”

Lo anterior es una clara muestra de la tendencia internacional de reconocer ese derecho de
seguimiento de |a obra a los autores de obras plasticas.

21, Proteccion Internacional.

Si bien es cierto que en el campo de! derecho intelectual, tanto en el caso de los derechos de
autor como con la propiedad industrial, se encuentra cierta uniformidad en cuanto a
disposiciones legales, habria que destacar que en lo que se refiere a la proteccion internacional
del derecho de autor y los derechos conexos, las diversas legislaciones consideran obras

distintas como protegidas.

Ademas, las leyes nacionales relativas al derecho de autor generalmente sélo concernian a
aquellos actos realizados o cometidos en el propio Estado, es decir, seguian principios
territoriales. En consecuencia, no podian establecer proteccion de las obras de nacionales de

un Estado a otro.

En vista del caracter internacional que desde un principio demostrd el derecho de autor, se
vislumbré la necesidad de establecer una normatividad internacional, siendo los paises
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europeos los que lideraron la consolidacion de un convenio multilateral que rigiera las
relaciones de los paises en materia de proteccion a las obras del intelecto humano.

Con el fin de garantizar la proteccién en Estados extranjeros a sus propios ciudadanos, en
1886, diez Estados establecieron la Union Internacional para la Proteccién de las Obras
Literarias y Artisticas, firmando el Convenio de Berna para la Proteccion de las Obras Literarias
y Artisticas.®

El texto original de! Convenio de Berna para la Proteccion de las Obras Literarias y Artisticas
que data de 1886, ha sido revisado aproximadamente cada 20 afos. E! texto actual del
Convenio corresponde a su ultima revision efectuada a través del Acta de Paris de 1971,y su
estructura actual esta determinada de la siguiente manera: los articulos 1 a 21 constituyen los
denominados articulos sustantivos y los articulos 22 al 38 los administrativos, las clausulas

finales y las disposiciones transitorias.

El Convenio de Berna se apoya en tres principios basicos y contiene una serie de disposiciones
que determinan la proteccion minima que se ha de conceder, siendo los principios basicos los

siguientes:

. El Principio de Trato Nacional, que implica que las obras originarias de uno de los
Estados contratantes (o sea, aquellas cuyo autor es nacional de ese Estado o las publicadas
por primera vez en ese Estado) tendran que ser objeto, en todos y cada uno de los demas

Estados Contratantes, de la misma proteccion que concedan a sus propios nacionales.

. El Principio de Proteccion Automatica, lo cual significa que la proteccién no tiene que

estar subordinada al cumplimiento de ninguna formalidad. '

. El Principic de !ndependencia de la Proteccion, esto es, que la proteccion es
independiente de la existencia de 1a proteccion en el pais de origen de las obras.

. El Principio de la Proteccion Minima, lo que significa que el Convenio establece un
minimos para equilibrar las diferencias en la proteccion; sin embargo, si un Estado Contratante
tiene estipulado un plazo mayor que el minimo prescrito en el Convenio y fa obra deja de estar
protegida en el pais de origen, se podra denegar la proteccion en cuanto cese la proteccion en

el pais de origen.

" Pyblicado en el Diario Oficial de la Federacian el 20 de diciembre de 1968
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Ademas del Convenio de Berna pueden citarse como pilares del régimen internacional del
derecho de autor, la Convencion Universal del Derecho de Autor (conocido come UCC) de
1952, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectuat refacionados con
el comercio y mds recientemente el Tratado de la OMP! sobre Derecho de Autor ademas de los
tratados que regulan los derechos conexos: el Tratado de la OMPI sobre interpretacion o
Ejecucion de Fonogramas, la Convencion de Roma sobre la Proteccion de los Artistas,
Interpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusion,
la Convencion de Ginebra para la Proteccién de los Productores de Fonogramas contra la
Reproduccién No Autorizada de sus Fonogramas, la Convencién de Bruselas sobre la
Distribucion de Sefiales Portadoras de Programas Transmitidas por Satélite y el Tratado sobre

el Registro Internacional de Obras Audiovisuales.
22. Derecho de la Propiedad Industrial.

Desde el punto de vista del desarrollo econémico de los pueblos “un factor de especial
importancia es el desarrolio interno de los recursos, aptitudes y habilidades humanas para
aumentar la productividad y sentido de competencia en la industria nacional tante mediante la
adquisicion de la tecnologla extranjera apropiada como por la creacion y adaptacion nativas que
puedan sostener las actividades industriales y una expresién de la economia por los beneficios
que representa un comercio de exporacion”.’® En este sentido, la propiedad industrial juega un
papel esencial en la generacion de riqueza y no porque en si misma la genere.

La existencia de un sistema de administracion eficiente y efectivo genera confianza y certeza
juridica de manera que se estimula la inversion productiva, tanto nacional como extranjera, que

si bien es cierto, constituye un factor de caracter psicoldgico, no por ello deja de tener valor.

En un discurso pronunciado en noviembre de 1972, durante el XXVIIl Congreso de la AIPPI,
Stephen P. Ladas establece que "el sistema de propiedad industrial constituye un factor
institucional especial en el proceso de transmitir nueva tecnologia a paises en proceso de

desarrollo por las siguientes razones:

a) puede estimular la introduccion de tecnologia nueva debido a la proteccion legal que
recibe el dueiio de tal propiedad; y

18 Ladas P, Stephen. “PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DESARROLLO ECONOMICO". REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL ¥
ARTISTICA México. Afo X, julio-diciembre. 1972, nim 20. p.194-195
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b) puede tener el efecto de restringir el acceso facil a nueva tecnologia debido a los
derechos exclusivos concedidos a extranjeros, cuyos derechos no van acompaiados de
desarrollo local o implican términos de financiamiento y explotacion onerosos para esos palises.”

Asimismo, expresa que el sistema legal ideal debe guardar equilibrio entre ambos factores lo
cual, a pesar de haber transcurrido cerca de 28 afios, no deja de tener vigencia.

La propiedad industrial protege y promueve la realizacion de invenciones patentables, los
modelos de utilidad y los disefios industriales, o los signos distintivos integrado por las marcas,
avisos y nombres comerciales y las denominaciones de origen.

La Propiedad Industrial en México tiende a evolucionar dia con dia, presentandose con mayor
énfasis y utilidad en las actividades de produccion y comercializacion de bienes y servicios. Este
flujo de creaciones técnicas y la diferenciacion de productos y servicios es primordial en su
estimulacion, ya que son pilares en la innovacion mercantil y del progreso tecnologico e
industrial. Con la entrada en vigor de la reforma a la Ley de la Propiedad Industrial, el primero
de octubre de 1994, aumento considerablemente la proteccion juridica en esta materia. A nivel
internacional esta seguridad juridica se traduce en un factor atractivo para la inversion
extranjera y facilita la transferencia de tecnologia externa hacia el pais.

Las disposiciones legales aplicables, como lo es el marco juridico legal en materia de propiedad
industrial, compila a las instituciones y figuras juridicas que son protegidas en contra de la
competencia desleal, ademas se ha reforzado al sistema de propiedad industrial para combatir
a dicha competencia de un modo més eficaz. Los beneficiarios de la aplicacién de estas normas
para la protection de la propiedad industrial son, sin duda, las personas fisicas y morales que
aportan creaciones utiles para las actividades industriales y comerciales e indirectamente, los

consumidores.

Esta proteccion se refleja en un beneficio econdmico, una ganancia o retribucion como
resultado de los recursos econdmicos y el esfuerzo creador invertidos en la invencion o
innovacion o por la calidad de productos o servicios identificados con un signo distintivo, y con
ello ganar una ventaja por la preferencia de la clientela efectiva en relacién con los
competidores, lo que se refleja en una competitividad industrial y comercial.
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La proteccién juridica de la propiedad industrial estimula a las empresas a emprender mejoras
en sus procesos de produccién, productos y formas de comercializacién que utilizan en sus
actividades de produccion y comercio, para reforzar su competitividad y obtener un mayor
beneficio economico, sin verse afectadas negativamente por el uso o imitacion no autorizada de
las mismas.

Lo anterior, conduce a un desarrollo industrial y comercial més rapido en México beneficiando a
los consumidores del pais a través de un flujo de innovaciones en los bienes y servicios que se
ofrecen en el mercado.

23, Instituciones.

El derecho de la propiedad industrial comprendle aquellos actos que se encuentran reflejados en
la actividad del intelecto humano aplicada a la busqueda de soluciones de problemas
especificos en el campo de ta industria y del comercio, o a la implantacién de medios que hagan
posible la diferenciacion de establecimientos, productos y servicios.

El derecho de propiedad industrial es considerado como un privilegio de usar en forma
exclusiva y temporal las creaciones y los signos distintivos de productos, establecimientos y
servicios.

La propiedad industrial comprende las siguientes instituciones: las creaciones industriales
nuevas {incluyendo a las invenciones biotecnolégicas); los signos distintivos; los secretos
industriales y la represion a la competencia desleal.

Los dos primeros temas mencionados tienen rasgos comunes, ya que las invenciones, las
marcas y los dibujos y modelos industriales estan protegidos por derechos exclusivos de
explotacion,

Las creaciones industriales nuevas comprenden las patentes de invencion, modelo de utilidad, y
los disefios industriales, que comprenden a su vez a los modelos y dibujos industriales.

Los signos distintivos de la empresa se integran por las marcas, los nombres comerciales, las
denominaciones de origen y los avisos comerciales.
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Iguaimente, dentro de la propiedad industrial se ha situado la proteccion de las indicaciones
geograficas, tanto a las indicaciones de procedencia como a las denominaciones de origen.?®

Para obtener la plena proteccion a los derechos de propiedad industrial es necesario contar con
disposiciones que posibiliten la represion de la competencia desleal y en esle sentido se
encuentran las infracciones y delitos en esta materia, asi como los protedimientos de
declaracion administrativa de infraccion, nulidad, caducidad y cancelacion,

Sin embargo, cabe destacar que en el caso de la represion de la competencia desleal no se
trata de derechos exclusivos, sino que se atacan directamente los actos de competencia
contrarios a los usos honrados en materia industrial o comercial, lo mismo ocurre con la

informacion no divulgada (los secretos industriales o comerciales).
24. Creaciones Industriales Nuevas,

Como se menciond en parrafos precedentes las creaciones industriales nuevas comprenden fas
patentes de invencion, los modelos de utilidad y los disefios industriales, que comprenden a su

vez a los modelos y dibujos industriales.
25. Patentes de Invencion.

Una invencion puede ser definida como una clase de conocimiento organizado con vistas a dar

una solucién a un problema técnico.

Se considera invencién toda creacion intelectual que permite transformar la materia o la energla
que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre para la satisfaccion
inmediata de una necesidad concreta. Quedan comprendidos entre la invenciones los procesos
y productos de aplicacion industrial. Las invenciones se protegen, generalmente, a través de la

palentes.

Una patente es un cerificado por medio del cual el Estado concede a una persona el derecho
exclusivo de explotar la invencion, ya sea mediante la fabricacion, utilizacion o venta dentro de
territorio nacional, Este derecho se otorga sélo para un periodo de tiempo limitado, que en el

2 £l Acuerdo sobre los Aspectos de tos Derechos de Propiedad Intelectual telacionados con el Cometcio (ADPIC). Parte Il Noimas
Relativas a la Exislencia. Alcance y Ejercicio de los Derechos de Propiedad Intelectual Publicacion en el Diario Oficiat de Ya Federacion ef 30
de diciembre de 1994 Parte /3. p. 65, también menciona los *esquemas de razado {lopografias) de los circudos integrados” y fa ‘informacion
no dwulgada’ entre los objetos de derechos de propiedad intelectual
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caso de México es de 20 afios contados a partir de la fecha de solicitud de la patente. La
persona a quien se otorga la patente se denomina su titular.

La invencion para que sea patentable, debe reunir los requisitos de novedad, que sea resultado
| Fil

de una actividad inventiva y tenga una aplicacion industrial.
Esto quiere decir, que el proceso o producto debe basarse en una manera universaimente
nueva de transformar la materia o la energia existente en la naturaleza, no encontrandose en el -
estado de la técnica®; creacion cuyo resultado no se deduzca o sea evidente para un técnico
en la materia y, por Gltimo, que tenga la posibilidad de ser producido o utilizado en cualquier
rama de actividad econémica.

26. Modelos de Utilidad,

Se consideran modelos de utilidad los objetos, utensilios, aparatos o herramientas que como
resultado de una modificacién en su disposicién, configuracion estructura o forma, presenten
una funcién diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad.

Es en principio una invencion, una innovacion tecnolégica por lo cual se vincula muy
estrechamente a las invenciones patentables, pero a diferencia de la patente, el modelo de
utilidad se refiere a soluciones ya conocidas modificando sus aspectos marginales y de
ejecucion,

La Ley de la Propiedad Industrial establece:

ARTICULO 28. Se cansideian modelos de utilidad los objetos, utensilios, aparatos o
herramientas que, como resultado de una modificacion en su disposicion, configuracion,
estructura o forma, presenten una funcidn diferenle respeclo de las partes que lo
integran o ventajas en cuanto a su utilidad.

La Ley protege, en consecuencia, una actividad intelectual que se materializa en la forma o
estructura de un objeto, lo cual excluye a otras invenciones como gases, liquidos o solidos,
asimismo la definicion excluye indirectamente la posibilidad de registrar las invenciones de
procedimiento.

2 Para consultar las excepciones ala p i que no se consideraran como invencion, ver los ariculo 16y
19 de la Ley de Ja Propiedad Industrial, pubhcada en el Diatio Ohcual de Ia federacién 27 de junio de 1991 y reformada e! 2 de agosto de 1994,

2 Definida como el conjunto de Conacimientos técnicos que se han hecho publicos mediante una descripcion oral o esciita. por la
explotacion o por cualquier otro medio de difusion o informacion, en nuestro pais o en el extranjero.




LOS ESQUEMAS DE TRAZADO DE CIRCUITOS INTEGRADOS EN EL DERECHO COMPARADO

El modelo de utilidad es susceptible de registrarse y su vigencia es de diez afios
improrrogables, contados a partir de la fecha de presentacion de la solicitud. Para que se le
conceda el registro, debe ser nuevo y susceptible de aplicacién industrial.

27, Diseiios Industriales.

La Ley de la Propiedad industrial establece proteccion al campo de la estética en los productos,
que ha desempeiiado un papel importante en la competencia comercial, por medio del registro
de los disefios usados en la industria, siempre y cuando sean nuevos y susceptible de
aplicacion industrial. La vigencia de la proteccion es de quince afios improrrogables a partir de
la presentacion de fa solicitud.

En este sentido cabe destacar que el concepto de novedad que se uliliza en disefios
industriales difiere de! de patentes, ya que se consideran nuevos los disefios que son de
creacion independiente y difieren en grado significativo, de disefos conocidos o de
combinaciones de caracteristicas conocidas de disefios.

La proteccion que se otorga a los diserios industriales no comprende caracteristicas o
elementos dictados Gnicamente por consideraciones de orden técnico o por la realizacion de
una funcién técnica, y que no incorporen ninglin aporte arbitrario del disefiador; ni aquellos
elementos cuya reproduccion exacta fuese necesaria para permitir que el producto que
incorpora el disefip sea montado mecanicamente o conectado con otro producto del cual
constituya una parte o pieza integrante, esta limitacion no se aplica tratandose de productos en
los cuales el disefio radica en la forma destinada a permitir el montaje o la conexion multiple de

los productos o su conexion dentro de un sistema modular.

Los disefios industriales, comprenden a los modelos y dibujos industriales. Un dibujo o modelo
industrial es el aspecto ornamental de un articulo utilitario. Ef aspecto ornamental puede estar
constituido por elementos de tres dimensiones (la forma del articulo) o de dos dimensiones
(lineas, dibujos, colores) que no han de estar basados exclusivamente en la funcion propia del

articulo utilitario.

Los dibujos industriales son toda combinacién de figuras, lineas o colores que se incorporen a
un producto industrial con fines de ornamentacién y que le den un aspecto peculiar y propio.
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Por otra parte, los modelos industriales, se constituyen por toda forma tridimensional que sirva
de tipo o patrén para la fabricacién de un producto industrial, que le dé apariencia especial en
cuanto no implique efectos técnicos.

La proteccién de un dibujo 0 modelo industrial consiste en que no puede ser legalmente copiado
sin autorizacion del propietario registrado y en que las copias hechas sin su autorizacién no
pueden ser legalmente vendidas ni importadas.

En algunos paises, cierfos tipos de dibujos y modelos industriales estan protegidos
adicionalmente como obras de arte aplicado.

28. Signos Distintivos de la Empresa,

La categoria correspondiente a los signos distintivos de la empresa se integran por las marcas,
avisos comerciales, los nombres comerciales y las denominaciones de origen.

29, Marcas.

Una marca puede ser definida como signo distintivo del que se valen los industriales,
comerciantes y prestadores de servicios para diferenciar sus productos y servicios de los de sus
competidores. El signo puede estar formado en particular por una o varias palabras distintivas,
letras, numeros, dibujos o imagenes, emblemas, colores o combinaciones de colores pudiendo
ser tridimensional, como la forma del envase o embalaje de! producto (siempre que no sea mera
consecuencia de su funcién), asi como por sus combinaciones. De lo anterior, se desprende la

existencia de diversas categorias de marcas:

En cuanto a su objeto - identifican algo en especial -:
1. Marcas de Productos.
2. Marcas de Servicios.

Las marcas de productos son las que, desde el origen del derecho de propiedad industrial, han
estado protegidas, porque son cosas o bienes tangibles los elementos que se distinguen unos
de otros con estos simbolos, y con el transcurso de! tiempo se hace extensivo el uso de las
marcas a quienes prestan un servicio, reconociendo proteccién al signo distintivo conforme al
cual se pueden diferenciar servicios que son bienes inmateriales.
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Es en una ley norteamericana de 1946, Lanham Act, en donde se reconocen los signos
distintivos que se encargan de diferenciar servicios. Esta incorporacion se ha hecho extensiva a
casi todas las demas legislaciones.

La Ley de la Propiedad Industrial de 1942 no las reconocia y no fue sino hasta las postrimerias
de 1956, en que se incorporan marcas de servicio. Sin embargo no se reconocieron en forma
automatica, sino que fue a través de decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nacién
como se incorporaron a la legislacion mexicana.

Desde e! punto de vista del sujeto titular de la marca.

1. Marcas industriales o de fabrica
2. Marcas comerciales o de comercio.
3. Marcas de servicio.

Los fabricantes fueron los primeros en tener la proteccién de sus marcas. Fue hacia 1870
cuando comienza a reconocerse el derecho de usar marcas comerciales, en virtud de que al
comerciante se le consideraba un intermediario y sélo distinguia al producto que vendia.
Francia es el primer pais en reconocer al comerciante el derecho a la marca, pues en todas las
leyes de la época se hablaba de “marcas industriales”, como en la Ley de Marcas de Fabrica y
de Comercio (1896-1903), en México.

Atendiendo a sus elementos de constitucion, la marca puede ser:

1. Marca Nominativa. Atiende al nombre, al elemento fonético,

2, Marca Figurativa o Grafica. Se refiere a un emblema, figura o combinacién de colores,
atendiendo a sus aspecto visual.

3. Marca Tridimensional o de Volumen. Se caracteriza por su forma, su espacio.

4. Marca Mixta. Son aquellas que tienen una combinacién de alguna otra clases de las

marcas anteriores.

Por su origen las marcas pueden ser
1. Nacionales
2. Internacionales

Con el registro de una marca el Estado otorga el derecho a su uso exclusivo, al titular en el
territorio del pais otorgante. Sin embargo, con fundamento en el Arreglo de Madrid refativo al
Registro Internacional de Marcas y el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al
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Registro Internacional de Marcas, administrado por la Organizacién Mundial de la Propiedad
Intelectual, existe la posibilidad de obtener un registro internacional.

Es necesario aclarar que el registro no es necesario para comercializar productos ni prestar
servicios, puesto que los derechos sobre la marca se inician con su uso. Sin embargo, el
registro es recomendable para evilar la copia o imitacion y el aprovechamiento de su reputacion
comercial, asi como a ejercer las acciones legales oportunas contra quien haga un uso no
autorizado, acciones que se desprenden del derecho al uso exclusivo.

El registro se efectia respecto de productos o servicios especificos. Cuando una marca esta
registrada, ninguna persona ni empresa, salvo su propietario, podra utilizarla para productos o
servicios idénticos o similares a aquellos para los que esta registrada la marca. Todo uso no
autorizado de un signo similar a la marca protegida también esta prohibido, si tal uso puede
inducir a error al publico.

La proteccion de una marca no suele tener limitacién de tiempo, siempre que su registro se
renueve periddicamente, cada 10 afios y se continte utilizando tal y como fue registrada.

30. Avisos Comerciales.

Se entiende por éste el texto de un mensaje publicitario, se trata de frases u oraciones cortas
por medio del cual se da a conocer al publico, para efectos de su propaganda, los signos
identificadores de mercancias, servicios y establecimientos comerciales ya estudiados. El

anuncio siempre se referira a la publicitacién de un producto o servicio.

El efecto del registro tiene una vigencia de 10 afos, periodo que es prorrogable y otorga al
titular un derecho exclusivo de caracter temporal para utilizar ese texto o aviso.

Las prerrogativas que confieren el registro del aviso comercial consisten en el derecho exclusivo
a usarlo y de impedir que otras personas hagan uso de avisos iguales o semejanles, asi como

los derechos que derivan de las marcas, en lo que le sean aplicable.
31. Nombres Comerciales.

El nombre comercial corresponde al signo distintivo que se utiliza para identifica la empresa de .
una persona fisica o juridica, de las demas que tienen la misma o similar actividad industrial o -
mercantil.
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El rotulo de un establecimiento es la denominacién que algunos autores y legislaciones
emplean para designar al signo exterior de los locales de fa negociacion, como una variante del
nombre comercial.

La muestra de establecimiento es la expresién que también suele utilizarse como ofra
modalidad del nombre comercial, para la designacion material y exterior del establecimiento
mercantil. En el derecho mexicano fue regulada por el Cddigo de Comercio de 1884 que
destinaba varias disposiciones a esta figura juridica.

Los requisitos, asi como el procedimiento para solicitar la publicacion de un nombre comercial,
son los mismos que se requieren para las marcas, exceptuando las impresiones.
Adicionalmente se debe sefalar el giro preponderante del establecimiento al que se refiere en la
solicitud.

32. Denominaciones de Origen.

Es el signo distintivo que consiste Unicamente en ef nombre de un lugar que existe en la
geografia; es decir, consiste en el nombre de un lugar de la tierra en donde se conjugan los
elementos necesarios para originar los productos que se designan precisamente con ese
nombre geografico.

Los elementos que intervienen en |a elaboracién de ese tipo de mercancias son por un lado, los
factores naturales, las caracteristicas de orden natural de la region de que se trate y, por otro, el
factor humano consistente en saber realizar el trabajo en cuestion, implicando la posesion de la
técnica o del conjunto de conocimientos que dan lugar al producto.

La Ley de Propiedad Industrial define a la denominacion de origen como el nombre de una
region geografica del pais que sirve para designar un producto originario de la misma, y cuya
calidad o caracteristica se deban exclusivamente al medio geografico, comprendiendo en éste
los factores naturales y los humanos,

La declaracion general de proteccion es la fuente del dereche derivado de la denominacion de
origen, ésta es realizada por la autoridad administrativa, que de acuerdo con la Ley puede
hacerlo a peticion de quienes tengan interés juridico o de oficio. .
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Una peculiaridad de la denominacién de origen es que su proteccion no estd limitada a un plazo
fijo, sino que subsiste mientras perduren las circunstancias que la originaron.

Este signo puede obtener proteccion internacional conforme al Arreglo de Lisboa, relativo a la
Proteccién de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional, éste se efectia por
conducto de la Secretaria de Relaciones Exteriores, que tramitara el registro correspondiente.

La titularidad de este signo distintivo corresponde al Estado Mexicano, pero como signo
distintivo puede ser usado por los particulares mediante la autorizacion de uso correspondiente,

siempre que se satisfagan los requisitos establecidos por la Ley.

La duracion del registro del derecho a usar una denominacion de origen dura 5 afios, contados
a partir de la fecha de presentacion de la solicitud ante el IMPI, existiendo la posibilidad de la
renovacion por el mismo plazo, siempre que se compruebe que el interesado contintia
cumpliendo con las condiciones que le permitieron acceder al registro.

Los titulares de un registro de usuario de una denominacion de origen pueden emplear
licitamente !a denominacién, sobre la cual tiene la autorizacion de uso, sobre sus productos. En
este senlido, la autorizacion actia como una marca, pues puede trasmitir el derecho de uso,
siempre que se registre la ransmision y que se compruebe que el nuevo usuario cumple con los
requisitos establecidos por la declaracion general de proteccion para tener derecho a usar dicha
denominacidn. Igualmente se encuentra autorizado para otorgar la licencia de uso a quienes
distribuyan o vendan sus productos.

Los autorizados de una denominacion deben de utilizarla tal y como aparece en la declaracién

general de proteccion, de no utilizarla de esta forma se les revoca.

El uso de la denominacion de origen puede terminar por la cancelacion de la autorizacién de
uso, por nulidad y por terminacion de su vigencia.

33. Competencia Desleal.

La represion de la competencia desleal va contra los actos o practicas, en el ejercicio del

comercia 0 los negocios, que son contrarios a los usos honrados, principaimente contra:

1. los actos que puedan causar una confusién con los productos o servicios, o la actividad

industrial o comercial de una empresa,
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2. las alegaciones falsas que tiendan a desacreditar los productos o servicios, o la

actividad industrial o comercial de una empresa,

3. las indicaciones o alegaciones susceptibles de inducir al publico a error, en particular
sobre el proceso de fabricacion de un producto, o sobre la calidad, cantidad u olras
caracteristicas de los productos o servicios;

4. los actos relativos a la adquisicion ilicita, la divulgacion o la utilizacion de secretos
comerciales; ’
5. los actos que causen una dilucidn o cualquier otro perjuicio al poder distintivo de otra

marca o que permitan aprovecharse indebidamente dei activo intangible o de la reputacion de

ofra empresa.

La persecucion de la competencia desleal, se encuentra entre las facuitades de! Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial, quien puede realizar investigaciones de presuntas
infracciones administrativas; ordenar y practicar visitas de inspeccion; requerir informacion y
datos; ordenar y ejecutar las medidas provisionales para prevenir o hacer cesar la violacién a
los derechos de propiedad industrial; oir en su defensa a los presuntos infractores, e imponer
las sanciones administrativas correspondientes en materia de propiedad industrial.

34. Secretos Industriales.

La importancia que tiene para las empresas la proteccion de la propiedad industrial se vincula
con la obtencién de ganancias, y un instrumento como lo son los secretos industriales o

comerciales no debe soslayarse.

La pérdida parcial o total de la informacién industrial o comercial que conserva una empresa de
modo confidencial frente a sus competidores, puede ver erosionada en muy corto tiempo su
posicion en el mercado, las ventajas competitivas que pudo haber logrado, mediante el
conocimiento especifico generado en su interior a través de muchos afios de acumular
experiencia, pueden desvanecerse fatalmente por una filtracién indeseada de ese conocimiento

hacia sus competidores o hacia e publico en general.”

2 Morales Montes, Marco Antonio. PROTECCION DE LA INFORMACION CONFIDENCIAL BAJO LA FIGURA DEL SECRETO :
INDUSTRIAL. Documento. México. 9 de enero de 1998.
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En los palses industrializados, la proteccion juridica de los secretos industriales y comerciales
esta desarrollada desde hace tiempo.

Para controlar la incidencia de este problema, cuya importancia en México va aparejada al
crecimiento de la industrial del pais en un ambiente de competencia industrial y comercial cada
vez mas refida, la Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad Industrial, publicada en el
Diario Oficia! de la Federacion el 27 de junio de 1991, posteriormente reformada mediante la
publicacién de! Decreto el 2 de agosto de 1994, ahora Ley de la Propiedad Industrial, protege la
informacion técnica de naturaleza confidencial en las que las empresas basan parle de sus
ventajas para sobresalir frente a sus competidores, definiéndose el secreto industrial y las
sanciones contra su divulgacion no autorizada.

El secreto de caracter industrial, es decir, todo aquello conceriente al proceso productivo
industrial, que por la complicacién y sofisticacion de los modernos procesos productivos, y a las
cuantiosas inversiones dedicadas a los mismos, es bien de muy alta ponderacién econémica.

La Ley de la Propiedad Industrial establece la regulacion de los secretos industriales
complementando su proteccion con los tipos delictivos que se prevén en la misma.

Un secreto industrial puede definirse en forma no restrictiva como una informacién que
contienen una formula, un esquema, un conjunto de datos, un programa, un método, una
técnica o un procedimiento, o como una informacion contenida o incorporada en un producto,

dispositivo 0 mecanismo, y que:

a) se utiliza o puede utilizarse en una actividad comercial 0 empresarial;
b) no es generalmente conocida en tal actividad comercial o empresarial;
c) tiene valor econémico debido a que generalmente no es conocida, y

d) es objete de medidas adecuadas, habida cuenta de las circunstancias, para preservar el

secreto relativo.
La Ley de la Propiedad Industrial dispone que:
“ARTICULO 82. Se considera secreto industrial a toda informacion de aplicacion

industrial o comercial que guarde una persona fisica o moral con caracter confidencial,
que le signifique oblener o manlener una ventaja compelitiva o econémica frente a
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terceros en la realizacion de actividades economicas y respecto de la cual haya
adoptado los medios o sislemas suficienles para preservar su confidencialidad y el
acceso restringido a la misma.

La informacién de un secreto industrial necesariamenle debera eslar referida a la
naluraleza, caracteristicas o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de
produccién; o a los medios o formas de distribucion o comercializacién de productos o
preslacion de servicios.

No se considerara secreto industrial aquella informacion que sea del dominio publico, la
que resulte evidente para un técnico en la materia, con base en informacién previamente
disponible o la que deba ser divulgada por disposicion legal o por orden judicial. No se
considerara que enlra al dominio publico o que es divulgada por disposicion legal aquella
informacion que sea proposcionada a cualquier auloridad por una persona que la posea
como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias,
permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad.

ARTICULO 83. La informacién a que se refiere el articuto anterior, deberd constar en
documentos, medios eleclrdnicos o magnéticos, discos opticos, microfiimes, peliculas u

otros instrumentos similares.”
De lo anterior, se desprenden los siguientes elementos:

1. Informacién de aplicacion industrial o comercial, es decir, que estos datos son
necesariamente parte del proceso de produccion o de comercializacion, ademas de ser
producido o utilizado (progresivamente, de manera seriada) en cualquier rama de a actividad
economica. Estos conocimientos pueden ser de tipo cientifico ylo técnico, sobre disefios,
patrones, procesos, formulas, planes de negocios, datos financieros o lista de nombres,

direcciones, y teléfonos.

2. Verificable o constatable, es decir, que la informacion se encuentra almacenada por escrito o

imagenes, y demuestra su fecha de origen y la existencia de la misma.

3. Caracter confidencial, el elemento primordial para establecer esta figura del secreto, Esta
confidencialidad se refiere a la abstencion de toda aquella persona que con motivo de la
relacion laboral, de revelar la informacion secreta sin causa justificada y sin consentimiento del
que guarda ese secreto. Tal informacion debe ser conocida exclusivamente por aquelios que

dentro de la empresa tienen necesidad de conocerla y por nadie mas.
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4. Una ventaja competitiva o economica, es decir, que esta informacion confidencial otorga a la
empresa 0 persona una ganancia o mejor calidad en sus productos o servicios en relacion con
sus competidores.

5. Medios o sistemas suficientes para mantener su confidencialidad, es decir, todo tipo de
medida para restringir que personas de la empresa o ajenas conozcan la informacion.

Los derechos derivados de los secretos industriales son importantes, sobre todo al hacer una
comparacion de su alcance frente a otras instituciones juridicas, como en caso del tema del

presente trabajo, los esquemas de trazado de circuitos integrados.
35. Proteccion Internacional.

Aunque en el transcurso del tiempo, se fueron celebrando convenios o fratados bilaterales
especificamente sobre la materia de propiedad industrial, la proteccion otorgada a dicha materia
era insuficiente, no sélo por ausencia de uniformidad sino que, ante las denuncias sucesivas de
dichos instrumentos internacionales provocaban graves inconvenientes y una absoluta
inestabilidad para quienes eran titulares de algun derecho adquirido. Ante esta situacion, se
dejo sentir la tendencia hacia la unidad de proteccion. i

Esta unidad, después de una serie de Congresos y Conferencias se vio finalmente plasmada al
constituirse la Union de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial el 20 de marzo de
1883, la que trajo como ventaja la aplicacion de una regla general entre los diversos Estados
que la constituyen, otorgando una mayor seguridad para la armonizacion, equilibrio y

concentracion de intereses entre los Estados miembros.

E! nacimiento de la Convencidn de Paris se debio a la insuficiencia de proteccion a tas patentes
de invencion cuyas disposiciones en los escasos tratados o convenios que se ocupaban de
ellas, eran insignificantes, pues tan solo eran simples promesas carentes de algtin efecto
juridico inmediato, por lo que ante la insuficiencia de una proteccion juridica conveniente de las
patentes e invenciones de los extranjeros, dio lugar a que el gobierno de Austria-Hungria
invitara a numerosos paises a tomar parte de una exposicién internacional que se ocuparia de
la materia. Esta exposicion se verifico en 1873, en la que surgio la necesidad de que se
organizara un Congreso Internacional con el objeto de reformar las leyes de patentes de
diversos paises otorgando a los inventores una proteccion juridica. Después de varias
resoluciones tomadas en varios Congresos nacidos de la Conferencia de 1873, se adoptd un
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anteproyecto, por lo cual se convocé a una Conferencia para el 6 de marzo de 1883, que
culming con la aprobacién el 20 de marzo de! mismo afio de la Convencién de la Unién para la
Proteccion de la Propiedad Industrial,

“El Convenio de Paris, es un tratado-ley, es decir en cada uno de los paises miembros de la
Uni6n opera como una ley, y por lo mismo de aplicacion obligatoria; lo cual puede diferir segun
los sistemas constitucionales de los Estados de que se trate."**

. E! Convenio de Paris constituye un cuerpo de normas comunes muy importante, pues definen
niveles minimos de proteccidén y de seguridad juridica para los titulares de derechos de
propiedad industrial a nivel internacional. Al mismo tiempo, el Convenio deja amplia libertad a
los Estados para legislar en los aspectos sustantivos y procesales relativos a la proteccion e

inscripcion de los derechos de propiedad industrial,

El objeto det Convenio es la proteccién de la propiedad industrial: las patentes de invencién, los
modelos de utilidad, los disefios industriales, las marcas, los nombres comerciales, las
indicaciones de procedencia o denominaciones de origen y la represién de la competencia
desleal.

El Convenio de Paris®® contiene 30 articulos, 17 de los cuales tratan cuestiones de derecho
sustantivo. Algunos de estos articulos son de caracter general y se aplican a varios elementos
constitutivos de la propiedad industrial. Otros articulos se refieren especificamente a uno u otro
de esos elementos. Asimismo contiene normas de caracter administrativo relativas a la Unidn

de Paris.
El Convenio de Paris se apoya en los siguientes principios basicos:

. Principio del Trato Nacional, este principio se refiere a la proteccion de la propiedad
industrial que cada pais miembro de la Union debe otorgar a los nacionales de los demas

paises miembros de la misma proteccion que otorgan a sus propios nacionales.

E! mismo trato nacional debe concederse a los nacionales de paises que no son parte del
Convenio, si estan domiciliados en un pais miembro o tienen un establecimiento industrial o

comercial efectivo y serio en tal pais. Ninguna condicion de domicilio o de establecimiento en ef

MPiaia Hegrele, usto DERECHO DE MARCAS Egicnz Porna SA Weren 1935 Pag 205
#Puthcaro en ¢f Drano Oficial € '3 federadn ¢ 27 ¢z ' de 1978
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pais donde la proteccion se reclama puede ser exigida a los nacionales de los paises miembros
para gozar de alguno de los derechos de propiedad.

Esta regla del principio de trato nacional es una de los pilares del sistema de proteccion
internacional establecido por el Convenio de Paris. Garantiza no solo que los extranjeros gocen
de proteccion, sino también que no sufran discriminaciones. Sin esa regla a menudo seria dificil,
y a veces imposible, obtener una proteccion adecuada en paises extranjeros para las
invenciones, marcas y demas objetos de propiedad industrial.

La regla del trato nacional se aplica a todas las ventajas que las diversas leyes internas
conceden a los nacionales, esto significa que la ley nacional, en la forma en que se aplique a
los nacionales de determinado pais miembro debe aplicarse también a los nacionales de los
demas paises miembros. La aplicacion del derecho del pais a los nacionales de otro pais
miembro no impide, que los nacionales invoquen los derechos previstos especificamente en el
Convenio cuando éstos fuesen mas ventajosos que la legislacion nacional. Tales derechos
estan expresamente salvados y el principio del trato nacional debe aplicarse sin perjuicio de

tales derechos.

. Principio de Asimilacidn a los Nacionales, la asimilacion de domiciliados a la condicion

de nacionales cuya norma complementa la disposicion sobre el trato nacional.

Las personas que tuviesen un domicilio o un establecimiento industriai o comercial efectivo y
serio en el territorio de alguno de los paises de la Union también son asimilados a la condicion
de nacionales de los paises de la Unidn. Ef termino domiciliado no se debe interpretar en
sentido estricto, sino que se considera como domiciliada si la persona vive en determinado lugar
de manera mas 0 menos permanente, aunque no tenga alli su residencia legal. El domicilio

consistira en una efectiva y seria actividad industrial y comercial,

. Prioridad, el derecho de prioridad significa que, sobre la base de la presentacion regular
de una solicitud para proteger un derecho de propiedad industrial en uno de los paises
miembros, el mismo solicitante o su causahabiente puede, durante el plazo determinado
solicitar proteccion para el mismo objeto en todos los demas paises miembros.

El derecho de prioridad puede basarse en solo la primera solicitud lo que ofrece al solicitante
grandes ventajas. No se le exige que presente todas las soliciludes en su pais y en paises
extranjeros al mismo tiempo, puesto que cuenta con un plazo para decidir en qué paises ha de
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solicitar proteccién. Este derecho también puede ser invocado por el causahabiente del primer
solicitante. Requisito indispensable consiste en que la primera solicitud debe haber sido
presentada con todos los requisitos necesarios para su validez. El depdsito regular valido
equivale al derecho de prioridad, siempre y cuando fa solicitud que en su momento se presente
debe reunir los requisitos necesarios.

El derecho de prioridad para las patentes es de 12 meses y para fos disefios industriales y las

marcas es de 6 meses.

. Independencia del Derecho de Propiedad Industrial, de forma Independiente al origen
del derecho de propiedad industrial, respecto de la marca o de la patente cuyo registro o
deposito se procura, los paises miembros pueden aplicar sélo su legislacion interna al
determinar las condiciones de presentacion y de registro. La aplicacion del principio de! trato
nacional reafirma la regla de la independencia de las marcas, ya que su registro y
mantenimiento sélo dependeran de !a ley interna de cada pais.

*  Uso del Derecho de Propiedad Industrial, en materia de patentes se protege al titular de la
patente, en el pais donde la patente ha sido concedida, en cuanto a la concesion de licencias
obligatorias por la no explotacion de la patente, en todo caso el titular podra justificar su
inaccién con excusas legitimas. En lo relacionado a las marcas, si en un pais fuese obligatoria
la utilizacién de la marca registrada, el registro no podra ser anulado sino después de un plazo

equitativo. En ambos casos se reserva tal disposicion a las leyes internas de cada pais.

Ademas del Convenio de Paris pueden citarse como pilares del régimen internacional del
derecho de autor, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el comercio, asi como el Arreglo de Madrid relativo a la represion de las
indicaciones de procedencia falsas o engafiosas en los productos, el Tratado de Nairobi sobre
la proteccién del Simbolo Olim‘pico‘ Arreglo de Lisboa relativo a la Proteccion de las
Denominaciones de Origen y su Registro Internacional, el Tratado de Washington sobre la
Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados, Tratado sobre el Derecho de Marcas
y el Tratado sobre el Derecho de Patentes, entre otros.

36. Puntos de Contacto entre la Propiedad Industrial y el Derecho de Autor,
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Dentro del marco juridico mexicano en materia de propiedad intelectual, se encuentra una serie
de puntos de contacto entre las disposiciones que regulan al derecho de autor y a la propiedad
industrial y que pueden clasificarse en los siguientes puntos.

37. Competencia.

Las ramas del Derecho Intelectual se encuentran reguladas en nuestro pais por leyes federales.
Las disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial son de orden publico y de observancia
general en toda la Republica, de la misma forma que la Ley Federa! del Derecho de Autor que
adicionalmente califica a sus normas de interés social.

Otro punto de contacto se encuentra en la relacién del Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial, por lo que respecta a las infracciones en materia de comercio, con el Instituto
Nacional del Derecho de Autor, tema en el cual mas adelante se abundara.

38. Principios Fundamentales.

En materia de propiedad intelectual se encuentra, entre otros, los principios de exclusividad y
temporalidad, los cuales son comunes tanto para los derechos de autor como la propiedad
industrial:

a) Exclusividad. Se refiere al derecho de uso, aprovechamiento o explotacion que Unicamente
puede ejercer el titular, sus licenciatarios o causahabientes, en su caso.

b) Temporalidad. Si bien es cierto son derechos exclusivos, que de acuerdo al articulo 28
constitucional no se consideran monopolios, la mayoria de los derechos intelectuales no son
perpetuos, salvo los derechos morales en materia autoral. Derivado de lo anterior, estan sujetos
a vigencias determinadas, las cuales una vez agotadas pasan a formar parte del dominio
publico.

¢) Territorialidad. Se refiere a que los efectos y alcances de los derechos que se adquieren, en
determinados casos, se restringen al espacio geografico que integra el pais que los otorga.

39. Autonomia Legislativa

Cada una tiene sus respectivos ordenamientos legales, separados de cualquier otro cuerpo
normativo. Contrario a la tradicion legislativa que a finales del siglo pasado se presentaba en



LOS ESQUEMAS DE TRAZADO DE CIRCUITOS INTEGRADOS EN EL DERECHO COMPARADO

nuestro pais, pues se regulaban tanto por el Derecho Civil (Cadigo Civil), en los derechos de
autor, como por el de Derecho Mercantil, (Codigo de Comercio), en lo relativo a determinadas
figuras de la propiedad industrial.

40, Valor Econémico

Las figuras integrantes de los derechos de autor y propiedad industrial han pasado a formar
parte del patrimonio de las sociedades mercantiles, puesto que atn cuando son considerados
bienes intangibles, representan un alto valor econémico para las mismas. Incluso, repercuten
dentro de las utilidades de las empresas, superando en muchas ocasiones a los activos
fangibles o materiales, dado que bien administradas constituyen ventajas competitivas. No
obstante que los derechos de autor tradicionalmente se relacionan con la satisfaccion de
necesidades culturales o educativas, en esta época han adquirido un lugar en la economia,
cosa que antes era comun ver exclusivamente en instituciones de la propiedad industrial.

41. Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (O.M.P.1.)

La OMPI constituye un punto mas de la vinculacién entre derechos de autor y propiedad

industrial.

La Organizacién Mundial de la Propiedad Industrial se establecid a partir de la firma del
Convenio de Estocolmo el 14 de julio de 1967, con el fin de estimular la actividad creadora,
promover en el mundo la proteccion de la propiedad intelectual, asi como la modernizacién de
la administracion de las Uniones establecidas a partir de tratados internacionales para la

proteccion de ta propiedad industrial y de la proteccién de las obras literarias y artisticas.

En dicho Convenio, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 8 de julio de 1975, se
entiende por Propiedad Intelectual los derechos relativos a las obras literarias, artisticas y
cientificas; 2 las interpretaciones de los artistas intérpretes y a las ejecuciones de los artistas
ejecutantes, a los fonogramas y a las emisiones de radiodifusion; a las invenciones en todos los
campos de la actividad humana; a los descubrimientos cientificos; a los dibujos y modelos
industriales, a las marcas de fabrica, de comercio y de servicio; a los nombres y
denominaciones comerciales, y a la proteccion contra la competencia desleal, y todos los
demds derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial, cientifico, literario y

artistico.
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Actualmente la OMPI administra 21 tratados internacionales de diferentes materias vinculadas

con la propiedad industrial y derechos de autor, méas adelante se hara referencia a ellos. .
42, Figuras Afines,

A efecto de hacer un analisis de cada una de las figuras afines, a continuacion se presenta una
serie de cuadro comparativos entre las definiciones de cada éstas asi como breves comentarios
sobre los puntos similares entre ellas.

43, Reservas y Marcas.

La vinculacion de las reservas de derechos con marcas data de las primeras leyes que
regularon a las reservas al uso exclusivo.

Figura Marca Reserva de derecho al uso exclusivo
Protegida

Fundamento | Ley de Ia Propiedad Industrial, articulos | Ley Federal def Derecho de Autor articulo 173
Legal 87y88
Definicion Es todo signo visible que distinga|Es la factltad de usar y explotar de forma exclusiva

productos © sevicios de su misma|titulos, nombres, denominaciones, caracteristicas
especie o clase en el mercado. fisicas y psicologicas distintivas, o caracteristicas de

Ei derecho a su uso exclusivo se obtiene | operacion originales aplicados, de acuerdo con su

mediante su registro en el IMPI. naluraleza

a) Exclusividad. Encuentran afinidad los certificados de reservas de derechos al uso
exclusivo y las marcas, puesto que ambas otorgan a sus titulares las facultades de usarlos de
manera exclusiva por determinado plazo y la de iniciar el respectivo procedimiento
administrativo cuando algun tercero sin su autorizacion los use.

b) Procedimiento administrativo. Incluso, el procedimiento administrativo que se aplica en el
caso de violacion de estos derechos, se encuentra previsto en la Ley Federal del Derecho de

Autor, en el capitulo correspondiente a las infracciones en materia de comercio.

c) Transmision. Los titulares de los derechos de ambas figuras tienen la posibilidad de

transmitirlos.
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d) Renovacion. Otra similitud la se encuentra en la renovacién de los derechos exclusivos,
con excepcion de las promociones publicitarias, las cuales al término de su vigencia pasan a

formar parte del dominio publico.

Algunos ejemplos de reservas de derechos el uso exclusivo pueden ser los titulos de
periddicos, revistas noticieros, la denominacién de grupos musicales, los cualés también son
susceptibles de obtener registro como marca pues pueden encuadrar en las clases 35, 41 0 42
que sefala el articulo 59 del Regiamento de la Ley de la Propiedad Industrial

Cabe sefialar que el articulo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial {en adelante LPI) sefiala:
“Articulo 90. No son regisirables como marca:

XIIl. Los titulos de obras intelectuales o artistica, asi como los titulos de publicaciones y
difusiones peridicas, los personajes ficticios o simbolicos, los personajes humanos de
caraclerizacién, los nombres arlisticos y las denominaciones de grupos artisticos y las
denominaciones de grupos artislicos, a menos que el titular del derecho correspondiente

1o autorice expresamente;

No obstante lo prescrito en este articulo, se da el supuesto de que una misma denominacion
tiene distintos titulares de marca y certificado de reserva. Esto se debe a que en |a Ley Federal
del Derechos de Autor (en adelante LFDA) no se establece como limitante para otorgar una

reserva, el que ésta previamente haya sido registrada como marca.

44, Aviso Comercial y Promociones Publicitarias.

Figura Aviso comercial Promociones publicitarias
Protegida
Fundamento | Articulos 99 y 100 de 1a Ley de la Propiedad | Articulo 173 fraccion V de la Ley Federal del
Legal Industrial. Derecho de Autor

Definicion | Se considera aviso comercial a las frases que | Son las reservas de derechos que contemplan un
tengan por objelo anunciar al piblico | mecanismo novedoso sin proleccion tendiente a
establecimientos [+] negociaciones | promover y ofetar un bien o servicio, con el
comerciales, industriales o de servicios, [ incenlivo adicional de brindar la posibilidad al
produclos o sewvicios, para distinguirlos de los | piblico en general de obtener otro bien o servicio,
de su especie. Ef derecho exclusivo para usar j en condiciones mas favorables que en las que

un aviso comercial se obtendra medianle su se encuentra en el comercio, se

registro ante el 'MPI. exceptiia el caso de los anuncios comerciales
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a) En primer lugar, se encuentra que son derechos exclusivos.

b) Ambos se aplican a productos (0 bienes, como literalmente lo sefiala la definicion de las
promociones publicitarias) y servicios.

c) Definitivamente, ambas tienen la finalidad de atraer la atencion de los consumidores,
tomando ventaja respecto a sus competidores del mercado.

No obstante, cabe aclarar que la promocion publicitaria no es renovable, caracteristica que si
reviste a los avisos comerciales.

Ocurre algo muy curioso con fa figura de las promociones publicitarias establecida en la fraccion
V del articulo 173 de la Ley Federal del Derecho de Autor, ya que de la simple lectura podrian
surgir dudas respecto a su relacion con la propiedad industrial.

En primer término, la Ley habla de un mecanismo novedoso sin proteccidn, at usar esta
terminologia pareciera que se esta refiriendo a figuras reguladas por la Ley de la Propiedad
Industrial, tales como la patente.

Por otro lado, entre sus finalidades se encuentra la de ofertar un bien o servicio. Dichas
palabras nos ubican o hacen establecer una relacién mental con los signos distintivos regulados
en la Ley de la Propiedad Industrial, en este caso, los avisos comerciales, pero pudiendo
incluso relacionarse con las marcas.

Asimismo, tienen un incentivo adicional de brindar la posibilidad al ptiblico en general de
obtener un bien o servicio, en condiciones mas favorables que en las que normalmente se
encuentran en el comercio. En este orden de ideas, lo que se busca es atraer al ptiblico y lograr
una ventaja econémica respecto de los bienes o servicios de la misma especie que se ofrecen
en el comercio. Esto resulta contradictorio al objeto de Ia Ley Federal del Derecho de Autor, que
en su primer articulo describe que:

“Articulo 1°, La presente Ley... liene por objeto la salvaguarda y promocitn del acervo
cultural de la Nacién; proteccion de los derechos de los autores, de los artistas
intérpretes o ejeculantes, asl como de los editores, de los productores y e los
organismos de radiodifusion, en relacion con sus obras literarias o artisticas en todas sus
manifestaciones, sus interpretaciones o ejecuciones, sus ediciones, sus fonogramas o

videogramas, sus emisiones...”
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En dado caso, con las promociones publicitarias se busca un aprovechamiento comercial
(aplicando el criterio sefialado en el articuio 14 fraccion Il de la Ley Federal del Derecho de
Autor); cuestion que las asemejan mas a propiedad industrial cuyo objetivo, entre otros, es
propiciar e impulsar el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios en el comercio,
conforme a los intereses de los consumidores.

El final de la fraccion V prescribe que se exceptla el caso de los anuncios comerciales,
entendiéndose que se refiere a los avisos comerciales protegidos por la Ley de la Propiedad
Industrial, atin cuando la denominacion no es exacta. La pregunta que surge es porque el
legislador no respeté la nomenclatura de figuras tuteladas en la Ley de la Propiedad Industrial,
dado que si la intencién era exceptuar de dicha proteccion a los avisos comerciales, debid
haberse referido a éstos tal y como se denominan en la referida Ley, si se refiere a otro
concepto debid haberse precisado éste para evitar la confusién.

Por dltimo, la fraccion (11 del articulo 190 de la Ley Federal del Derecho de Autor establece que:
“La vigencia del certificado de la reserva de derechos sera de cinco afios contados a partir de la
fecha de su expedicion cuando se otorgue a denominaciones y caracteristicas originales de
promocidn publicitarias”.

Primeramente, en a propia la Ley Federal del Derecho de Autor se encuentra una discordancia
referente al concepto de la promocion publicitaria:

Articulo 173 fraccion V Articulo 190

Aqui lo senala como mecanismo novedoso. Se refiere a caracteristicas de operacion originales.

Se refiere a un mecanismo novedoso. Pero hay que tener presente que la novedad es uno de
los requisitos que se sefalan en la Ley de la Propiedad Industrial para otorgar patentes de
invencion. Es asi que, derivado de! lenguaje que utiliza la Ley Federal del Derecho de Autor, se
crea una confusion innecesaria ya que las promociones publicitarias pueden relacionarse con la
terminologia propia de patentes.

45, Dibujos Industriales y Obras de Arte Aplicado que incluyen Disefio Grafico y Textil.

FIGURAS DIBUJOS INDUSTRIALES OBRAS DE ARTE APLICADO DISENO
PROTEGIDAS . GRAFICOY TEXTIL
FUNDAMENTO | ART.32 fraccién | LPI ART. 13 FRACC.XIIl LFDA

LEGAL Se rige por las disposiciones del Capitulo II.
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DEFINICION  [Son toda combinacién de figuras, lineas o colores | No offece [aley definicién alguna.
que se incorporen a un producto industrial con
fines de ornamentacion y que le den un aspecto

peculiar y propio.

Doctrinalmente se ha considerado que las obras de arte aplicadas a la industria constituyen los
disefios industriales, que incluyen los dibujos y modelos industriales, por lo que presentan
semejanza con las obras de arte aplicado incluyendo el disefio grafico y textil reconocidas
recientemente por la Ley Federal del Derecho de Autor.

Aunque la mayor parte de las legislaciones establecen el régimen de los disefios industriales
bajo las normas de la propiedad industrial, dentro de un sistema sui generis similar al de las
patentes, pero sin que implique altura o actividad inventiva.

Los dibujos industriales, se constituyen de obras lineales o también denominadas de superficie,

y tienen como caracteristicas:

1.~ Elser susceptibles de aplicacién industrial,
2.-  Elreferirse a objetos utilitarios y .
3.-  Eltener un aspecto peculiar y propio que les da un caracter decorativo.

Es muy dificil dar una definicion de arte aplicado dado que en principio, pueden ser obras e
industrializarse con posterioridad al ser producidas en serie y, por ende, ser confundido con el
arte propiamente dicho o los diseios industriales.

Lo anterior ha generado que los paises adopten diferentes sislemas para su proteccion, estos
sistemas van desde la proteccion por patentes, pasando por derechos de autor, hasta los que
siguen el principio de disociabilidad, que separa fo industiial de lo artistico, siendo una
excepcion el régimen de la Gran Bretafia que considera el nimero de ejemplares como criterio

para clasificarlo.

Las obras de arte aplicado incluyendo las de disefio grafico y textil pueden agruparse dentro de
las obras figurativas y también pueden ser susceptibles de aplicarse a la industria. Tal es el
caso de tapetes, alfombras, disefios de telas, siempre y cuando éstos sean originales.

Esta particularidad es imporiante, dado que la LFDA, en su articulo 93, cendiciona la aplicacién
de sus disposiciones a que se frate de obras originales y establece que no sera objeto de
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proteccién el uso que se de a las mismas, lo que constituye una diferencia con los dibujos
industriales, aunque en el fondo ambas figuras persigan producir un efecto estético en el plblico
en general.

La inclusién de la fraccion XIIl dentro del catalogo de obras protegidas por el derecho de autor,
representa desde nuestra perspectiva, algo innecesario dado que el articulo 5 de la Ley le
concede proteccion a toda obra desde el momento en que ha sido fijada en un soporte material,
independientemente de su destino.

En este sentido en México puede invocarse una doble proteccién, de manera simultanea,
denominada doctrinalmente “proteccién acumulada” para ambas figuras.

46. Modelos industriales y obras escultdricas,

FIGURAS MODELOS INDUSTRIALES OBRAS

PROTEGIDAS ESCULTORICAS
FUNDAMENTO | ART.32 fraccién Il LPI ART. 13 FRACC.VI LFDA

LEGAL Se rige por las disposiciones del Capitulo Il

DEFINICION Es loda forma fridimensional que sirva de 1lipo o | No ofrece 1a ley definicion alguna.
patron para la fabricacion de un producto
industrial, que le dé apariencia especial en
cuanto no implique efectos técnicos.

Con los modelos industriales y las obras escultéricas se presenta una problematica similar a la
anteriormente descrita y a las cuales, en términos generales, pueden aplicarse las mismas
consideraciones hechas.

El modelo industrial ha sido definido como una creacion caracterizada por ser una nueva forma
tridimensional, que mejora desde el punto de vista estético un objeto de uso practico o
simplemente ornamental.

Los modelos industriales son aquellas creaciones intelectuales que actian sobre el espacio, es

decir, son tridimensionales (poseer alto, ancho y volumen),

En cuanto a la figura tutelada por el derecho de autor, al tratar de establecer que se entiende
por una obra escultdrica o plastica, se debe atender a la accion principal que desarrolla el autor,
consiste en labrar en relieve una figura, que constituye ia obra. En este sentido las obras
escultoricas o plasticas no difieren demasiado de la figura del modelo industrial.
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La relacién entre una figura y otra no es tan visible cuando se trata de obras Unicas, como
podrian ser las grandes escuituras del periodo clasico griego; sin embargo, en nuestra época es
poco redituable crear una pieza singular, ya que muchos escullores viven de la venta de las
réplicas de sus obras. Lo anterior implica que su obra es reproducida y comercializada.

En este sentido la LFDA en su articulo 91 establece presupuestos para que la obra escultérica o
plastica sea acreedora a la proteccion que le otorga dicha Ley, de manera adicional a la
originalidad, a saber:

1. Que se realicen a partir de un molde,
2. En serie fimitada, y
3. Dichas piezas se encuentren numeradas.

El problema radica entonces en lo que se debera considerar como serie limitada, inquietud que
ni la LFDA ni su Reglamento despejan.

Otro aspecto curioso lo establece el articulo 88 de la LFDA al disponer, que siempre que exista
acuerdo, que el derecho exclusivo a reproducir una obra escultérica incluye el de reproducirla
en cualquier tipo de articulo, asi como la promocion comercial de éste.

Bajo tal apreciacion, se puede afirmar que se estd frente a un modelo industrial tipico. En este
sentido, ambas figuras pueden gozar de la llamada proteccion acumulada; sin embargo, es
importante destacar que es valido solicitar acogerse tanto a la LFDA como a la LP!, siempre y
cuando la creacién satisfaga los requisitos que establecen ambas legislaciones.

47, Derechos de autor y esquemas de trazado de circuitos integrados,

Figura Esquema de trazado de circuitos integrados

Protegida

Fundamento [ Articulo 178 bis 1 de la Ley de la Propiedad Industrial

Legal

Definicion Es fa disposicidn tridi ional, expi da en cualquier forma, de los elementos, de los cuales

uno por lo menos sea un elemento aclivo, y de alguna o odas las interconexiones de un
[ circuito integrado, o dicha disposicion tridimensional preparada para un circuilo integrado
destinado a ser fabricado,
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Ef punto contacto no se da en nuestro sistema de propiedad intelectual, ya que Gnicamente su
regulacion se contempla en la Ley de ta Propiedad Industrial, pero es pertinente destacar que

en legislaciones extranjeras dicho contacto si se presenta

Los esquemas de trazado son disposiciones tridimensionales y realizan una funcion especifica.
Es precisamente 1o tridimensional y fa funcidn lo que da origen a que diversas legislaciones

extranjeras los protejan de diferente forma.

Por un lado, algunos paises los protegen bajo el rubro de los derechos de autor, tomando en
consideracion unicamente 1a disposicion tridimensional de los elementos que lo integran; y otros
les otorgan proteccion bajo el rubro de 1a propiedad industrial, en atencién a la funcién que

realizan

Aunado a lo anterior, existe un tercer supuesto de proteccién sugerido por algunos especialistas
en propiedad industrial que consideran que deben protegerse bajo el rubro de los disefios

industriales.

Son pocos paises los que protegen a los esquemas de trazado dentro del sistema de derechos
de autor, tales como la Au;traha, los Estados Unidos y Suiza (la cual tiene disposiciones
especificas y remite a la Ley de Derechos de Autor). Cabe sefialar que en el Reino Unido de la
Gran Bretana los protege la Ley de Derechos de Autor, Disefos y Patentes.

Independiente a la disposicion tridimensional de sus elementos y a la funcién que realizan,
surge fa cuestion de su proteccién. Dependiendo del sistema de proteccion que se elija,
derechos de autor o propiedad industrial, los titulos que se otorguen seran declarativos o
constitutivos de derechos exclusivos. Si se elige por el otorgamiento de registros, la balanza se
inclina hacia la propiedad industrial; pero si se otorgan de titulos declarativos de derechos, ésta

se inclina hacia los derechos de autor.

En nuestro pais, conforme a la Ley de la Propiedad Industrial se protege la disposicion

tridimensional de sus elementos mediante el otorgamiento de un registro.
48, infracciones en materia de comercio

Con la enlrada en vigor, el 24 de marzo de 1997, de la Ley Federal del Derecho de Autor, se dio
vida a una nueva clase de infracciones a las que se denomind infracciones en materia de
comercio. Lo anterior no tendria nada de extrario, sino fuera porque la LFDA encarga a una
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autoridad distinta de! Instituto Nacional del Derecho de Autor (en adelante INDA) e! estudio y
resolucion de éstas.

En los articulos 2, 232 y 234 la citada Ley le otorga competencia al Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial (en adelante IMPI) para sancionar las conductas infractoras previstas en el
articulo 231 con arreglo a los Titulo Sexto y Séptimo de la Ley de la Propiedad Industrial.

Igualmente, con la publicacién del Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor el 22 de
mayo del presente, se reafirma su competencia en el articulo 174 que establece:

“El Inslituto Mexicano de la Propiedad Industrial es |a autoridad competente para conocer
de los procedimienlos de infraccion en materia de comercio, de conformidad con las
facultades que le olorga la Ley, la Ley de la propiedad Industrial y la Ley Aduanera™.

Este procedimiento de declaracién administrativa de infraccién en materia de comercio vincula,
como derecho sustantivo, a la Ley Federal del Derecho de Autor y como parte adjetiva a la Ley
de la Propiedad Industrial y, de manera supletoria, el Codigo Federal de Procedimientos Civiles.

Es importante destacar que la LFDA establece como condicién para considerar a estas
conductas como infractoras, el que sean realizadas con fines de lucro directo o indirecto.

Otra relacién que establece el nuevo Reglamento es la obligacion que impone al IMPI de dar
aviso al INDA del inicio de cualquier procedimiento de infraccion administrativa en materia de
comercio para que haga la anotacion correspondiente en el Registro o en el expediente

respeclivo, acompaiiando una copia de la solicitud de declaracion administrativa.

A su vez el INDA debera comunicar al IMPI sobre cualquier anotacion marginal derivada de
procedimientos administrativos o judiciales que obren en sus registros, tanto del Registro del
Derecho de Autor como del de reservas de derechos al uso exclusivo que puedan afectar el
fondo del procedimiento de declaracion administrativas de infraccion en materia de comercio.

49, Notas Diferenciales entre la Propiedad Industrial y el Derecho de Autor.

Si bien es cierto que existen puntos normas o principios comunes entre sus disposiciones,
también lo es que hay notas diferenciales entre las disposiciones relativas a la propiedad
industrial y al derecho de autor.
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Dichas diferencias, deben ser vistas bajo un principio de heterogeneidad, ya que no todas las
figuras juridicas pueden tener un tratamiento similar en razdn de sus caracteristicas

pariculares,

Las diferencias descritas se concentran, principalmente, en el objeto, contenido del derecho y
sus modos de adquisicion entre los derechos de autor y las creaciones industriales nuevas.

En cuanto al objeto de proteccion de ambas disciplinas, se encuentra una diferencia

fundamental.

Mientras el derecho de autor protege las aportaciones de los creadores al mundo del arte y la
literatura en el terreno de lo bello; la propiedad industrial tutela las creaciones del dominio de lo
util, es decir, protege objetos utilizables por la técnica y la industria, dirigidos a la solucion de
problemas de utilidad y transformacién de la materia y la energla, para su posterior

aprovechamiento y fomento de los bienes materiales.

Por otra parte, 1a obra es una creacion de forma que en el tiempo y en el espacio se agregan sin

sustituirse las unas a fas otras y que persiguen un goce intelectual o estético.

Las invenciones y modelos, en general, son aportaciones sucesivas al progreso de la técnica.
Las invenciones constituyen un enriquecimiento de los medios, habitualmente disponibles por el
hombre en su dominio de la naturalezay, por ende persiguen una utilidad.

En cuanto al contenido de los derechos, la diferenciacion encuentra su sustento en las
prerrogativas de orden moral y patrimonial con que cuentan los titulares de un derecho de autor

y de un derecho de propiedad industrial.

En el caso del derecho de autor, las facultades de cardcter personal, conocidos como derechos
morales, constituyen la base del derecho, puesto que la obra en si misma constituye un valor

expresivo de la personalidad del autor.

Asi, la obra se obtiene directamente traducida por los medios expresivos de que se vale el
autor, el cual se constituye en el fin de fa obra, ya que se manifiesta a través de ella.

Ahora bien, en cuanto a los derechos patrimoniales, el derecho de autor le otorga al creador un
derecho subjetivo, con efectos erga omnes, expresado como el derecho exclusivo de autorizar
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(derecho positivo) el uso de la obra, reconociendo de forma independiente cada uno de los
derechos patrimoniales derivados de ella,

Respecto al derecho de propiedad industrial, si bien existen coincidencias en cuanto a las
facultades de caracler personal, éstas son menos rigidas, ya que la proteccion se define en
razén de! estado de la técnica o la distintividad de un signo en el mercado de productos o
servicios.

La combinacién de ideas y pensamientos se manifiesta en la forma de concebir la realidad
fisica, sin vincularse a la conformacion individualizada de ningiin medio de expresion personal,
en virtud, de que el fin del creador es satisfacer una necesidad técnica o de mercado. Por lo
tanto, las prerrogativas de orden personal resultan restringidas.

Por lo que hace, a los “derechos patrimoniales”, en materia de propiedad industrial se le otorga
al titular un derecho subjetivo, con efectos erga omnes, materializado en el derecho exclusivo
de impedir (derecho negativo) la utilizacién de la invencion o signo distintivo, derecho que se
encuentra acotado de forma mas estricta por el agotamiento del derecho.

En el caso del derecho de autor, la proteccion no se encuentra condicionada a formalidad
alguna, constituyéndose como un sistema declarativo de derechos, en virtud de que la obra se
encuentra protegida desde el momento mismo de su creacién.

En el caso de la propiedad industrial, se trata de un sistema constitutivo o atributivo de
derechos, ya que para obtener el derecho exclusivo de explotacion sobre una invencion, debe
solicitarse una patente o registro, en el caso de marcas, disefios industriales o modelos de
utilidad.

Si bien es cierto, que ambos sistemas comparten las caracteristicas de tipicidad, en el caso de!
derecho de autor, los requisitos que deben safisfacer las creaciones no son restrictivos, siendo
el principal requisito e! de la originalidad de la obra entendida como individualidad, es decir, la
creacion debe proporcionar elementos suficientes para ser distinguida de otras del mismo

género.

“La originalidad no quiere decir otra cosa sino que pertenezca efectivamente al autor; que sea
obra suya y no copia de la obra de otro....La creacién intelectual no se protege porque venga a
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enriquecer el conjunto de creaciones de que dispone ya la sociedad. sino por ser una
manifestacion de la personalidad del autor."*

Para determinar si una obra es protegible no interfieren criterios subjetivos sobre la valoracion
de ésta, es decir, si es apreciada o no. Asimismo, no existe una valoracién moral de la

expresién autoral.

En el caso de la propiedad industrial, opera también un criterio de “criginalidad”; sin embargo,
se trata de una originalidad objetiva: fa novedad de la invencion. La novedad es un concepto
comparativo, es decir, una invencion es nueva mientras no se le pueda anteponer una anterior,
lo cual implica que una invencion es nueva cuando no estd comprendida en el estado de la

técnica.

Asimismo, existen criterios que evaliian tanto la novedad como la distintividad, asi como la
aplicacién industrial de la invencién. Finalmente, las figuras de |a propiedad industrial se
encuentran sujetas a una valoracién moral, por disposicion expresa de la Ley de la Propiedad

Industrial 7
50, Copyright Law

Las denominaciones Copyright Law y Derechos de Autor son usadas indistintamente como

sinonimos; sin embargo, no implican el mismo régimen de derechos.

Para el maestro Isidro Satanowsky, “el término copyright o “derecho de copia” usado en
Estados Unidos e Inglaterra y tan popularizado por la costumbre © uso en otros paises
anglosajones, tenia su justificativo tradicional porque cuando se comenzo a proteger al derecho
intelectual se considerd la expresion corriente del mismo, o sea la reproduccién del libro por
parte del editor o impresor. Hoy en dia no es suficientemente comprensivo ya que sélo se
refiere a un derecho patrimonial ~el de reproduccién y con buena voluntad al de edicién-."*

El significado literal de la palabra copyright no expresa la titularidad legitima de los derechos

autorales, sin contemplar todos los derechos patrimoniales y menos a los morales.

26 Baylos Corroza, Hermeneg Ido. Op, cit p. 533-534

27 ARTICULO. do. No se olorgara patente, regisiio o autonzacion, ni se dard publicidad en 1a Gacefa, a ninguna de las figuras o
instituciones juridicas que regula esta Ley, cuando sus contenidos o forma sean contrarios al orden pablico, a Ya moral y a fas bugnas
costumbres o contravengan cualquier disposicion fegal

 Satanowsky, Isidro DERECHO INTELECTUAL. Tipografica Editora Argentina. Buenos Altes, Argentina, 1954, Tomo ). p. 54-55



63
NOCIONES DEL DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Las diferencias entre la concepcioén juridica angloamericana del copyright y la concepcién
juridico continental europea o latina del derecho de autor - determinan que ambas
denominaciones no sean por completo equivalentes, aunque tienen caracteristicas similares y
puntos en comun.

En principio, el copyright y el derecho de autor encuentran su origen histérico en el Estatuto de
la Reina Ana de 1709, la cual representa una primera manifestacion concreta de la proteccion
especial que tienen los autores.

Con anterioridad a la expedicion de este cuerpo normativo, las creaciones aristicas, o mas
propiamente las creaciones literarias, eran protegidas a través de privilegios, que eran
otorgados por los monarcas de manera que el titular tenia reservado para si la explotacion
exclusiva de su obra, Sin embargo, estos privilegios no se concedian a los autores sino a los
editores e impresores sin que fuera ébice la falta de autorizacion del autor o que las obras
fuesen ya conocidas.

"El concepto segun el cual el autor de una obra literaria o de una composicidn musical también
merece ser protegido en su persona contra la reproduccion, halla resonancia, desde el siglo
XVIII, en la ciencia juridica, pero durante largo tiempo no logré abrirse camino en la
legislacion.”® Aunque con anterioridad era sancionado el explotar obras ajenas, siempre el
ambito de proteccion se circunscribia a los editores de libros.

La proteccion al autor y su obra fue desprendiéndose poco a poco, incorporando gradualmente
a la obra como parte inseparable del individuo, dicha concepcién es clara en la obra de John
Locke “Dos Tratados sobre el Gobierno Civil’, en donde establece que todo hombre es
propietario de su propia persona y del trabajo de su cuerpo, por tanto fa obra de sus manos
debe ser considerada como suya.

La aparicion de “An Act for the encouragement of learning by vesting the coples of printed books
in the authors or purchasers of such copies, derring times therein mentioned”, titulo originat del
mejor conocido como Estatuto de la Reina Ana de 1709, concreté una serie de principios que
inspiraban la tuteta al autor en el common law en una norma de derecho escrito, persiguiendo
crear un estimulo para el fomento del arte, de Ia literatura y de la ciencia.

De sus disposiciones se desprenden los siguientes principios:

 Alifeld, Philipp. DEL. DERECHO DE AUTOR Y DEL DERECHO DEL INVENTOR. Ed. Temis Libreria. Bogotd, Colombia, 1982.p. 9
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El Eslatuto concede al autor de una obra y a sus derechohabientes el derecho exclusivo de
imprimir o reimprimir el libro {“the sole liberty of printing and reprinting such book or books"),
durante los 14 afios siguientes a su primera publicacion, conservdndo ese derecho durante

otros 14 aiios mas, si al transcurso del primer plazo aln viviese el autor.

La proteccion exclusiva se supedita a la inscripcidn del derecho en un drgano corporativo

(“Company of Statyoners) y al depésito de ejemplares.

Algunos autores consideran que este "Act” continlia con los privilegios de los editores, lo cual no
deja de ser cierto; sin embargo, es el primer instrumento legal que concede a los autores
derechos exclusivos sobre sus obras, tal como el de reproduccion, mismo que da origen al
copyright (la traduccion de este vocablo implica el derecho de copia, el cual de acuerdo con
Serrano Migallon es el derecho econdmico que poseen los autores de recibir una

contraprestacion por la reproduccion de sus obras).>®
El mismo autor piatea que et Estatuto de la Reina Ana tiene como consecuencia 2 efectos:

s Iniciar la etapa de los derecho de propiedad intelectual como derechos inherentes a la
persona y patrimonio del autor, y

- Encabezar la evolucion de una nueva institucion juridica: los derechos de autor, ya que
dicho ordenamiento constituye la prefiguracion del sistema actua! de el derecho de los autores

en ambas vertientes legales.

Si bien es cierlo que en Inglaterra se consagra la proteccion al autor mediante la expedicion del
Estatuto de la reina Ana, con la diseminacién de doctrina hacia el continente europeo y su
articulacion con los principios de tradicién romano-germanica florecen nuevas instituciones,
mismas que dan contenido al derecho de autor continental tal y como hoy se conoce, como el

droit de suite o el droit de prét, instituciones francesas por excelencia.

Desde el Estatuto britanico de la Reina Ana (1708), el derecho del copyright se ha desarrollado
de forma muy amplia, siendo las leyes nacionales mas representativas fa United States
Copyright Act de 1976 o de la United Kingdom Copyright, Designs, and Patents Act de 1988 o
las leyes de 1956 y 1911 que la precedieron.

¥ Serrano Migalion, Fernando. Op.cit. p.29-29
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51. Principales Diferencias entre e! Copyright y el Derecho de Autor.

Las diferencias existentes entre la concepcion juridica angloamericana del copyright vy la
concepcion juridico continental europea o latina del derecho de autor se presentan en los
siguientes rubros: objeto, titulares del derecho, derechos morales, derechos patrimoniales y
formalidades.

En el sistema juridico latino, el objeto del derecho de autor es la creacion intelectual expresada
en obras que presenten originalidad o individualidad.

Por otra parte en los paises con una tradicion juridica de derecho consuetudinario, el objeto del
derecho de autor tiene un significado mas amplio ya que ademas de las obras literarias y
artisticas, también se extiende a las grabaciones sonoras, a los organismos de radiodifusién y a
los creadores de composiciones tipograficas distintivas de publicaciones, que no calificarfan
como obras de creacion,”'

En la concepcion juridica latina tinicamente se reconoce la calidad de autor y titular originario a
la persona fisica que crea la obra, independientemente de la titularidad de los derechos
patrimoniales.

En el caso de obras por encargo, obras surgidas de una relacion contractual o producciones
cinematograficas, el sistema del copyright considera como titular originario del derecho de autor
al empleador, patron, comitente o productor.

Respecto del sistema continental, los derechos morales se encuentran contenidos en las leyes
de! derecho de autor, como esa doble faceta del derecho de los creadores.

La relativamente reciente legislacion britanica, entre otras, incluye los derechos morales que
protegen la reputacion de! autor, derivado de la implementacion del Convenio de Berna. Entre
los derechos morales que reconoce se encuentran el derecho al reconocimiento de su condicion
de autor de la obra; el derecho a exigir el respeto a la integridad de la obra e impedir cualquier
deformacion, modificacién, alteracion o atentado contra ella que suponga perjuicio a sus
legitimos intereses o menoscabo de su reputacion; el derecho a que no se le atribuya un trabajo
por error, y por Ultimo, el derecho a la privacidad, de tal forma que un fotégrafo no pueda usar
una imagen tomada de su obra con propdsitos comerciales sin su consentimiento.

31 Ejemplo de ello es el United Kingdom Copyright, Designs, and Patents Act de 1988 en su articulo 1, 1,
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Sin embargo, en el sistema americano la proteccién de los derechos morales o personales del
autor ha sido trasladada a los tribunales, que los han reconocido, no como una fase del derecho
de autor, sino como derechos de la personalidad, protegidas por el common law, pero sin
incluirse en los estatutos del copyright.

En la concepcion juridica latina los derechos patrimoniales no estan sujetos a numerus clausus,
son tantos como formas de utilizacion de la obra son posibles, no sélo en el momento de su
~ creacion sino todo el tiempo que permanezca en el dominio privado y s6lo se encuentra limitado

por las excepciones que expresamente contempla (a ley.

Contrariamente a la tradicion continental, e! sistema anglosajon determina que los derechos de
explotacion de la obra se encuentran determinados o tipificados por la ley. En el copyright sobre
una obra el titular cuenta con los siguientes derechos patrimoniales: copiar la obra, difundirla al
publico, representar la obra en ptiblico, emitirla por radio o television, incluyendo los programas
por cable y adaptarla. Incluyéndose ademas otros derechos econdmicos, denominados
secundarios, que protegen al titular del copyright de cualquier compra o venta o negocio de un
producto obtenido o hecho de forma ilegal. Cabe destacar que el copyright, como derecho de
naturaleza netamente econdmica, se encuentra limitado por el uso leal (*fair use”).

En la concepcion juridica latina a fijacién de la obra sobre un soporte material no es condicion

previa para su proteccion.

En tanto que en el sistema angloamericano, el requisito de fa fijacion continta siendo decisivo
para que la obra sea protegida mediante copyright. La razon subyacente, al menos en lo que a
Estados Unidos se refiere, se vincula con la lamada Clausula de Copyright de la Constitucion
Americana, que restringe dicha garantia a los escritos de los autores, por lo que solo las obras
consideradas escritos pueden gozar de esa proteccion legal.*

Si bien es cierto, que las leyes sobre el derecho de autor son nacionales y de acuerdo con la
tradicién histérica que siguen, varian en la proteccién concreta que se dispensan, el Convenio
de Berna de 1886 (y sus revisiones posteriores) y la Convencion Universal del Derecho de
Autor {conocido como UCC) de 1952 han intentado crear una base comdn para la proteccion de
los intereses del copyright y derecho de autor entre todas las naciones firmantes. A manera de

32 L.a Corte Suprema Americana inlerpretd que por *escritos” debe entenqe!se cualquier soporte material de los frulos de la actividad
intelectual (Goldstein v. Calitornia, 412 U.S. 546, 1973). Caso cilado por Delia Lipszyc en su litro DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS
CONEXOS, p 42
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ejemplo, una de las disposiciones de la Convencion Universal establece que en los trabajos que
pretenden ser protegidos debe ostentarse el simbolo © junto al nombre del titular de los
derechos y el afio de publicacion (reserva contenida en la ley americana en su articulo 401y
siguientes), aunque una obra que no cuente con dicho simbolo también es protegida.

§2. La Organizacion Mundial de ia Propiedad Intelectual y los Tratados que administra.

La proteccion de la propiedad industrial no constituye un fin por si misma: es un medic de
fomentar la actividad creativa, la industrializacion, ias inversiones y las actividades comerciales
honradas. Todo ello, para contribuir a aportar mas seguridad y bienestar, menos pobreza y méas
belleza a la vida de los hombres. Estos objetivos forman parte de los fines para los cuales fue
creada la Organizacion Mundial de la Propiedad Industrial, mejor conocida como la OMPI.

E! 14 de julio de 1967 se firmé en Estocolmo el Convenio que establece la Organizacion
Mundial de la Propiedad Intelectual, a fin de estimular la actividad creadora, promover en todo el
mundo la proteccion de la propiedad intelectual, asi como para modernizar y hacer mas eficaz
la administracion de la Uniones instituidas en el campo de la proteccion de la propiedad
industrial y de la proteccion de las obras literarias y artisticas.

La Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual {(en adelante citada como OMPI) es una
organizacion intergubernamental con sede en la ciudad de Ginebra, Suiza constituyendo uno de
los 16 organismos especializados del sistema de la Organizacion de las Naciones Unidas
(ONU), desde 1974.

La funcion de la OMPI es promover la proteccion de la propiedad intelectual en el mundo entero
mediante !a cooperacion de los Estados y administrar varios tratados multilaterales que tratan
de los aspectos juridicos y administrativos de |a propiedad intelectual.

Los antecedentes mas remolos de la oficina se encuentran en los afios de 1883 y 1886, durante
los cuales se adoptaron el Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial y el
Convenio de Berna para la Proteccion de las Obras Literarias y Artisticas. Estos dos Convenios
establecian la creacidon de una Secretaria, llamada “Oficina Internacional’, ambas fueron
puestas bajo la supervision del Gobierno Federal Suizo, en la ciudad de Berna.
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Inicialmente fueron 2 oficinas, una de derechos de autor y una de propiedad industrial, para la
administracién separada de fas dos convenciones. Finalmente, hacia el afio de 1893 dichas
oficinas fueron reunidas.

Elnombre de la actual organizacién conocida como OMP! ha sufrido varios cambios con el paso
del tiempo. E! mas reciente de estos nombres fue el de BIRPI, acrénimo de la version francesa
de Oficinas Internacionales Reunidas para la Proteccion de la Propiedad Intelectual. Hacia el
afio de 1960, las BIRPI cambiaron su domicilio de Berna a la ciudad de Ginebra, actual sede de
la OMPI.

Durante la conferencia diplomatica en Estocolmo de 1967, la totalidad de las clausulas
administrativas de todos los tratados multilaterales administrados por las BIRPI fueron
revisadas. La razon radico en que varios Estados Miembros estimaban conveniente establecer
una organizacion que aglutinara fanto a organizaciones gubernamentales como a
intergubernamentales, de forma independiente al Gobierno Suizo, de tal forma que adquiriera el
mismo status de otras organizaciones intergubernamentales, como las agencias especializadas
de las Naciones Unidas.

Las agencias especializadas de las Naciones Unidas son denominadas de esa forma porque
cada una de ellas tiene conocimientos especializados y a lo largo de los afios han acumulado
una vasla experiencia en una materia particular asi como en los campos de actividades
importantes para la comunidad internacional.

Asi el 14 de diciembre de 1974, se firmd un acuerdo entre la Organizacion de las Naciones
Unidas (ONU) y la OMP!, el cual convirtié a esta tltima en la agencia especializada responsable
de la organizacion internacional en materia de propiedad intelectual del sistema de Naciones
Unidas.®

53. Clasificacion de los Tratados Internacionales.

A continuacion se presenta un breve recuento de los tratados administrados por la OMPI, que
ascienden a mas de 20, y siguiendo la clasica clasificacion bipartita de! derecho intelectual se
dividen en tratados de propiedad industrial y de derechos de autor:*

3 Internationat Bureau of WIPO. WHAT IS AND WHAT IT DOES, , WIPO, TMPIKLIA, paras 18

M nternationa! Bureau of WIPO. CONTRACTING PARTIES OR CONTRACTING PARTIES OR SIGNATORIES TO TREATIES ADMINISTERED BY WIPQ. WIPO.
Ginebra, Suiza, 2002.
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Los Tratados Internacionales en materia de Propiedad Industrial, pueden dividirse en 3 grandes
grupos:

Los Tratados que Establecen Proteccion Sustantiva de la Propiedad Industrial, como son:

« Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial. Concluido el 20 de marzo
de 1883, fue contemplado por un Protocolo interpretativo en Madrid en 1891, ha sido revisado
en Bruselas en 1900, Washington en 1911, en La Haya en 1925, en Londres en 1934, en
Lisboa en 1958 y en Estocolmo en 1967 y finalmente enmendado en 1979.

¢ Arreglo de Madrid relativo a la represidn de las indicaciones de procedencia falsas o
engafiosas en los productos. El Arreglo, concertado en 1891, ha sido revisado en Washington
en 1911, en La Haya en 1925, en Londres en 1934, en Lisboa en 1958 y en Estocolmo en 1967,

« Tratado de Nairobi sobre la Proteccion del Simbolo Olimpico. Firmado el 26 de septiembre
de 1981.

« Tratado de Washington sobre la propiedad intelectual respecto de los Circuitos Integrados.
Fue firmado el 26 de mayo de 1989 y no se encuentra en vigor.

« Tratado sobre el Derecho de Marcas. Concertado en el afio de 1994, 25 estados han
depositado sus ratificaciones entrando a formar parte de dicho acuerdo.

« Tratado sobre el Derecho de Patentes.

Los Tratados que Facilitan el Obtener Proteccion de la Propiedad Industrial, en diversas

materias como:
En materia de patentes:

» Tratado de Cooperacion en materia de Patentes, concertado en 1970, siendo modificado en
1979y 1984

» Tratado de Budapest sobre el reconocimiento internacional del depoésito de
microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes, concluido en 1977, fue

enmendado en 1980.
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En materia de Marcas:

+ Arreglo de Madrid relativo al Registro internacional de Marcas y el Protocolo concerniente al
Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas. El Arreglo concertado en 1881,
fue revisado en Bruselas en 1900, en Washington en 1911, en La Haya en 1925, en Londres en
1934, en Niza en 1957 y en Estocolmo en 1967 y fue enmendado en 1979. Mientras que &!

protocolo fue negociado en el afio de 1989.

+ Arreglo de Madrid para la Represion de las Falsas Indicaciones de Origen de las
Mercancias. El Arreglo concertado en 1891, fue revisado en Washington en 1911, en La Haya' :
en 1925, en Londres en 1934 y Lisboa en 1958 y adicionado por una Acta Adicional en
Estocolmo en 1967,

En materia de denominaciones de origen

» Arreglo de Lisboa relativo a la Proteccion de las Denominaciones de Origen y su Registro
Internacional. Firmado en Lisboa el 31 de octubre de 1958, fue revisado en Estocolmo en 1967
y enmendado en 1979.

En materia de dibujos y modelos industriales

« Arreglo de La Haya relalivo ai depdsito internacional de dibujos y modelos industriales,
concluido en 1925, fue revisado en Londres en 1934 y en La Haya en 1960. Fue completado
por un Acta Adicional frmada en Monaco en 1961, por un Acta complementaria firmada en
Estocolmo en 1967 y por un Protocolo firmado en Ginebra en 1975. El Acta Complementaria fue
enmendada en 1979.

Los Tratados que Establecen Clasificaciones Internacionales, como:

+ Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificacion Internacional de Patentes, concluido en
1971, fue enmendado en 1979.

« Arreglo de Niza relativo a la Clasificacion Internacional de Productos y Servicios para el
Registro de las Marcas, concertado en 1957, fue revisado en Estocolmo en 1967 y en Ginebra
en 1977 y fue enmendado en 1979.
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« Arreglo de Viena por el que se establece una Clasificacién Internacional de los elementos
figurativos de las marcas, concertado en 1973, fue enmendado en 1985.

« Ameglo de Locarno que establece una Clasificacion Internacional para los Dibujos y
Modelos Industriales, concertado en 1968, fue enmendado en 1979, forman parte de este el 37
Estados.

En materia de derechos de autor, existen 2 grupos de Tratados Internacionales:
Los Tratados que Disponen la Proteccion del Derecho de Autor, como:

« Convenio de Berna para la proteccion de las Obras Literarias y Artisticas. EI Convenio,
concertado en 1886, fue revisado en Paris en 1896 y en Berlin en 1908, completado en
Bruselas en 1948, en Estocolmo en 1967 y en Paris en 1971, y fue enmendado en 1979,

« Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor, concertado en Ginebra el 20 de diciembre de
1996. Estando abierto a firma en la sede de la OMPI hasta el 31 de diciembre de 1997,

Asimismo, existen Tratados que Disponen la Proteccion de los Derechos Conexos, como:

» Tratado de la OMPI sobre Interpretacion o Ejecucion de Fonogramas, concertado en
Ginebra el 20 de diciembre de 1996. Estando abierto a firma en la sede de la OMPI hasta el 31
de diciembre de 1997.

« Convencion de Roma sobre la Proteccion de los Artistas, interpretes o Ejecutantes, los
Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusion. E! convenio fue firmado el 26
de octubre de 1961 en la Ciudad de Roma, formando parte del mismo 63 Estados

« Convencion de Ginebra para la proteccion de los productores de fonogramas contra la
reproduccion no autorizada de sus fonogramas. Firmado el 29 de oclubre de 1971, a la fecha
forman parte 58 Estados.

» Convencion de Bruselas sobre la distribucion de sefales portadoras de programas
transmitidas pos satélite. La convencion fue firmada en la ciudad de Bruselas en 1974, siendo
parte de la misma 24 Estados
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« Tratado sobre el Registro Internacional de Obras Audiovisuales, concertado en 1989, se
encuentra abierto a firma, a la fecha 13 estados han depositado ya sus instrumentos de

ratificacion.

Merece mencionar por separado la Convencion Internacional para la Proteccion de Nuevas
Variedades Vegetales, mejor conocida como Convencion UPOV. Misma que fue firmada en
1961, revisada en Ginebra en 1972, 1978 y 1991, por su status independiente ya que se trata

de una organizacion intergubernamental independiente con personalidad propia.

El Convenio de Paris prevé expresamente que los Estados miembros pueden concertar entre
ellos, separadamente, acuerdos especiales sobre determinados aspectos particulares de la
proteccion de la propiedad industrial. Tales acuerdos no deben contravenir las disposiciones del

Convenio "general” (es decir, del Convenio de Paris).

A la fecha, se han concertado 11 acuerdos especiales, ocho de los cuales se denominan
"Arreglos” o "Acuerdos”, dos "Tratados" y uno "Protocolo”, bajo la egida de la Unién de Paris,

mismos que se encuentran en vigor.

Quizé uno de los mas imponéntes. es aquél que se firmo entre 1a Organizacion Mundial de la
Propiedad Intelectual y la Organizacion Mundial del Comercio (OMC o por sus siglas en inglés
WTO), concertado en la ciudad de Ginebra el 22 de diciembre de 1995, y que prevé la
cooperacién entre la Oficina Internacional de la OMPI y la Secretaria de la OMC respecto de la
asistencia a los paises en desarrollo y respecto de 1a notificacion y compilacion de as leyes y
reglamentos de propiedad intelectual de los Estados Miembros de la OMC™.

A continuacién se presenta un breve estudio sobre la naturaleza de la Organizacion Mundial del
Comercio, sus alcances y el Acuerdo sobre los Aspectos de la Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio (ADPIC o por sus siglas en inglés TRIPS), necesarios para
comprender 1a integracion del sistema internacional de proteccion a la propiedad intelectual en

los ultimos afios.

54. La Organizacion Mundial del Comercio (OMC).

¥ Cabe destacar que dada la naturaleza jutidica de Ya OMC. €s1a no redne el status de agencia especializada y por ende, no se
encuenira dentro def sistema de las Naciones Unidas
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El Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (en inglés, General Agreement on Tariffs and
Trade, en adelante GATT), constituyé uno de los primeros intentos de uniformar las reglas del
comercio internacional. El principal logro de este tratado, firmado en la Conferencia Arancelaria
de Ginebra en 1947 por los representantes de 23 paises no comunistas, fue la creacion de un
foro internacional dedicado al aumento de! comercio multilateral y a la resolucion de los

conflictos comerciales internacionales.

Desde la fecha de constitucion del acuerdo se llevaron a cabo, ocho conferencias arancelarias,
denominadas “Rondas". La octava conferencia arancelaria, intitulada como Ronda Uruguay, se
inicio a finales de 1986 y se clausurd en 1994, dicha Ronda marca un parte aguas en la historia
del tratado, por la sustitucién de GATT por la Organizacion Mundial del Comercio (OMC)*® a
partir del 1 de enero de 1995.

El impacto de la transformacion del GATT por la OMC se reflejo en las politicas comerciales y
financieras, las cuales incluyeron medidas que minimizaron las barreras comerciales,
incluyendo la reduccién de los aranceles a la importacién, asi como los contingentes de
importacién, aboliendo los acuerdos comerciales preferentes entre los paises miembros,

negociandose las concesiones arancelarias bajo el principio de reciprocidad.

El Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio no se mantuvo inamovible, ya que aun antes
de su transformacion en la Organizacion Mundial del Comercio, se llevaron a cabo algunas
modificaciones al arreglo original. Las primeras reformas importantes del Tratado se ratificaron
en 1955. En ellas, los paises miembros acordaron tomar medidas mas severas respecto a los

subsidios a la exportacion y a la limitacion de 1as importaciones.

Finaimente, en la Ronda Uruguay se realizo la reforma mas importante: la sustitucion del GATT
por la OMC. Esta institucion internacional fue creada para promover y aplicar un librecambio
global. La OMC fue fundada en 1993 por el Acta Final que cerraba la Ronda Uruguay de
negociaciones multilaterales contempladas en el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio
(GATT), al que sustituye. La OMC tiene como fin administrar y controlar los 28 acuerdos de
librecambio recogidos en el Acta Final, supervisar las practicas comerciales mundiales y juzgar

T . N 3
los litigios comerciales que los estados miembros le presentan. 4

¥ Organizacion conocida pof Sus siglas en inglés como WTO (World Trade Organization)

¥ Para ampliar el ambrto. funciones y Estructura de l2 OMC €5 conveniente tener en cuenta los articulos I il y IV del Acuerdo de
Hanakech por el que se establece '3 Organizacion Mund:at del Cometcio. pubhicado en ¢! Diario Ohr:a! de 1a Federacion el 30 de diciembre de
1494



LOS ESQUEMAS DE TRAZADO DE CIRCUITOS INTEGRADOS EN EL DERECHO COMPARADO

La OMC empez6 a funcionar el 1 de enero de 1995 con un Consejo General integrado por 76
paises miembros, aunque se encuentra en constante crecinl1iento conforme van siendo
admitidas nuevas naciones. Durante 1995, afo en que la OMC vio la luz en Ginebra,
coexistieron ambos organismos; sin embargo, a partir del primero de enero de 1996 el GATT de
1947 fue absorbido por la OMC.

E! Acuerdo de la OMC fue el resultado de las complejas y arduas negociaciones de la Ronda de
Uruguay, consideradas como la negociacion mundial mas compleja que registra la historia,

negociacion que consumio mas de siete afios.

El 15 de diciembre de 1993 los negociadores acordaron un texto cuyo proceso de revision
juridica finalizé el 31 de marzo de 1994, y el 15 de abril de 1994 se firmé en Marrakech el Acta
Final en la que se incorporaron los resultados de la Ronda de Uruguay; las Decisiones,
Declaraciones y Entendimientos Ministeriales y el Acuerdo de la Organizacion Mundial del

Comercio (OMC) y sus cuatro Anexos.

E! Anexo 1 del Acuerdo de la OMC esta formado por los Anexos 1A a 1C. El Anexo 1A esta
integrado por trece Acuerdos-munilalerales sobre el comercio de mercancias, el primero de los
cuales es la nueva version del GATT denominada “GATT de 1994" que comprende entre otras
disposiciones, las del GATT de 1947. Mientras que el Anexo 1B es el Acuerdo General sobre e}
Comercio de Servicios,

E! Anexo 1C del Acuerdo de la OMC es el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (por sus siglas en espafiol AADPIC o

también conocido como TRIPS) y el Anexo 2 es el Entendimiento sobre solucién de diferencias.

A diferencia del antiguo GATT, la OMC es una entidad constituida como organizacion
internacional de modo formal, cuyas decisiones son vinculantes para sus miembros, aunque es
pertinente aclararlo, es una entidad independiente de la Organizacion de fas Naciones Unidas y
con un alcance mucho mas amplio al de su predecesor y con un sistema particular de solucion

de controversias.

Las disputas comerciales presentadas ante la OMC son sometidas a un grupo que atiende a los
litigios, compuesto por funcionarios de la Organizacién. Las naciones pueden apelar las
sentencias emitidas ante un organismo de apelacion, cuya decisién es incontestable Se espera
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que los acuerdos administrados por la OMC aumenten el comercio mundial anual en al menos
755.000 millones de délares para el afio 2002, lo que haria crecer los ingresos mundiales de
cada afio en unos 235.000 millones de délares.®®

Asimismo, proporciona un marco para el ejercicio de la ley dentro del comercio internacional,
amplia las disposiciones recogidas en el GATT e incluye ademas los servicios, los derechos a la
propiedad intelectual y fa inversién.

Al 10 de febrero de 1999 eran miembros de la OMC 134 paises y 36 habian sido admitidos
como observadores (de los cuales 32 habian solicitado la adhesion al GATT-OMC) y 2 paises
contratantes del GATT de 1947 no eran miembros de la OMC. Si las negociaciones de las
solicitudes de adhesién que ya habian sido presentadas a esa fecha concluyen con éxito, la
OMC abarcara practicamente todo e! comercio mundial. *

65. Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados
con el Comercio (AADPIC).

La falta de una proteccion adecuada y efectiva de la propiedad intelectual tiene como
consecuencia la generacion de una serie de actividades que distorsionan seriamente el
comercio internacional. Ejemplos de tales actividades son la copia de la apariencia de un
producto comercial, a fin de hacer creer al piblico que se frata de! producto legitimo, la
falsificacion de marcas, la reproduccion no autorizada de obras amparadas por derechos de
autor, etcétera.

Esta proteccion inadecuada o inefectiva constituye una barrera al comercio internacional y
puede ser considerada como una forma de proteccionismo econdmico. En los paises donde la
propiedad intelectual no es protegida razonablemente, bienes desarrollados a costa de enormes
inversiones y afos de esfuerzo son ficimente desplazados del mercado por imitaciones o
falsificaciones, que preden ser ofrecidas a un precio mucho mas bajo en razén de la disparidad

de costos.

3 *Organizacion Mundiat del Comercio (OMC)', Encilopedia Mcrosolt® Encaria® 98 © 1993-1897 Miciosolt Corporation

* Dela Lipszyc "EL DERECHO DE AUTOR'Y LOS DERECHOS CONEXOS EN EL ACUERDO SQERE LOS AADPIC (O TRIPS)
DE LA OMC'. PROPIEDAD INTELECTUAL Secretaria de integ Economica Lati icana Afio 3, Numero 1. Enero-Marz0 1999 p
3
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A manera de ejemplo, en el caso de los circuitos integrados, en 1986 desarrollar un nueva
familia de circuitos para productos semiconductores costaba no menos de 100 millones de
délares, pero podia ser copiada a un costo inferior a millon de délares. *

Por ltimo los paises que otorgan una proteccion inadecuada o inefectiva a la propiedad
intelectual también se ven perjudicados por la violacion generalizada de esos derechos. En
primer lugar, porque las industrias perjudicadas no habran de invertir en el desarrollo econdmico
de esos paises. En segundo lugar, porque la fuerza de trabajo técnicamente capacitada, dentro
de tales paises para capitalizar la transferencia autorizada de tecnologia, o bien abandona el
pais en cuestion, por falta de oportunidades labores, o bien cambia el foco de sus actividades,
pasando de la innovacion a la copia. De este modo, la capacidad creativa de esos paises

resulta subutilizada.

Los regimenes internacionales actualmente existentes para la proteccion de la propiedad
intelectual tales como la Convencion de Berna, la Convencion Universal sobre Derechos de
Autor y la Convencion de Paris, si bien han contribuido a elevar el nivel general de proteccion,
resultaron manifiestamente insuficientes para frenar las actividades infractoras.”'

Por esas razones el GATT, en su momento y mas adelante la OMC, constituia el vehiculo
adecuado para el establecimiento de estandares minimos de proteccion de los aspectos de la
propiedad intelectual relacionados con el comercio internacional al buscar la liberalizacion del
comercio mundial por medio de la reduccion de las barreras comerciales y otras distorsiones de

la competencia internacional.

Bajo esta optica se constituyeron diversos comités, tanto en Estados Unidos como en Japén y
Europa, con el objetivo de obtener un consenso internacional dentro del sector privado acerca
de las disposiciones sobre la proteccion de la propiedad intelectual que deberia ser incluido en
el GATT.

El esfuerzo del Comité de Propiedad Intelectual (IPC) norteamericano, de la Federacién de
Organizaciones Econdmicas (Keidanren) del Japon y de la Unién de Confederaciones de
Industriales y Empresarios (UNICE) de Europa, se vio recompensado en septiembre de 1986

4 2yleta, Hugo R, *GATT Y DERECHOS INTELECTUALES PROPUESTA DE LAS COMUNIDADES EMPRESARIALES DE LOS
ESTADOS UNIDOS. JAPON Y EUROPA . DERECHOS INTELECTUALES 4. Coleccion Auspiciada por la Ascciacion Interamericana da la

Propiedad Industnial. EG Astrea de Ailredo y Ricardo De Paima. Buenos Artes. Aigentina, 1989, p. 27
4 Zuteta, Hugo R Qbra y pagina citada
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con la Declaracion Ministerial de Punta del Este, en la cual se contenia un mandato especlfico
de negociacion sobre la propiedad intelectual.

En la reunién de Punta del Este de 1986. que dio inicio a la denominada Ronda Uruguay del
GATT se decidié incluir los temas de los servicios, las Inversiones y la propiedad intelectual.

De esta forma la propiedad intelectual encuentra un acceso formal al ambito del Acuerdo
General de Aranceles y Comercio (GATT) en la reunidon que tuvo lugar del 15 al 20 de
septiembre de 1986; en dicha reunion se acordo iniciar una ronda de negociaciones sobre
diversos temas incluyendo el de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio (ADPIC o TRIPS, en inglés),.

Dentro de la misma organizacion se constituyeron 2 grupos: uno encargado de debatir el tema
de las mercancias (en el cual se incluian los derechos de propiedad intelectual) y el que trataba
de los servicios. Teniendo como objetivo el reglamentar un foro diferente al previsto dentro del
sistema de propiedad intelectual administrado por fa OMPI.

Una vez superada la necesidad de reconocer la importancia econémica de la propiedad
intelectual, se generé una nueva: el crear un codigo en la materia que pudiese ser expuesto en
el seno de la Ronda de Uruguay y que comprendiera los principios y normas generales que
determinaran los estandares minimos de proteccion en la materia.

Asi es como fue presentado en junio de 1988 el informe denominado “Estructura Basica de las
Disposiciones del GATT para la Proteccion de la Propiedad Intelectual. Propuesta de las
Comunidades Empresariales de Europa, Japon y Estados Unidos”, mismo que constituye la
parte medular del actual AADPIC,

La primera conclusion de dicho informe se refiere al mandato de Punta del Este, es decir, a la
imperiosa necesidad de contar con un sistema de normas, las cuales podrian ser contempladas

en un "codigo”, similar a otros negociados previamente, mismo que deberia contener:

1. Un conjunto de principios fundamentales sobre la proteccién de la propiedad intelectual
y de los elementos esenciales que deben incluir los sistemas procesales de los paises

signatarios a fin de hacer efectivos esos derechos.

Es muy importante destacar que en su informe las comunidades empresariales de las potencias

econémicas mundiales recomendaron que los principios y normas que pudieran ser
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contemplados en el codigo o acuerdo podrian ser derivados de los estandares minimos de
proteccion de la propiedad intelectual contenidos en las leyes de aquellos paises que participan
en la mayor parte de las negociaciones de productos que incorporan propiedad intelectual, es

decir, de sus propias legistaciones.

2. Los mecanismos multilaterales de consulta y resolucién de controversias para asegurar
que las leyes domesticas de los signatarios incorporen de manera adecuada y efectiva los
principios fundamentales y elementos esenciales de los procedimientos.

3. Los incentivos, tales como el trato preferencial, reglas de transicion y asistencia técnica,
para inducir a la adhesion a las disposiciones del GATT sobre la proteccion a la propiedad
intelectual.

Por numerosos afios los palses de la Organizacion para la Cooperacion y Desarrollo Econdmico
{en adelante, OCDE) demandaron que la proteccién de los derechos de propiedad intelectual
fueran atraidos dentro de la estructura del GATT, a fin de proveer un mecanismo efectivo
(sanciones conexas, es decir, comerciales) con qué imponer un nivel minimo de proteccion para
la propiedad intelectual.

Los paises miembros de la OCDE manifestaron que el actual sistema de propiedad intelectual
(administrado para OMPI) no proveia medios significativos o procedimientos adecuados y

eficientes en evidentes dreas sustantivas.

Sin embargo, los paises en vias de desarrollo advirtieron la falta de atencién por parte de los
miembros de dicha organizacion, para diferenciar entre las necesidades de los miembros de la
OCDE vy sus propios requerimientos. Dichas objeciones de los paises tercermundistas fugron
reservadas en su momento, autorizado los trabajos realizados en el grupo de negociaciones
sobre las normas sustantivas de propiedad intelectual en el Acuerdo sobre los Derechos de
Propiedad Intelectual Relacionados con Aspectos de Comercio; pero se vieron reflejados en el
diferimiento de la entrada en vigor de las disposiciones d2 los AADPIC,

422leta, Hugo R Op. cit. P. 23




CAPITULO SEGUNDO
LA MICROELECTRONICA, LOS ESQUEMAS DE TRAZADODE
CIRCUITOS INTEGRADOS Y SU CONTEXTO ACTUAL.

1.- Consideraciones Generales

Durante los Ultimos afios la tecnologia ha revolucionado la vida en todos sus aspectos,

convirtiéndose en algo omnipresente, aunque no siempre se encuentre ante nuestra vista,

Al evaluar el crecimiento de !as tecnologias que han cambiado nuestro entorno social, se
encuentra un denominador comun: los circuitos integrados.

Estas diminutas piezas realizan multiples funciones haciéndose gran uso de ellos, de hecho,
eslo es tan comun que no se repara en ello; principalmente, porque no se ven y es que su
tamano y complejidad se encuentran intimamente ligados a las funciones que realizan, asl
como a su costo de produccion y de mercado.

Un circuito integrado, a grandes rasgos, es un mecanismo electronico en el que numerosos
elementos, como transistores, capacitores y resistores, son fabricados sobre o dentro de la cara
de una placa de material semiconductor, usualmente silicon, junto con sus interconexiones
realizadas en finos cables de metal.

Por lo general, un circuito integrado se combina con otros componentes para formar un sistema
mas complejo, fabricandose mediante la difusion de impurezas en silicio monocristalino, que
funciona como material semiconductor, o mediante la soldadura del silicio con un haz de fiujo de

electrones.

Cientos de circuitos integrados idénticos se fabrican a la vez sobre una oblea de pocos
centimetros de diametro. Esta oblea a continuacion se corta en circuitos integrados individuales

denominados chips.

La Integracion a Gran Escala (LSI, en inglés acronimo de Large-Scale Integration) puede
producir un chip de silicio con millones de elementos, por ejemplo: en un cuadrado de silicio que

mide aproximadamente 1,3 ¢cm de lado, se combinan cerca de 5000 elementos, como

ESTA TESIS NO SALE
DE LA BIBLIOTECA

Al
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resistencias y transistores y cientos de estos circuitos integrados pueden colocarse en una
oblea de silicio de 8 a 15 cm de diametro.*®

Los elementos individuales de un chip se interconectan con peliculas finas de metal o de
material semiconductor aisladas del resto del circuito por capas dieléctricas. Para
interconectarlos con otros circuitos o componentes, los chips se montan en capsulas que
contienen conductores eléctricos externos. De esta forma se facilita su insercion en placas.

2. El Proceso Tecnoldgico.

La tecnologia ha sido un proceso acumulativo clave en la experiencia humana. La palabra
tecnologia proviene de las palabras griegas “tecné” que significa "arte” u “oficio”, y “logos’”,
“conocimiento” o “ciencia’, area de estudio; por tanto etimolégicamente, la tecnologia es el
estudio o ciencia de los oficios. Sin embargo, cominmente esta palabra se aplica a los
procesos a través de los cuales los seres humanos disefian herramientas y maquinas para
incrementar el control y comprension de su espacio natural.**

La tecnologia ha sido definida como el conocimiento sistematico para la manufactura de un
producto o la prestacion de un servicios en la industria, agricultura o comercio, ya sea que este
conocimiento sea reflejado en una invencion, modelo de utilidad, un disefio industrial, una
variedad vegetal o en informacion técnica en forma de documentacién o en habilidades o
experiencia de expertos para el disefio, instalacion, operacién o mantenimiento de una planta
industrial o su equipamiento o para la administracion de una industria o empresa comercial u
otras actividades.*®

La tecnologia consiste en conacimiento; sin embargo, éste debe satisfacer 3 requisitos para
considerarse como tecnologico.

En primer término, el conocimiento debe ser s.stematico, es decir, organizado de tal forma que
constituya una solucion a un problema.

El conocimiento debe existir en algun lugar de tal forma que pueda ser comunicado, es decir,

debe constar por escrito 0, en su caso, en la mente de una persona y debe ser descubierto o

4 yoz “Circuito ntegrado”, Enciclopedia Microsoft Encarta 98 1993-4897 Mrosolt Corporation

4 yoz *Tecnologia *, ENCICLOPEDIA MICROSOFT® ENCARTA® 98 © 19931997 Microscft Corporation

4 Intemnalional Bureau of WIPO BACKGROUND READING MATERIAL ON INTELECTUAL PROPERTY. WIPO Ginebra. Suiza,
1988.p 25-26
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susceplible de ser descubierto y posteriormente comunicado o comunicable por una persona a
otra de cualquier forma,

El conocimiento debe estar dirigido a un fin especifico, esto es debe servir o tener un propdsito
de utilidad en la industria, comercio o agricultura, es decir, que pueda ser aplicado a un
problema o necesidad existente en una actividad humana en particular. Una invencion es un
ejemplo de conocimiento sistematizado, es decir, se trata de conocimiento organizado con
vistas a dar una solucion a un problema técnico.*®

La tecnologia ha sido siempre un medio importante para crear entomos fisicos y humanos
nuevos, asimismo ha generado que los seres humanos ganaran dominio sobre la naturaleza y
construyeran una existencia mas confortable. Lo anterior ha incrementado la produccion de
bienes materiales y de servicios y reducido la cantidad de trabajo necesario para fabricar
practicamente cualquier objeto.

Esta generacion de tecnologia implica, de la misma forma que en las ciencias, un proceso
intelectual, un esfuerzo creador, que ha ido de |a elaboracion de herramientas primitivas hasta
el surgimiento de complejas redes de comunicacion, llevando de la mano el desarrollo del
proceso tecnoldgico a la evolucién de! hombre y su entorno social. No obstante este desarrolio
no habia sido tan abrumador ni tan rapido.

Hasta el siglo XIX el desarrollo cientifico y tecnolégico habia sido progresivo, incluso en la
primera parte del siglo XX los cambios no eran demasiado accesibles y, consecuentemente,
visibles para la mayor parte de la poblacion.

Sin embargo, antes del fin de la Segunda Guerra Mundial se realizé el esfuerzo tecnoldgico mas
grande y caro de la historia, el desarrollo del Proyecto Manhattan encaminado a obtener una
bomba atémica y del cual se desprendieron innumerables lineas de investigacion en los campos
mas inverosimiles, como el desarrollo de la aeronautica espacial, las telecomunicaciones y las
computadoras, abriendo una época de ciencia de alto nivel, con proyectos tecnologicos a gran
escala, que a menudo fueron financiados por gobiernos y dirigidos desde importantes

laboratorios cientificos.

El avarce de los procesos matematicos, los principios fisicos y el desarrollo e investigacion con

nuevos elementos quimicos aplicados al dibujo y disefio de objetos utilitarios o funcionales,

“0p.Cit p27
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generaron otra clase de tecnologia: la electronica. El surgimiento de los diodos, transistores,
circuitos de almacenamiento de memoria o las computadoras, asi como la tendencia hacia la
miniaturizacion de éstos, tuvo un impacto mayor en la sociedad que el de la era nuclear. A
medida que transcurria el tiempo las posibilidades que ofrecian la electronica fueron
convirtiéndose en realidades, trayendo consigo cambios radicales en la vida diaria como el
surgimiento de sistemas automatizados que modificaron los meétodos y practicas de trabajo.
Situaciones que afectaron y continian modificando la forma de vida humana.

3.- La Electronica.

El creciente desarrollo tecnolégico ha sido acompaiiado y, en gran parte, sustentado por el
importante avance registrado en el campo de la electronica, que se ha convertido en una
disciplina fundamental de la mayor parte de las modernas actividades cientificas y tecnoldgicas.

La electronica es la parte de la ciencia fisica que estudia los fendmenos relacionados con los
electrones o cargas eléctricas elementales, su comportamiento y sus propiedades en estado
libre. Al ser el electron un componente fundamental de la materia, su analisis se extiende al

dmbito de olros campos cientificos de ta fisica y de la quimica.”

Desde un punto de vista mas proximo al mundo de la ingenieria, se tiende a considerar la
electronica como Ia técnica de utilizacion de dispositivos en los que se produce movimiento de
cargas eléctricas, con la finalidad de obtener informacion, manipularla y aplicarla. De esta

manera. la electronica se convierte en un instrumento de calculo. *®

Al unir estas concepciones puede definirse a la electronica como un campo de la ingenieria y de
la fisica aplicada, relativa al disefio y aplicacion de dispositives, por lo general circuitos
electronicos, cuyo funcionamiente depende del flujo de electrones para la generacion,
transmision, recepcion y almacenamiento de informacion. Esta informacién puede consistir en
voz o musica (sefiales de voz), en un receptor de radio, en una imagen, en una pantalla de

television, o en nimeros u otros datos de un ordenador o computadora.

Indudablemente, el desarrollo tecnolégico de la humanidad en el siglo pasado se debe
totalmente a la rapida evolucion de la electronica, desde la invencion del diodo o tubo de vacio
efectuada por Sir Ambrose Fleming en 1904, al descubrimiento del efecto transistor por

4 Yoz 'Electrénica’, ENCICLOPEDIA MICROSOFT® ENCARTAD 98, Op. cit
oz Electronica’, Enciclopedia ENCICLOPEDIA HISPANICA Madrid, Espada, 1989 p 334
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Shockley, Bardeen y Brattain en 1947, a la invencion del circuito integrado (Ct) por Kilby y
Noyce en 1959*, hasta el desarrolio del microprocesador PENTIUM IV ® de Intel de nuestros
dias.

De manera imperceplible, la electronica se ha constituido en la rama mas importante del
quehacer humano, ya que todas las demas actividades se desarrollan alrededor de, y gracias a,
la electronica. Para convencerse de esto basta pensar en las comunicaciones, la aviacion, el
desarrollo tecnologico, los procesos industriales de transformacion y produccion de bienes, la
prestacion de servicios, la medicina, la investigacién pura, la investigacion aplicada, la politica.
Todas estas ramas, y muchas mas, dependen de equipo electrénico para poder cumplir
satisfactoriamente con su proposito especifico. Lo que es mas, el equipo electronico usado en
estas ramas se vuelve obsoleto rapidamente a consecuencia de la gran evolucion de la

electronica, y es siempre necesario renovarlo, actualizarlo y modernizarlo.
4.- Antecedentes Histéricos.”

El desarrollo de la electronica se produjo a partir de! inicio del siglo XX, como consecuencia del
nucleo de conocimientos acumulados sobre la electricidad en las décadas precedentes. Asi,
Thomas Alva Edison habia observado, mientras ensayaba sus lamparas eléctricas
incandescentes, un ennegrecimiento en su interior motivado por la emisién de electrones por
efecto det calor. El fendmeno, no aprovechado practicamente por Edison, recibio, no obstante,

e! nombre de! investigador estadounidense.

Posteriormente se confirmo que la electricidad se puede propagar alin en ausencia de un medio
material transmisor. Estos acontecimientos confluyeron en los trabajos del ingeniero inglés John
Ambrose Fleming, quien ided una aplicacion practica del efecto Edison para la recepcion de
ondas de radio. Al calentar el polo negativo de un tubo vacio alimentado por una bateria se
eslablecié una corriente continuada de electrones hacia el polo positivo, mientras que al
cambiar la polaridad no se producia corriente. EI disposilivo resultante, que sélo permitia el
paso de la corriente eléctrica en uno de los sentidos, recibié el nombre de valvula o diodo,

mejorado posteriormente con la incorporacion de un tercer electrodo que dio origen a los

# Se ainbuye su creactn a Jack Kilby en ‘Texas Instuments” alrededor e 1953-50. y su mejoramento para aplicaciones
ingustniales se debe a Robed N Noyce, mienlras Irabajaba para “Fairchild Semiconductor'{en 1958 Noyce solicitd una patente que cubriera sy
concepto del circuilo integrado. y Texes Instuments demandd a “Fairchdd  Semiconducter y a Noyce por intererencia de patente)
Aclua'mente se conoce 3 ambos como co-nventores del circuito integrado

5 Tomado de Ja voz “Elecironica’ ENCICLOPEDIA HISPANICA. p 334.337.
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triodos. Estas ldmparas, unidas a todos los demas tipos de tubos y valvulas de vacio,
constituyeron los fundamentos de la moderna técnica electronica.

A partir de estos dispositivos se hizo posible la manipulacién de sefales, algo que no podia
realizarse en los antiguos circuitos telegraficos y telefénicos, ni con los primeros transmisores
que utilizaban chispas de alta tension para generar ondas de radio. Por ejemplo,’ con los tubos
de vacio pudieron amplificarse las senales de radio y de sonido débiles, y ademas podian
superponerse sefiales de sonido a las ondas de radio. El desarrollo de una amplia variedad de
tubos, disefiados para funciones especializadas, posibilité el rapido avance de la tecnologia de
comunicacién radial antes de la Segunda Guerra Mundial, y el desarrollo de las primeras
computadoras, durante la guerra y poco después de ella.

En 1948, la invencion del transistor, que es un componente constituido por un semiconductor
que actua ai amplificar, modular y detectar oscilaciones eléctricas, doté a este sector de un
artificio que sustituyd a la valvula o bulbo y permitié la fabricacion de sistemas complejos,
fundamento de las computadoras. Al incorporar un conjunto de materiales semiconductores y
contactos eléctricos, el fransistor permite las mismas funciones que el tubo de vacio, pero con
un costo, peso y potencia mas bajos, y una mayor fiabilidad, ocasionando que el tamafio de los

circuitos se redujera considerablemente.

Los progresos subsiguientes en la tecnologia de semiconductores, atribuida en parte a la
intensidad de las investigaciones asociadas con la exploracion del espacio, llevaron al
desarrollo en fa década de 1970 de los circuitos integrados que estan formados por elementos

fijos en un sustrato semiconductor Unico.

El rapido progreso de la electronica se debe a los circuitos integrados: un circuito electrénico de
hasta millones de componentes se puede fabricar ahora en un solo bloque de material

semiconductor de dimensiones milimétricas, usando varias técnicas y procesos de fabricacion.

Adicionalmente a su reducido tamario, los circuitos integrados son duraderos, confiables y
baratos, y tienen aplicacion en cualquier campo de la electronica, y por ende, del quehacer
humano. De hecho, el campo del diseio y la fabricacion de dichos circuitos es uno de los pocos
que tienen garantizado su futuro, ya que la demanda de circuitos para cada dia mas
aplicaciones presenta un aumento constante, como se puede deducir de su volumen de ventas
a nivel mundial y de 1a evolucion y la proyeccion de la complejidad de los circuitos para

memorias integradas.
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Estos dispositivos pueden contener centenares de miles de transistores en un pequefio trozo de
material, permitiendo la construccion de circuitos electronicos complejos, como los de los’
microordenadores 0 microcompuladoras, equipos de sonido, video y satélites de
comunicaciones.

Con los circuitos integrados se han abierto nuevos caminos, dada su sencilla miniaturizacion y
su posibilidad de fabricacion en serie. Los afios sucesivos han observado un continuo auge de
la electronica, que se ha convertido en una de las mas pujantes industrias de los paises

econdmicamente mas desarrollados.
5. Circuitos Eléctricos y Electronicos.

Normalmente, la utilizacién de dispositivos electronicos requiere la transformacion previa de los
fendmenos a través de procedimientos eléctricos. Por ejemplo, se emplean éstos para convertir
informacién acustica o visual en eléctrica, o viceversa,

Estos dispositivos se componen de los llamados circuitos eléctricos y electronicos o
combinaciones de componentes simples que desempefian una determinada funcién. Se
denomina con la palabra componente a cualquiera de los elementos basicos interconectados
con los que se construyen los circuitos. Dichos componentes se clasifican en dos categorias:

activos o pasivos.

Son activos los que realizan la funcion de generar energia. Los pasivos absorben la energia que
proporcionan los activos. Entre los pasivos se incluyen los redstatos, las resistencias, las
bobinas, los condensadores y los inductores. Los llamados activos incluyen las baterias (o
pilas), los generadores y los tubos de vacio. Por ofro lado, la mejora de las técnicas de
fabricacién ha ocasionado el perfeccionamiento de otros tipos de componentes activos cuya
existencia seria impensable sin el concurso de los semiconductores. Tal es el caso de los

diodos y los transistores.

Actualmente, los transistores, diodos y demas componentes electronicos se elaboran mediante
procesos fotograficos en materiales semiconductores formando los circuitos impresos que a su
vez se acoplan en tarjetas. Con ellos se transraiten y procesan sefales de pequefia amplitud en

comunicaciones informtica, reproduccion de imagen y sonido etc.

$ Tomado de la voz “Ciicuitos eléctncos y electronicos” ENCICLOPEDIA HISPANICA . p. 124
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El conocimiento progresivo del comportamiento eléctrico de los materiales y el ingenio del
hombre han propiciado 1a elaboracion de sistemas de conduccion de cargas de diversa
complejidad. Este desarrollo ha favorecido grandes avances tecnoldgicos en los que el circuito

eléctrico se constituye como unidad fundamental.

Puede definirse a un circuito eléctrico como una agrupacion ordenada de elementos de
comportamiento eléctrico definido, destinados a conducir convenientemente las cargas

eléctricas.

Las dos variables eléctricas sobres las cuales basan su funcionamiento son la tension, que es
un indice de la energia existente en un punto del circuito, y la intensidad, que expresa la
velocidad con que se desplazan las cargas eléctricas a través del filamento conductor.

Sin embargo, cuando se habla de circuitos eléctricos y electronicos se refiere a dos conceptos
diferentes. Cuando el fin que se persigue es la transmisién de potencia a través de un circuito,

debe clasificarse a éste como un circuito eléctrico.

Los circuitos eléctricos se denominan también circuitos de potencia y se utilizan en combinacion
frecuentemente con los circuitos magnéticos. Con ellos es posible Ia transformacion de energia
mecanica en energia eléctrica y viceversa. Ejemplos de tales circuitos son los que se emplean

en generadores y motores eléctricos.

Por otra parte, cuando los circuitos sirven para transformar, extraer o presentar informacién en

forma de sefial eléctrica son denominados circuitos electronicos.

Los circuitos electronicos funcionan a través de serales. Se denomina sefial a la variable.
eléctrica que contiene informacion. Esta caracteristica diferencia una sefial del resto de las
variables fisicas consideradas en un circuito. La informacion se introduce o se extrae de |a sefial
por medio de un sistema al que se denomina codificacion. Este conjunto de reglas de

interpretacion de |a sefial recibe el nombre de codigo.

Las sefales que son empleadas en electronica se dividen en tres grandes grupos: sefales
periddicas, cuya forma se repite cada cierto intervalo de tiempo; sefales analégicas, si varian
en funcién del tiempo sin tener que seguir una regla determinada y sefiales digitales, cuando
toman valores discretos con el tiempo sin presentar valores intermedios.
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Los circuitos electronicos ofrecen diferentes funciones para procesar esta informacion,
incluyendo la amplificacion de sefales débiles hasta un nivel utilizable; la generacion de ondas
de radio; la extraccion de informacion, como por ejemplo la recuperacion de la sefial de sonido
de una onda de radio (demodulacion); el control, tal es el caso de la superposicion de una sefial
de sonido a ondas de radio {modulacion), y las operaciones logicas, como los procesos
electronicos que tienen lugar en las computadoras.

Las funciones que desempeiian los circuitos electronicos se encuentran muy diversificadas. De
especial relevancia resulto la incorporacién de los circuitos integrados, pequefios modulos que
constan de un gran nimero de componentes electronicos colocados sobre una lamina o pastilla.
Con el transcurso del tiempo se ha conseguido integrar una colosal cantidad de componentes
en un espacio cada vez mas reducido (se puede obtener la integracion de millares de
transistores en una superficie de unos 40 mm?),

Entre los circuitos electronicos destacan los rectificadores, los filtros, que seleccionan sefales
segin su frecuencia, y los amplificadores, que incrementan la amplitud de una sefial.

De especial importancia para el avance en el campo de la informatica resultan los denominados
circuitos de conmutacidn En los circuitos de conmutacion se emplean componentes cuyas
senales de salida toman solo valores discretos. Entre elios se pueden citar los flip-flop de gran
utilidad en los circuitos de ordenadores para el tratamiento del cédigo binario; los circuitos
logicos, que emplean diodos; y los generadores de dientes de sierra. En el ambito de las
telecomunicaciones destacan, por lo profuso de su aplicacion, los circuitos moduladores (para
variar la amplitud o la frecuencia de las ondas), fos detectores y los conversores.

La miniaturizacion de los circuitos ha disminuido su consumo eléctrico y aumenta su rapidez y
precision, ademas de resultar mucho mas baratos.

La microelectronica, ahora ya la nanoelectronica, es la rama de la electronica dedicada al
diserio y fabricacion de circuitos integrados para cualquier aplicacion. Estas pueden ser muy
complejas 0 muy sencillas, muy precisas o simplemente repetitivas, de operacién en ambientes
inhospitos o cotidianas, etc. Siempre habra un circuito integrado que se pueda disenar y fabricar
para cualquier aplicacion, y por lo tanto, encontramos circuitos integrados muy simples, de sélo
unos cuantos transistores, hasta circuitos integrados de millones de componentes, como en un

microprocesador.
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Los circuitos integrados pueden ser fabricados usando distintos materiales semiconductores,
siendo los mas usados el silicio y los semiconductores compueslos de elementos de las
columnas lll y V de la tabla peribdica como el arseniuro de galio (GaAs) y el fosfato de indio
(InP). De éstos, el silicio tiene mas del 75% del mercado ya que es muy abundante en nuestro
planeta, y por lo tanto es barato; se purifica y cristaliza facilmente; permite la fabricacion de
complejos circuitos integrados para aplicaciones digitales y analdgicas usando transistores de
union (bipolares) o de efecto de campo (MOS); y permite la fabricacion de circuitos de consumo
minimo de potencia (CMOS).*

Los procesos de fabricacion de circuitos integrados CMOS son de hecho los mas usados en la
industria, son los mas maduros y desarroilados, y los que presentan el mejor rendimiento
(numero de circuitos integrados funcionales/nimero de circuitos integrados fabricados). Con
estos procesos, el ser humano puede ahora fabricar dispositivos electronicos de unos cuantos
nanometros en dimensiones, para aplicaciones en la computacion, comunicaciones, robdtica,
ete.

Por las reducidas dimensiones de los circuitos integrados, éstos se tienen que fabricar en un
ambiente controlado, es decir; dentro de un “cuarto limpio”. Este cuarto limpio alberga todo el
equipo necesario manteniendo la densidad de particulas suspendidas en el aire a los valores
minimos posibles a través de un filtrado constante. Para reducir las fuentes de contaminacion,
el personal se debe mantener al minimo razonable y debe usar trajes especiales para evitar su
interaccion con el ambiente. Un cuarto limpio es un laboratorio dedicado a la fabricacién de

componentes que el ojo humano no puede ver sin la ayuda de un microscopio muy potente.

Los paises desarrollados lienen una industria de la microelectrénica propia que se fundamenta
en la generacion de recursos humanos preparados en todos los niveles, desde técnicos hasta
investigadores. En casi todos eslos paises, se incluye al menas un curso de fabricacion de
circuitos integrados en los programas de ingenieria elecironica, y muchos de los postgrados en
electrénica, fisica y quimica se orientan al disefio y fabricacion de circuitos integrados del
estado del arte. En efecto, la mayoria de las tesis doctorales dan la pauta para desarrollos
tecnologicos que se traducen en la comercializacion en masa de circuitos integrados para

aplicaciones especificas.

52 Mutphy Arteaga, Roberto S. “Razones para crear un centro nacional de microelectronica y disminuir la dependencia tecnaldgica
Importancia de apoyat la nanoglectiénica” LA JORNADA Suplementa {Lunes en faciencia) de! 22 de enero de! 2001. México. DF p i
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6. Elementos Semiconductores.
El inicio de la utilizacién de los semiconductores en la primera mitad del siglo XX, abrié en la

técnica industrial a fase de la miniaturizacion que permitid reproducir los aparatos eléctricos de
grandes dimensiones en reducidos disposilivos electronicos.

Todos los circuitos integrados se fabrican con semiconductores, sustancias cuya capacidad de
conducir la electricidad es intermedia entre la de un conductor y la de un no conductor o
aislante.

Es pertinente aclarar que en funcion de su comportamiento eléctrico, los materiales utilizados
en electrdnica se dividen en conductores, aislantes y semiconductores.

Los primeros configuran redes de dtomos que comparten una nube de electrones libres, como
ocurre con los metales. La conductividad eléctrica, que es la capacidad de conducir Ia corriente
eléctrica cuando se aplica una diferencia de potencial, es una de las propiedades fisicas mas
importantes. Ciertos metales, como el cobre, la plata y el aluminio son excelentes conductores.

En los cuerpos aislantes casi todos los electrones permanecen ligados a los &tomos de la
eslructura y la aplicacion de un campo eléctrico apenas genera movimiento de las cargas, lo
anterior provoca que ciertos aislanles como el diamante o el vidrio sean muy malos

conductores.

Los semiconductores son materiales con una capacidad de conduccién intermedia entre los
conductores y los aisladores de la electricidad. Por ejemplo: los semiconductores puros a bajas
lemperaturas se comportan como aislantes, mientras que al incrementar éstas, al ser
mezclados con impurezas o al encontrarse en presencia de luz, llegan a alcanzar niveles de
conductividad muy cercanos a los de los metales. En términos generales puede definirse a los
semiconductores como aquellos materiales, ya sean solidos o liquidos, capaces de conducir la

electricidad mejor que un aislante, pero peor que un metal.

Los semiconductores han desempefiado un papel esencial en el espectacular auge de la
electronica. Tales materiales se presentan en estado nalural, caso de los elementos quimicos
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como el germanio y el silicio, o bien pueden elaborarse artificialmente, mediante adicion al
cristal semiconductor de pequefas cantidades de impurezas (semiconductores dopados).”

Los elementos naturalmente semiconductores son el silicio y el germanio, ademas de otros que
presentan propiedades similares pero con menor intensidad como el galio, el indio, el selenio,

etc.

El silicio es e! material semiconductor mas habitual. El silicio, cuyo simbolo quimico es Si, es un
elemento semimetalico, siendo el segundo elemento mas comun en la Tierra después del
oxigeno. Su numero atomico es 14 y pertenece al grupo 14 (o IV A) de la tabla periédica. Fue
aislado por primera vez de sus compuestos en 1823 por el quimico sueco Jons Jakob barén de
Berzelius. **

El silicio constituye un 28% de la corteza terrestre. No existe en estado libre elemental, sino que
se encuentra en forma de dioxido de silicio y de silicatos complejos. Los minerales que
contienen silicio constituyen cerca del 40% de todos los minerales comunes, incluyendo mas del
90% de los minerales que forman rocas volcanicas. El mineral cuarzo, las variedades del cuarzo
(cornalina, crisoprasa, onice, pedernal y jaspe) y los minerales cristobalita y tridimita son las
formas cristalinas del silicio existentes en la naturaleza. Ei dioxido de silicio es el componente
principal de la arena. Los silicatos (en concreto los de aluminio, calcio y magnesio) son los
componentes principales de las arcillas, el suelo y las rocas, en forma de feldespatos, anfiboles,
piroxenos, micas y ceolitas, y de piedras semipreciosas como el olivino, granate, zircdn, topacio
y turmalina.

Sin embargo, la importancia del silicio se encuentra que como semiconductor; tiene una
resistencia a la corriente eléctrica a temperatura ambiente que varia entre la de los metales y la
de los aislantes, su conductividad puede controlarse afadiendo pequedas cantidades de
impurezas llamadas dopantes y esta capacidad de controlar las propiedades eléctricas del
silicio y su abundancia en la naturaieza han posibilitado el desarrollo y aplicacién de los

transistores y circuitos integrados que se utilizan en la industria electronica.

£ Dopar significa ahadir impure2as a un compuesto de arena para convertilo en un conductor de la electicidad Dicha téenica
fevolucionaria condujo, en 1947, a 13 fabricacidn de los primeros transislores (que cedieron sy nombre de los aparatos de radio portatiles) y,
asimismo, desecharon a los voluminoso aparatos TSF equipos de 1ubos y bombilas

Yoz *Siicio *, ENCICLOPEDIA MICROSOFT& ENCARTAT: 98 . Op. cit
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Los semiconductores artificiales pueden ser de tipo n, si la impureza aporta cargas negativas
libres y cargas positivas fijas, y de tipo p si ocurre lo contrario. La naturaleza de estas
sustancias forman parte de} complejo campo del estudio de la fisica del estado sélido.

El fendmeno de la semiconductividad se explica mediante los fundamentos de la fisica cuantica.
Los electrones, particulas elementales de signo eléctrico negativo responsables de
conductividad eléctrica, se encuentran en las sustancias semiconductoras en dos estados
posibles de energia: a temperaturas bajas, se distribuyen en las llamadas bandas de valencia
en fas que se hallan fuertemente ligados a los atomos y observan un comportamiento aislador;
al incrementar la temperatura, algunos electrones alcanzan la denominada banda de
conductividad, en la que conducen o transportan la electricidad. Entre ambas bandas existe un
intervalo de energias prohibido para los estados electronicos que actua como filtro de valencias;
de esta manera, los materiales semiconductores desempefian funciones idénticas a las
lamparas triodo utilizadas en los aparatos de radio, selectores de corriente en funcidn de la

temperatura.

Los electrones de la banda de conductividad se denominan portadores n, y los de la banda de
valencia, de tipo p. La unién de semiconductores p-n constituye un diodo, mientras que el
modelo p-n-p forma un triodo base en la fabricacion de transistores que, debida a los
estadounidenses John Bardeen y Walter Brattain en 1948, revoluciont la tecnologia electronica.

Como la conductividad eléctrica de un semiconductor puede variar segun la tension aplicada al
mismo, los transistores fabricados con semiconductores actdan como mindsculos conmutadores
que abren y cierran el paso de corriente en sélo unos pocos nanosegundos (milmillonésimas de
segundo). Esto permite que un ordenador pueda realizar millones de instrucciones sencillas

cada segundo y ejecutar rapidamente tareas complejas.

El origen fisico de! incremento de la conductividad eléctrica de los semiconductores, ya sea por
cambios de temperatura, la luz o por impurezas, se debe al aumento del niimero de electrones

conductores que transportan la corriente eléctrica.

Debe destacarse que entre los semiconductores comunes se encuentran elementos quimicos y
compuestos, como el silicio, el germanio, el selenio, el arseniuro de galio, el seleniuro de cinc y
el telururo de plomo. En un semiconductor caracteristico o puro como el silicio, los electrones de

valencia (o electrones exteriores) de un atomo estan emparejados y son compartides por otros
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atomos para formar un enlace covalente que manfiene al cristal unido. Estos electrones de
valencia no estan libres para transportar corriente elactrica.

Para producir electrones de conduccion, se utiliza la luz o la temperatura, que excita los
electrones de valencia y provoca su liberacién de los enlaces, de manera que pueden transmitir
la corriente. Las deficiencias 0 huecos que quedan contribuyen al flujo de la electricidad (se dice

que estos huecos transportan carga positiva).

Los dispositivos semiconductores tienen muchas aplicaciones en la ingenierfa eléctrica. Los
ultimos avances de la ingenieria han producido pequefios chips semiconductores que contienen
cientos de miles de transistores. Estos chips han hecho posible un enorme grado de
miniaturizacion en los dispositivos electronicos. La aplicacidn mas eficiente de este tipo de chips
es la fabricacion de circuitos de semiconductores de metal-6xido complementario o CMOS, que
estan formados por parejas de transistores de canal p y n controladas por un solo circuito.
Ademas, se estan desarrollando y fabricando dispositivos extremadamente pequerios utilizando

5
|5

la técnica epitaxial®™ de haz molecular.

7. Circuitos Integrados

Los circuitos integrados estan contenidos en los llamados semiconductores o chips que son
pequerias piezas donde se instalan disposilivos electrénicos (transistores, resistencias,
condensadores, etc.) que, al interconectarse, forman precisamente un circuito destinado a

desempeiiar funciones electronicas, de ahi que se hable de circuitos integrados.

Un circuito integrado es un dispositivo electronico que combina elementos de un circuito
siempre ligadc en o dentro de un material continuo. Mas ampliamente, es un dispositivo
electronico activo, 0 una combinacion de dispositivos electrénicos activos (como transistores o
diodos) y los dispositivos electronicos pasivos (como resistencias y .condensadores),
configurado en y dentro de un simple cristal semiconductor (como silicio} de tal manera que

facilita 1a ejecucion de una funcion electrénica. ™

Los circuitos integrados son pequenios circuitos electrénicos utilizados para realizar una funcion

electronica especifica, como por ejemplo la amplificacion. Se combina por lo general con otros

%13 epitaxia consisle en deposar en una lamina de sikcio monocnstalne otra capa, también de silicio monocristalino, siguendo la
esiructura del costal que sitve de sustialo a esta capa Esla operacion fiene €omo objetivo aumentar el espesor de 1a limina, asi comp
deposiar sobre la superficie de siicio olro tipo de silicio.

% International Bureau of WIPO GUIDE ON THE LICENSING OF INTEGRATED CIRCUITS. WIPO. Ginebra, Suiza 1995 p 12
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componentes para formar un sistema mas complejo y se fabrica mediante la difusion de
impurezas en silicio monocristalino, que sirve como material semiconductor, o mediante 13
soldadura del silicio con un haz de fiujo de electrones.”

Un circuito integrado es un mecanismo electrénico en el que numerosos elementos, como por
ejemplo: transistores, capacitores y resistores, son fabricados sobre o dentro de la cara de una
placa de material semiconductor, usualmente silicio o silicén, junto con sus interconexiones que
se realizan en finos cables de metal.

Un circuito semiconductor o circuito integrado es una combinacion de varios componentes
eléctricos sobre o dentro de una substrato unico.”

Es la unién de muchos componentes, especialmente de transistores y diodos en un solo
empadque o encapsulado. Generalmente es de silicio o de algun otro material semiconductor,
que ulilizando Jas propiedades de los semiconductores, es capaz de hacer las funciones
realizadas por la unidn en un circuito, de varios elementos electronicos, como: resistencias,
condensadores, transistores, etc. *°

“Un circuito es una conexion electrénica de dos o mas elementos electrdnicos. Un circuito
integrado es un componente electrénico que forma una de las partes de un aparato electrénico;
es un componente que cumple una funcién electronica. ... Un circuito integrado esta
representado por la forma como estan interconectados los miles de transistores y componentes
diversos, lo que conduce a una distincion entre circuitos integrados, por un lado; y la forma en

que estan interconectados sus componentes y la disposicion de sus elementos, por otro™ %

Este es el componente mas importante y utilizado en la electronica moderna. Gracias a €| se ha
podido lograr la miniaturizacién y produccion en serie de todo tipo de aparatos como: radios,
televisores, radiotransmisores, computadoras y muchos otros, a bajo costo. St funcién principal
es, reemplazar circuitos completos, que se fabricaban tradicionalmente con muchos

componentes comunes como resistencias, transistores, diodos, etc. por un solo componente.

*" Voz *Circuito Integrade’ , ENCICLOPEDIA MICROSOFT® ENCARTA® 98 . Op. cit

% Whiehead, Cart Jr. SEMICONDUCTOR CHIP ACT OF 1984, en el Visiting Scholar Program 2001, Washington, D.C., 2001.p 4

% yoz ‘Circuito Integrado”, ENCICLOPEDIA HISPANICA . Op. cit

f Ranget Odliz. Horacio. “LA PROTECCION DE LOS DISENQOS DE CIRCUITOS INTEGRADOS EN EL DERECHO
INTERNACIONAL Y EN EL DERECHO MEXICANO". ARS JURIS. Rewssta del Instituto de Documentacion € Investigacion Juridicas de la
Facultad de Derecho de fa Universidad Panamericana, No. 18, México, 1998. p 197-198
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Un circuito integrado (conocido en la rama industrial como IC, por sus siglas en inglés) ‘esta
compuesto de elementos pésivos (resistencias, capacitores) y elementos activos {diodos,
transistores) interconectados de tal manera que resultan en una funcion deseada (amplificador,
memoria, etc.). Dichos elementos pasivos y activos estan formados en una oblea (wafer) de
material semiconductor (silicio, arseniuro de galio, etc.) El circuito obtenido se llama circuito

integrado monolitico.®!

La mayoria de los circuitos integrados son pequerios trozos, o chips, de silicio, de entre 2 y 4
mm2, sobre los que se fabrican los transistores. La fotolitografia permite al disefiador crear
centenares de miles de transistores en un solo chip situando de forma adecuada las numerosas
regiones tipo n y p. Durante la fabricacion, estas regiones son interconectadas mediante
conductores minusculos, a fin de producir circuitos especializados complejos. Estos circuitos
integrados son Ilamados monoliticos por estar fabricados sobre un unico cristal de silicio. Los
chips requieren mucho menos espacio y potencia, y su fabricacion es mas barata que la de un
circuito equivalente compuesto por transistores individuales,

Durante los Ultimos afios la capacidad funcional de los circuitos integrados ha ido en aumento
de forma constante. y el coste de las funciones que realizan ha disminuido igualmente. Esto ha
producido cambios revelucionarios en la fabricacién de equipamientos electronicos, que han
ganado enormemente en capacidad funcional y en fiabilidad. También se ha conseguido reducir

el tamario de los equipos y disminuir su complejidad fisica y su consumo de energia.

La tecnologia de los ordenadores o computadoras se ha beneficiado especialmente de todo
ello. Las funciones l6gicas y aritméticas de una computadora pequeia pueden realizarse en la
actualidad mediante un unico chip con integracion a escala muy grande (VLSI, acrénimo de
Very Large Scale Integration) llamado microprocesador, y todas las funciones logicas,
aritméticas y de memoria de una computadora, pueden almacenarse en una Unica placa de
circuito impreso, o incluso en un Unico chip. Un dispositivo asi se denomina microordenador o

microcomputadora.
8. Tipos de Circuitos Integrados.

Los circuitos integrados mas avanzados pueden ser clasificados ampliamente en dos

categorias: I6gicos (microprocesadores) y almacenamiento (memoria).*?

61 Aunque también los circuitos completes construdos en un wa'et de silicio 0 “chip” conforman un circuito integrado
€ Whitehead, Carl Jr SEMICONDUCTOR CHIP ACT OF 1984, p 4
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Los microprocesadores son a menudo llamado un " computadora en un chip " porque cuenta
con circuitos 16gicos capaces de realizar varias funciones electronicas de procesamiento de
informacién. Son usados como los "cerebros” de los equipos electrénicos, ya que deciden como

la informacion sera manipulada de acuerdo con las preinstrucciones con que cuentan.

Una memoria, por otro lado, es un circuito integrado cuya funcion simplemente es grabar y
recuperar ciertos datos. Estos datos podrian ser usados por el microprocesador para ejecutar
sus instrucciones. En muchos circuitos integrados avanzados, se han integrado funciones de
memoria y microprocesadores en el mismo dispositivo en generando configuraciones mas

complicadas.

Para clasificar a los circuitos integrados, lo mas frecuente es tener en cuenta el empaque y la
familia, como criterios basicos para su clasificacion.

CIRCUITOS INTEGRADOS S8I. Circuitos integrados a pequefia escala. Poseen entre 1y 10

componentes electrénicos por chip.

CIRCUITOS INTEGRADOS MSL. Circuitos integrados a mediana escala. Poseen entre 10 y 500

elementos electrdnicos par chip.

CIRCUITOS INTEGRADOS LS. Circuitos integrados a gran escala. Tienen entre 500 y 10.000
componentes electronicos por pastilla de circuito integrado.

Actualmente se habla de las tecnologias VLS| y SSLI que hacen posible integrar en un sélo chip
un microcomputador completo. Los circuitos integrados vienen principalmente en tres tipos de

encapsulado: encapsulado de linea doble (DIP), encapsulado redondo y encapsulado plano.®

Desde el punto de vista de su disefio y manufactura, los circuitos integrados se dividen en
dispositivos mercantiles y dispositivos hechos a la medida. Un circuito integrado mercantil es
aquél que realiza una funcion electronica estandar y se encuentra disponible para una variedad
de fabricantes. Los fabricantes usan estos dispositivos como blogues normales para sus
productos, combinandolos para lograr un objetivo particular. Ejemplos de estos tipos de

productos incluyen circuitos de memoria de dinamica de acceso aleatorio (DRAMs), de memoria

63 Datos  tomados de  das  paginas de Internet  con  las  siguientes  ditecciones
hitp itohm ing unal edu colgmun’electronica'unétronica’? him, hitp fimembers.nbici com!_XMCMcircuitoetk y
hitp ifwww miboo com. atielectronica him
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estdlica de acceso aleatorio (SRAMs) y de memoria de solo lectura electronicamente
programable (EPROMs).

Los dispositivos hechos a la medida son disefiados y fabricados de acuerdo con las
caracteristicas técnicas de un usuario en particular para lograr una Gnica funcién electronica.
Los semiconductores “hechos a la medida” generalmente se conocen como ASICs o Circuitos
Integrados de Aplicacion Especifica. E! disefio y manufactura de estos productos involucran una
intensa interaccién entre cliente y vendedor, usandose sofisticadas herramientas del software
para combinar los elementos del circuito.

La mayoria de fabricantes de circuitos integrados hechos a la medida tienen bibliotecas de
bloques basicos o disefios de celdas estandares que puede ser usado por un cliente cuando
una funcion predeterminada es necesitada. Cuando la tecnologia evoluciona, una generacion
de circuitos integrados de uso mercantiles se vuelven celdas estandares utiles para una
proxima generacion de disefios bajo pedido. Igualmente, un disefio a la medida que es
suficientemente popular puede volverse un circuito integrado mercantil.

9. Aplicaciones de Circuitos integrados

Porque los circuitos integrados son pequerios, relativamente baratos, muy fiables y muy rapidos
para realizar funciones electronicas multiples, se usan en la mayoria de los sistemas
electronicos. Se usan ampliamente en computadoras, equipo de comunicaciones, automéviles,
maguinaria programable y automatizada, calculadoras del bolsillo, camaras electrénicas,
juguetes y relojes.

En electrénica de consumo, los circuilos integrados han hecho posible el desarrolio de muchos
nuevos productos, como computadoras y calculadoras personales, relojes digitales y
videojuegos. Se han utilizado también para mejorar y rebajar el coste de muchos productos
existentes, como los televisores, los receptores de radio y los equipos de alta fidelidad. Su uso
esla muy extendido en la industria, la medicina, el control de trafico (tanto aéreo como

terrestre), control medioambiental y comunicaciones.

Un uso tipico de un circuito integrado podria ser el controlar la proporcidn de flujo de
combustible en un carburador automovilistico. El circuito integrado se programaria para
mantener una proporcion de flujo en particular. Un dispositivo sensible podria medir la
proporcion de flujo real y proporcionaria datos al circuito que compararia la proporcion de flujo
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real a la proporcion de flujo deseada. El dispositivo controlaria la apertura o cerrando de una

vélvula para ajustar la proporcion de flujo real para hacerlo igual a la proporcisn de flujg
deseada, por ejemplo.

10. Los Esquemas de Trazado, Topografias o Disefios de Circuitos Integrados.

La fabricacion de los circuitos integrados requiere uno de los procesos industriales
tecnolégicamente mas adelantados. Cuando un disefio se vuelve mas complejo, numerosos
deben ser construidos en un solo dispositivo, desarrolldndose nuevas técnicas para su
fabricacion.

La fabricacion de un circuito integrado comienza con su diserio. Un circuito puede requerir el
trabajo de docenas de ingenieros y varios afos para su disefio. La meta es una serie de planos
muy complejos que muestran como debe tratarse el silicio en sus distintos niveles para crear los
canales o conductos de paso y los transistores. Las etapas de! disefio, comprenden la
concepcion de un nuevo circuito, en la cual se fijan las especificaciones de las caracteristicas
funcionales del dispositivo y la seleccion de las etapas de procesamiento requeridas para su
manufactura; el disefio prefiminar, en el cual se estima el tamafo y ubicacion aproximada de
cada elemento del circuito y se efectia una simulacion por computadora de 1as caracteristicas
de operacion y el trazado final, en el que se determinan las posiciones precisas de los diversos
elementos del circuito, a través de un sistema CAD (disefio asistido por computadora )

El disefio o topografia de un producto semiconductor, en términos generales, sin tomar en
cuenta la definicion legal dada por diversos acuerdos internacionales como el Tratado de
Washington (la cual se analizara mas adelante), puede definirse como un modelo tridimensional

de los elementos que componen un circuito integrado y sus interconexiones.

Un esquema de trazado o topografia de un circuito integrado consiste en un conjunte de
esquemas o dibujos ordenados o codificados mostrando un diagrama tridimensional de las

capas o niveles que conforman un circuito integrado terminado.

A continuacién se presenta un ejemplo de un esquema de trazado de circuito integrado.®*

© *COMPUERTA LOGICA ACOPLADA POR EMISOR® La presente invencion refiere a un esquema de circuito integrado, diferente
2 los conocidos, que Ros permite accionar una cempuera 6gica por emisor DESCRIPCION: Lafig 1 es una vista en planta de fa topografia
del cucuito integrado. 1a fig 2 es una vista de fa mascara de aislamiento, 1a fig. 3 es una wista de 1a mascara base. la fig 4 es una vista de la
mascara de emision, lafig. 5 es una vista de 1amascara de contacto, ylafig 6 es una vista de [a mascara de metaizacion
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Cada uno de los dibujos o esquemas en dicho conjunto reproduce total o parcialmente la
superficie del circuito integrado en cualquier etapa de su fabricacion.

E!l maestro Horacio Rangel Ortiz, establece que “El esquema de trazado, topografia es el disefio
o plan de los elementos que componen un circuito integrado. £ disefio o concepcion de un
esquema de trazado, implica definir las funciones electronicas que deba realizar, elaborar las
formulas I9gicas de esas funciones, y plasmarlas en un circuito electrnico que se incorpora en
un circuito integrado o producto semiconductor.”®

El disefiador del circuito debe decidir como usar los circuitos electronicos con que cuenta para
realizar la funcion que se requiere. Generalmente, el disefiador desarrolla el circuito haciendo
una representacion "esquematica” de la manera en la que deben conectarse los transistores

para llevar a cabo la funcién electronica apropiadamente.

Originalmente, los esquemas se disefiaban en hojas de papel muy grandes para poder realizar
la representacion esquematica de un dispositivo complejo, posteriormente se comenzaron a

& Range! Orliz, Horacio. Op, ¢it. p. 199-200
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usar sistemas informéticos que digitalizaron fa informacién, guardandose en medios
magnéticos. Actualmente, se usan poderosas computadoras para crear y fotografiar el disefio.

11, La Fabricacién de Circuitos Integrados.®®

Un circuito integrado es un conjunto de elementos electrénicos, activos y pasivos, agrupados e

interconectados por la misma materia gue los contiene.”

Esta definicion, aparentemente vaga, da una idea de lo dificil que resulta clasificar alguno de los
elementos que componen un circuito integrado; sin embargo, no es necesario para la presente
exposicion, identificar cuales son los elementos de un circuito sino como y qué técnicas se

utilizan para su creacion.

El método original para transferir los modelos de los medios magnéticos a la oblea consistié en
convertir la cinta a un reticulo de vidrio, convirtiendo el reticulo de vidrio a mascaras de cromo,
usando la mascara para imprimir €l modelo en la oblea. Un reticulo debia hacerse para cada
modelo que seria impreso en la oblea, El reticulo se conoce cominmente como “mascara”.

En la industria de semiconductores las preocupaciones por el costo y la tecnologia son
inseparables. Existe una gran cantidad de tecnologia de proceso que se utilizan para fabricar
los circuito integrado actuales: los pasos de diafragma — procesamiento monopolizan el costo
total de los dispositivos.

En el nivel del diafragma, los procesos que hoy se utilizan incluyen Ia litografia, implantacién de
iones, difusion y oxidacion, deposicion, grabado, limpiado, planarizacién y metrologia.

Dentro de los procedimientos técnicos elementales se encuentran la elaboracion del cristal

semiconductor o diafragma.

Para utilizar un cristal semiconductor (casi siempre de silicio) es necesario purificar el material
de base hasta reducir el coeficiente de impurezas a un valor inferior a 10-11, o en ciertos casos

incluso por debajo de ese valor.

© Dieter, Erns!. RESTRUCTURING WORLD INDUSTRY 1N A PERIOD OF CRISIS- THE ROLE OF INNOVATION. AN ANALYSIS
OF RECENT DEVELOPMENTS i THE SEMICONDUCTOR INDUSTRY. SL,SE.SA p3

t'Qehmichen, J.P. COMO DEBEN EMPLEARSE LOS CIRCUITOS INTEGRADOS Estructura. funcionamiento y aplicaciones de los
pnncipales Circuitos Integrados. Editorial McGraw Hil
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Los procedimientos empleados para esta purificacion son métodos quimicos que permiten -
reducir las impurezas hasta una milésima. Los productos parasitos sobrantes son eliminados

por el método de “fusion por zonas”.

El segundo paso es obtener un monocristal, es decir, conseguir que todo el bloque de silicio
esté formado por atomos de la misma orientacion, repartidos en los vértices de las mallas que
forman a estructura cristalina normal del silicio, de tipo cibico de caras centradas.

Los pasos anteriormente descritos, comtinmente no son llevados a cabo por los fabricantes de
circuitos integrados, dado que compran a otros fabricantes barras de silicio monocristalino, casl
siempre en forma de cilindro, cuyo diametro tiene valores de 25,50 o en algunos casos, de 75
mm, B

Existen 2 formas de orientar el cristal, para su posterior corte, tomando en consideracién el tipo
de circuitos a fabricar:

El corte denominado 1-1-1, es empleado para los transistores y los circuitos integrados
monoliticos. Mientras que el corte 1-0-0 se emplea esencialmente en los circuitos integrados
MOS.

Los cilindros de cristal monocristalino se cortan con sierras multiples con un gran nimero de
laminillas, cuyo espesor va de 0,1 a 0,2 mm, obteniéndose discos o rodajas con una superficie

de corte limpia y plana.

Sin embargo, actualmente, existe la tendencia a sustituir este corte en rebanadas (que se
efecliia con varias sierras) por otros corte que se realiza rebanada a rebanada, con una técnica
paradoxal. La sierra es un disco de gran diametro que tiene en su centro una abertura circular
de 10a 15 centimetros de didmelro. Este borde interior esta diamantado y es en éi en donde se
aplica la barra de silicio efectuando al mismo tiempo un movimiento de traslacion que la va
apartando progresivamente del eje de rotacion de la sierra. Las rodajas se lijan para que tengan

el espesor deseado y después se pulen con un pulido éptico y con el mayor cuidado.

Los fabricantes de circuito integrado inician el procedimiento del diafragma a! adquirir los

diafragmas de silicio entamarios de 100, 125, 150 y 200 milimetros.

Cada méascara estd hecha de vidrio y mide alrededor de 4 pulgadas cuadradas. Es el negativo,
desde el punto de vista fotografico, de una capa de circuitos a ser formada en la oblea En caso
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de que se necesite crear una oblea con 10 capas horizontales de circuitos, se requerirdn al
menos 10 mascaras diferentes, pues en la mayoria de los ¢asos se usan 2 0 mas mascaras
para imprimir una capa horizontal de la arquitectura del chip, Adicionalmente, cada una de éstas
10 capas esta interconectada mediante microscopicos circuitos eléctricos que pasan

verticalmente a través de la estructura tridimensional de la oblea.

Los disefiadores trabajan sobre una reproduccion ampliada unas 500 veces. La dificultad de
ésla tarea radica en posicionar y reposicionar miles de partes componentes del circuito de
manera que se maximice la eficiencia en la produccién y se minimice el tamano del chip, debido
a que mientras mas pequerio sea el chip, mas de ellos pueden ser manufacturados en una

oblea,

Mucho de este trabajo se realiza gracias a la simulacion por computadora, en la cual se pueden
ajustar y reajustar varias combinaciones de componentes. Luego se dibuja una version
magnificada o amplificada del chip y éste plano se reduce posteriormente mediante fotografia,
con asistencia de una computadora, hasta dejarlo del {amafio miniatura del chip. Después dicho
plano es reproducido varios cientos de veces por medio de un proceso de paso y repeticion
para producir las 10 mascaras, la que cada una sera una plantilla para los chips que seran
creados en una oblea. La serie de 10 mascaras se montan en las maquinas de fololitografia,

que se emplean para la clonacion de infinidad de chips.

La litografia puede ser definida como la técnica de la imagen que da patrones de forma precisa
a cada elemento del circuito. Dentro de este proceso los escalones opticos del diafragma
emplean una optica de precision para enfocar una longitud de onda de luz de 365 nandmetros

dentro del diafragma, que es cubierto con una pelicula sensible a la luz o fotorresistente.

Los circuito integrado se fabrican al distribuir los patrones de metal o de silicon quimicamente
tratado, uno encima del ofro sobre un troquel de silicon. La disposicion de estos patrones,
compuestos ya sea de material conductor o aislante, construye los transistores que componen

las compuertas logicas de los circuito integrado.

Para agregar una nueva disposicion debe recubrirse el troquel con un recubrimiento
folosensible. Una mascara con la forma del patron deseado, bloquea la Iuz y le impide alcanzar
el recubrimiento. El proceso quimico deja sin grabar aquellas secciones del recubrimiento que
estdn erpuestas a la luz. De esta forma, se construyen las compuertas l6gicas, paso a paso, en
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un ciclo en donde se aplican otras capas dopada, seguidas de otro recubrimiento, otra

exposicién de la mascara y mas grabado.

Para reproducir exactamente los rasgos sobre el troguel, 1a longitud de onda de la luz debe ser
al menos igual de pequena que los mismos rasgos. Los procesos litograficos actuales, emplean
fuentes de luz de mercurio cuya longitud de onda de 0.65 micrones crea los rasgos de 0.35.
Lograr exitosamente el tamafio de los rasgos de 0.25 micrones, requiere la utilizacién de un
laser ultravioleta de fluoruro de cripton que tiene una longitud de onda de 0.248 micrones.

Los rasgos atn mas pequefios son manejados mediante la utilizacion de lasers de fluoruro de
argén con una longitud de onda de 0.193 micrones. De acuerdo a las necesidades del disefio,
cuando es necesario para obtener rasgos de 0.1 micrones se requiere de trucos épticos como
las mascaras que cambian la fase de la luz para mejorar la resolucion. Para crear rasgos
todavia mas pequerios en los circuito integrado se requiere la utilizacion de fuentes de luz con
longitudes de onda aun mas cortas. Esto ha provocado que los disefiadores de circuito
integrado atraviesen el espectro electromagnético, desde la luz visible hasta la luz ultravioleta y

finalmente lleguen a la utitizacion de rayos “X".

Sin embargo, el uso de rayos “X" para el proceso fotolitografico presenta todo un nuevo
conjunto de problemas de produccion. Con la luz visible y la ultravioleta, las mascaras son por
lo general cinco o seis veces mas grandes que el tamario del rasgo. Cuando la maquinaria de
las fabricas proyecta las mascaras sobre el troquel, los lentes llevan a cabo una operacion de
reduccion. Con los rayos “X", las mascaras deben ser del tamario de los propios rasgos, ya que
los rayos “X" no pueden ser enfocados con lentes opticos. Otro defecto de la tecnologia de

rayos “X" es que muchos materiales que son opacos para la luz, no lo son para los rayos “X".

Una intensa luz ultravioleta se proyecta a través de la mascara sobre la oblea. Lineas de cromo
comprendidas en la mascara bloquean esta luz en ciertos sectores de la oblea, de manera que
el circuito contenido en la mascara se pasa a la superficie de la oblea (la cual ha sido
previamente cubierta con material fotoendurecible) mediante un proceso simitar at fotograbado.
Cada linea comprendida en la oblea mide menos de 5 micrones de ancho, mucho menos que

un cabello humano.

Luego de la operacion con mascaras, la oblea es lavada con un solvente que elimina la
pelicula- en las parles expuestas a las areas de la mascara donde ésta estaba opaca. Acto
seguido, mediante acido hidrofluorhidrico se disuelve la cubierta de dxido que se encontraba en
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la superficie de la oblea, excepto en las partes en que se implantaron los patrones de la
mascara. De esta manera, los circuitos son colocados en la oblea de silicio capa por capa.

La difusién es el proceso de introducir capa tras capa de impurezas a los circuitos sobre la
superficie de una oblea . Cuando la oblea se calienta a 1,100 grados centigrados, en un
ambiente especialmente controlado, se forma una delgada (fina) pelicula de bioxido de silicio en
su superficie. Esta pelicula es un excelente aislante. Después la oblea es sometida a altas
temperaturas para llevar las impurezas (llamadas dopantes) mas profundamente dentro de!
silicio. Estas impurezas son las que hacen de Ia ablea un “semiconductor” de electricidad, o
sea, un intermedio entre un conductor eléctrico como el cobre y un aislador como el vidrio o
plastico. En el momento en que los chips estén en operacion para realizar una funcion
computacional, fluiran pequenas corrientes eléctricas a través de los circuitos designados,
orientadas o conducidas por las angostas lineas que han sido difundidas sobre la oblea durante
el proceso de fabricacion. Las pequefias corrientes abriran o cerraran puertas o valvulas en el
chip, expresando el cédigo “0" ¢ “1" de las computadoras.

La difusién y la oxidacion se realizan en tubos verticales de los reactores, los cuales contienen
cientos de diafragmas.

La deposicion de peliculas también se efectua en reactores, pero con un diafragma a la vez,
una diferencia que disminuye de manera significativa el proceso de fabs.*®

Los reactores de grabado son sistemas de un solo diafragma que eliminan en forma selectiva
las peliculas de aluminio, tungsteno, silicio, polisilicio, dioxido de silicio y fotorresistentes, asi

como innumerables residuos.

Los fabricantes pueden realizar la planarizacién, la produccion de peliculas planas, al emplear
un quimico humedo y una herramienta de pulido mecanico modificada a partir de los primeros

pulidores de silicio.

Al intentar acelerar el procesamiento minimizando la demora de la propagacion de la sefial los
disefiadores han apilado de manera efectiva lineas de metal de mayor longitud. Actuatmente,
los circuitos integrados de tltima tecnologia tiene cuatro o cinco capas de metal mientras que a
finales de la década de los ochenta los circuito integrado usaban una sola capa.

£8 Un medio conductor e fabricacion de semiconductores, mejor conocido como ‘fab”, cuesta alrededor de mil millones de doiares.
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El grabado o la implantacion de iones es el siguiente paso E! grabado selectivo de las peliculas
expuestas crea los surcos que mas tarde seran llenados con meta!l La implantacion de iones
permite que los ingenieros modifiquen con precisién las caracteristicas eléctricas del circuito
integrado al acelerar atomos energizados (iones) en un campo eléctrico dentro de la superficie
de silicio

La implantacién de iones es una técnica mas para introducir impurezas en la oblea. lones
impurificantes, despojados uno 6 mas de sus electrones son acelerados en un acelerador de
alta enengia hasta que se impactan conira la oblea, donde penetran hasta distintas
profundidades dependiendo de la impresion derivada de la mascara, la cual habia sido puesta
en la oblea con anterioridad. Una ventaja de la implantacion de iones radica en que este
proceso puede realizarse a temperatura ambiente. Adicionalmente, fa cantidad de impurificantes
implantados en la oblea puede controlarse con gran precisién por el operador del implantador
de fones.

Un proceso importante es el llamado pelicutas delgadas (finas), que consiste en que un tipo de
aluminio derretido se utiliza para formar una delgada pelicula de alrededor de 1 micrometro de
espesor en la superficie de 1a oblea, proporcionandose de esa forma una cubierta (capa) para la
mencionada oblea

Las obleas son manejadas en grupos o “tandas’, cargadas sobre un recipiente de cuarzo o
plastico, pero nunca son tocadas por manos humanas sino que son tomadas con herramienta

especializada, de manera que l0s microscopicos circuitos no resulten danados.

Finalmente. mediante procesos quimicos se coloca una capa de vidrio sobre ia superficie de la
oblea. para protegerla de raspaduras

Una vez terminada la oblea. ésta es rayada para separar a cada uno de los chips, los que
luego pasan por pruebas de calidad v los seleccionados son incorporados a empaques de

plastico del que salen efectrodos y finos cables

Por si fuera poco, después de ser incorporados en su estuche, fos chips son sometidos a
exhaustivas senies de pruebas eléctricas. de calor, humedad, vibracién, elc., para asegurar un

desempefio perfecto.”’

8 Regers, Evnet M “SILICON VALLEY FEVER, tiuea Yerr Bass Butis Ing Puzistars 192410 62.118
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La tecnologia para imprimir estos modelos se ha adelantado al punto en que la generacion de la
mascara puede eliminarse. Esto puede ser hecho por el uso de un "stepper” o copiadora para
imprimir el modelo en la oblea. Este es tipicamente un paso industrial mas caro pero también es
mas exacto.

El modelo se imprime en la oblea del dispositivo en un momento y entonces “camina” al area
adyacente a ésta donde otro dispositivo se imprime en otra oblea diferente.

Muchas técnicas existen para minimizar los errores al crear los modelos de los circuitos. En el
caso del Diserio Asistido por Computadora (CAD), el programa compara el circuito esquematico
con el esquema antes de que se imprima en la oblea. No obstante, es muy raro que un
dispositivo que tiene alrededor de 250,000 transistores trabaje la primera vez. Habré errores
inevitablemente, en el disefio del circuito, su esquema, o en la interaccion entre el esquema, el
disefio del circuito y el proceso de fabricacion de la oblea. A través de la investigacién y
desarrollo (R&D) a un costo de millones de ddlares se consigue un dispositivo totalmente
funcional cuyas copias pueden venderse a los clientes.

12, Una Descripcion de la Industria de Semiconductores.

Respecto a las topografias se presenta uno de los problemas caracteristicos de las nuevas
tecnologias; su elaboracion es producto de un largo y costoso proceso de investigacion, pero su
copia y reproduccion es muy rapida y barata.

Por un lado, la industria de semiconductores invierte anualmente, mas del 10 por ciento de
ventas en investigacion o desarrollo, por ejemplo, tan sélo en el aiio de 1996 en un solo pais se
invirtieron alrededor de 5 billones de délares en esta area.

La industria de los semiconductores creci¢ en la prosperidad de la segunda mitad de la década
de 1970. Este crecimiento se debit al auge de las empresas electrénicas que respondieron a un

incremento similar en las ramas de la industria informatica, automotriz y aerospacial

Las ventas de la industria de circuitos semiconductores, solamente en Norteamérica, se
estimaban fan sélo en $ 14 billones de délares en 1984. Mientras que, en el ambito del
comercio internacional, en el decenio de 1990, éstas actualmente exceden los $ 75 billones de

ddlares anuales.
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Sin embargo, por la importancia que revisten los semiconductores para la industria electrénica,
y en especial la informatica, la falta de proteccion aludida derivé en el incremento de plagios
que afectaron en especial a las empresas norteamericanas por la rapidez y facilidad con que
aprovechaban sus avances la industria japonesa.

Tanto en Estados Unidos como en Japon se concentran la inmensa mayoria de !a produccion
directa de circuitos electronicos, y se presume que dicho comportamiento no variara en los
proximos afios. Asimismo la concentracion empresarial en el mercado es importante dado que
desde 1986, veinticinco empresas son responsables del 94 % de la produccion mundial de

circuitos,

Existen 3 tendencias importantes que se han clarificado con el paso de 10s afios en la industria.
Primero, el mercado japonés ha ganado en fuerza al gasto del mercado de Estados Unidos. En
1989, se valoraron embarques de circuito integrados globales en $4 6.6 mil millones de los
cuales 32 por ciento se enviaron al mercado americano, 38 por ciento se envid al mercado
japonés y 17 y 12 por ciento se envio a Europa y el resto del mundo (principalmente la
Republica de Corea), respectivamente.

Segundo, la globalizacion esta en auge. Los productores de circuitos integrados se estan
extendiendo en los mercados extranjeros para servir mejor a sus clientes, y para evitar posibles
barreras comerciales. El incremento de la globalizacion también incluye los acuerdos firmados
entre las grandes compafiias que buscan compartic los grandes costos de fabricacion de
nuevos circuitos integrados.

Tercero, las compafiias que disefian, pero no fabrican, circuitos integrados estan aumentando
en numero.

Hay tres tipos de compaiias que trabajan con los circuitos integrados: productores cautivos,

productores mercantiles, y las casas de disefio.

E!l consumo cautivo se refiere popularmente al consumo interior de dispositivos no
estandarizados y que solo pueden usarse dentro de la compariia que los produce y para los
cuales no existe mercado externo.

Especificamente, los productores cautivos comparten las siguientes caracleristicas: (a) ventas
de menos del 25 por ciento de su produccion al mercado abierto; (b) pocos mercados abiertos



107
LAMICROELECTRONICA, LOS ESQUEMAS DE TRAZADO DE CIRCUITOS INTEGRADOS Y SU

CONTEXTO ACTUAL
para programas que desarrollan dispositivos; (c) sumeta primaria es satisfacer sus necesidades

internas (en su computadora, comunicaciones, aerospaciales, automotores, o otros sistemas de
alta tecnologia), y (d) la falta general de interés en ventas de mercado abierto.

El productor cautivo mas grande, por mucho, es IBM que maneja un 75 por ciento del total de la
produccion cautiva de circuitos integrados; sin embargo, existen alrededor de ocho compaiiias
cuya produccion se valora anualmente en mas de $50 millones de ddlares, con [BM {$4.3 mil
millones) y Commoodore ($70 millon). ™

La produccion cautiva tiene ventajas y desventajas. La ventaja mas importantes y la razén por
las que la produccion cautiva existe es la necesidad de ser propietarios de circuitos y la
continuidad en su suministro. La mayor desventaja es que la enorme inversion requerida para
disear y fabricar circuitos de uso interno.

Los productores mercantiles fabrican circuitos integrados para el mercado abierto. Comprenden
el mayor volumen de produccion de circuitos integrados a nivel mundial. Las compaiias
fabricantes de circuitos con un mayor registro de ventas son, respectivamente, NEC (§4.2
millon), Toshiba, Hitachi, TI, Fujitsu, Motorola, Intel, Mitsubishi, Matsushita, Nationa! y Samsung,
cada uno con alrededor de $1 .5 millon de dolares.

La facilidad con la que se ha construido el estado del arte en el caso de la fabricacion de
circuitos integrados ha disparado los costos de produccion de un disefio nuevo, Lo anterior ha
generado un aumento, en el nomero y especialidad las companias disefiadoras de circuitos
integrados “hechos a la medida’, siendo su fuente de trabajo diseriar para otras empresas.

13, Tecniologias Derivadas de los Circuitos Integrados

La tecnologia licenciada respecto de la fabricacion de circuitos integrados normaimente se
refiere a: la tecnologia de disefio, la tecnologia del proceso de fabricacion o la tecnologia de

empaquetamiento.

Debe destacarse que los procesos de fabricacion, los elementos comprendidos en los circuitos
integrados, como también regiones particulares de dichos circuitos y el uso de éstos, pueden
estar protegidos por medio de patentesy, en el caso del software, mediante derechos de autor..

70 Internationa! Bureau of WIPQ.GUIDE ON THE LICENSING OF INTEGRATED CIRCUITS. p. 14-15
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El uso de cada tipo de tecnologia requiere equipo especial, personal experimentado y software
protegido. En las licencias que se generan en cada fase de fabricacion de un circuito integrado,
tanto el licenciatario como el licenciante, deben considerar cada uno de estos tipos de

tecnologia y el equipo necesario, personal y software a fin de que sean eficaces.
14, Tecnologia de Disefo.

El disefio de circuitos integrados es el proceso a través del cual los disefiadores determinan -
cémo los circuitos individuales y sus interconexiones se efectuaran en el circuito integrado y

como seran colocados en la pieza de material semiconductor.

E! "producto” del disefio de las mascara son utilizados para fabricar circuitos o chips. Existen 2
tipos de disefio cuya propiedad intelectual debe ser atenida al momento de ser licenciada: el
diserio asistido por computadora (CAD) y las bibliotecas de celdas.

Una licencia de disefio asistido por computadora (CAD), normalmente involucra el derecho para
utilizar el equipo del licenciante, asi como el software y, en ocasiones, al personal, para el
diserio de un nuevo circuito. El uso de bibliotecas de celdas (disefios para grupos de circuitos
que realizan funciones especificas y que pueden utilizarse como base para disefiar un circuito
integrado mas complejo) también puede ser licenciado solo o en combinacién con técnicas del
sistema CAD.

Generalmente, la licencia de tecnologia de disefio conlleva el derecho para usar el circuito
recientemente disefiado, pero no tiene el derecho exclusivo al uso de las técnicas del sistema
CAD o las bibliotecas de celdas. De hecho, el licenciatario no puede impedir el uso por parte de
otros fabricantes del sistema CAD o bibliotecas de celdas o medios para desarrollar circuitos
similares. E! licenciatario solo puede prevenir la divulgacién de su desarrollo particular a los
titulares de licencias futuras sobre el producto final.

15. Tecnologia del Proceso de Fabricacion.

El uso de una serie de tecnologias es necesaria convertir la mascara en un circuito fisico y
operacional. Las tecnologias individuales del proceso son similares, incluso cuando el disefio y
proceso esta integrado.

En la licencia del proceso de fabricacion de un circuito a partir de un esquema, el tipo de

método usado para su fabricacién es un elemento critico. El proceso de convertir e! esquema a
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circuitos reales puede involucrar varios métodos para depositar el disefio en el sustrato de
silicio. Estos incluyen:

Tecnologia MOS (Metal-dxido-semiconductor): Junto con la tecnologia bipolar, MOS es uno de
los dos métodos principales de producir un circuito. Consiste en un cuerpo semiconductor de
silicio con una puerta dieléctrica de silicio reducido (para controlar los cambios electrénicos) y
una puerta de metal.

Tecnologia CMOS (Complementario-metal-oxido-semiconductor): los circuitos de CMOS
poseen un canal del tipo n- (negativo-conductor de propiedades) los transistores de MOS y un
canal del tipo p- y transistores de tecnologia MOS en el mismo circuito. Estos chips tienden a
tener dispersion baja de poder y una alta densidad de elementos eléctricos por el area de la
unidad.

Tecnologia Bipolar: la tecnologia Bipolar era el método dominante usado en dispositivos de
semiconductores en los afios cincuenta, la habilidad de los circuitos bipolares para operar a
velocidades mas altas que los de tecnologia CMOS los hace especialmente dtiles.

BICMOS: Combinan los mejores rasgos de la tecnologia CMOS y la bipolar, BICMOS tiene la
baja dispersion de poder del CMOS con tres veces mas de velocidad.

Tecnologia GaAs: el Arseniuro de Galio es un tipo de material usado para la produccion de
circuitos (como una alternativa a silicon). Los circuitos de GaAs son mas dificiles de fabricar,

pero permite la operacion a velocidades mas altas.

En particular, la fabricacion exitosa de circuitos requiere técnicas industriales especiales que no
se encuentran directamente relacionados con las habilidades tedricas de convertir un esquema
a un producto semiconductor, tales como el mantenimiento de un cuarto limpio.

La sala limpia es un drea particularmente antiséptica que se asemeja a un quirdfano, excepto
que fa sala limpia estd mas aseada - una sala limpia contiene menos de 100 particulas de 1
micrémetro 0 mas de diametro, por cada pie cubico, mientras que el nivel de polvo de un
hospital promedio es de alrededor de 10,000 particulas por pie cuadrado ; el aire limpio comin
contiene cerca de 1 millon de parliculas de polvo por pie cuadrado. En la sala limpia se
manufacturan las obleas. Cada oblea es un circulo plano de silicio de 4 pulgadas en el cual se
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conforman de 8 a 10 capas de circuitos electronicos a través de una compleja serie de procesos
quimicos y eléctricos.

16. Tecnologia de! Empaquetamiento.

Al final de la produccion, una oblea de silicio puede contener de 100 a 1000 circuitos
terminados. Estos circuitos son probados eléctricamente (mientras siguen formando parte de fa
oblea) mediante e! uso de una estacién automatica de pruebas. Los circuitos defectuosos son
marcados para su posterior identificacion. Luego se separa a cada circuito y los circuitos que
sirven son montados en paqueles 0 estuches. Después, se utilizan alambres de oro para
interconectar las espigas o alfileres de contacto con el esquema o patrén que fue terminado por
metalizacion. Por Gltimo, el paquete es sellado al vacio o en una atmésfera inerte. ™!

Aun después de que el proceso de fabricacion estd completo, un circuito integrado debe
empaquetarse para la interconexion con otros dispositivos eléctricos, normalmente en una tabla
del circuite. Ei paquete debe proteger el circuito, proporcionar las conexiones (0 “pins") para la
conexion a Ia tabla e interconectar el propio circuito integrado al paquete, La tecnologia del
empaquetamiento debe ser capaz de prevenir cualquier dafio al circuito semiconductor y
permitir fa transferencia exitosa de informacion eléctrica de la tabla al circuito y viceversa.”

La tecnologia de empaquetado, es claramente et menos sofisticado proceso tecnolégico para la
produccién de un circuito integrado; sin embargo, es crucial.”

17. La Importancia de Proteger la Propiedad intelectual en los Circuitos Integrados.™

Durante los ultimos afios la capacidad funcional de los circuitos integrados ha aumentado
constantemente, y el costo de las funciones que ejecutan ha disminuido. Lo anterior, ha
producido cambios fundamentales en la industria electrénica, ya que su ulilizacién garantiza la
capacidad funcional y fiabilidad del producto final, reduciéndose el tamaro de los equipos, su

complejidad fisica y el consumo de energia.

1! Sedra, 5. Abel. DISPOSITIVOS ELECTRONICOS Y AMPLIFICACION DE SERALES Ed McGRAW HLL Meéxico, 1982 p Al-
H 72 Algunas \écnicas avanzadas permiten eliminar [a necesidad por empaquetar [0S Circuitos; sin embargo, no son de uso comin en
iy mduslna” Las paricutas de polva provocan corlos circuilos en €l circuilo inlegrada. lo que conlleva a que el chip sea fechazado en la linea
* pwducc’l‘o?n(ematoonal Bureau of WIPQ.GUIDE ON THE LICENSING OF INTEGRATED CIRCUITS. p 17-18
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Gran parte del costo en el desarrollo de un nuevo circuito integrado se debe al tiempo y at

esfuerzo que se invierte en disefiar los esquemas de trazado. .

A la vez, el peligro potencial de que un esquema original sea copiado por fabricantes
competidores, que desean evilar el caro proceso de disefio, se encuentra latente. El competidor
que realiza una copia ilegal, por supuesto, reduce las ganancias del creador original sobre su
inversion, a la vez de que se desincentiva seriamente e! desarrollo de nuevos disefios.

Es evidente que las razones que motivaron la aparic_ién de esta figura juridica son
principalmente econdmicas. La industria de los semiconductores crecio en la prosperidad de la
segunda mitad de la década de 1970. Las ventas de la industria de circuitos semiconductores,
solamente en Norleamérica, se estimaban tan solo en $ 14 billones de délares en 1984,
mientras que, en el &mbito del comercio internacional, en el decenio de 1990, éstos exceden los

$ 75 billones de ddlares anuales.

Sin embargo, por la imporlancia que revisten los circuitos integrados en especial para el
desarrollo de la informatica, la falta de proteccion derivd en el incremento de plagios que
afectaron a las empresas noleamericanas por la rapidez y facilidad con que aprovechaba sus
avances la industria japonesa y europea, en detrimento de Ia competencia y el comercio

internacional.

Dado los esfuerzos intensivos de investigacion y desarrolio necesarios para la fabricacion de
semiconductores, el costo econémico asociado con la inadecuada proteccion de la propiedad
intelectual es alto para fas empresas innovadoras asi como, a largo plazo, en los palses que

buscan para desarrollar y mantener tecnologia de semiconductores.

Reciprocamente, la proteccion para derechos de propiedad intelectual respecto de circuitos

integrados, representa beneficios para empresas y paises.

La copia sin autorizacion de circuitos integrados causa pérdidas sustanciales en los ingresos de
las compafias innovadores de productos semiconductores. Las empresas que usan sin
autorizacion la lecnologia de semiconductores y que por ello, no absorben los costos de
desarrollo e investigacion, tienen una ventaja competitiva de muchos miles de ddlares frente a
las firmas innovadoras. Lo anterior, genera que el precio de las empresas que copian los

desarrollos sean menores que los de fas empresas generadoras de nuevas invenciones.
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Aun cuando las empresas innovadoras tienen éxito reteniendo alguna porcion del mercado, es
improbable que pudieran permanecer en el competitivo mercado tecnoldgico por un largo
tiempo.

La violacién a su derecho reduce parte de los fondos para la inversion y desarrollo, El riesgo de
infraccion tiene un impacto negativo en las empresas que buscan invertir en nuevos productos,
ya que no se compensa lo obtenido con la inversion inicial,

Por otro lado, la sancion a la infraccion o invasion de la tecnologia de circuitos a través del
establecimiento de un régimen de propiedad intelectual global para los circuitos integrados es
un factor que podria incrementar la innovacion tecnologica. Existe evidencia gue muestra que la
pérdida del ingreso total debido a un solo caso de uso sin autorizacion de tecnologia
semiconductores puede ascender a 10 millones de dolares por afio para una empresa
innovadora.

Estos fondos "recapturados”, en virtud de un esquema de proteccion adecuado, pueden ser
destinados por las empresas innovadoras para fines de investigacion y desarrollo, asi como
reinversion en nuevas plantas y equipo (mientras los infractores pocas veces se comprometen
con tales actividades).

A raiz de la importancia econémica de Jos circuitos integrados y de los altos costos, necesarios
para desarrollar las diferentes etapas comprendidas en la fabricacién de los circuitos integrados,
varios paises decidieron crear una proteccion adicional para los esquemas de trazado o
topografias.

Sin embargo, muchos paises no protegen los esquemas de trazado de circuitos integrados, casi
todos ellos, se encuentran en vias de desarrollo, que tienen como una meta primaria, el
progreso de su propia base tecnolégica.

Los palses que no protegen los esquemas de trazado de circuitos integrados pareciera que no
toman en cuenta el costo econdmico derivado de la falta de proteccion a esta rama tecnoldgica.
Si bien es cierto que, un cambio el establecimiento de proteccion a esta clase de propiedad
intelectual podria imponer costos a corto plazo identificables en sus economias, también lo es
que semejante cambio promovera la formacion de su infraestructura que puede incrementarse a
largo plazo.
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CONTEXTO ACTUAL

Los paises en vias de desarrollo, como los paises desarrollados, dependen de la utilizacion de
nuevas tecnologias para mejorar su forma de vida y carecen de la mano de obra especializada
y la infraestructura necesaria para producir sus propia tecnologia tan répidamente como las
naciones mas desarrolladas, debiendo conformarse con importar de tecnologia en cambio.

Incluso, el fiujo de conocimientos tecnologicos hacia el mundo en vias de desarrollo, podria
verse limitado severamente, si las empresas innovadoras determinan retener un producto por la
falta de un sistema adecuado en materia de propiedad intelectual.

Por lo tanto, hay beneficios importantes que pueden obtenerse estableciendo un régimen eficaz
de proteccion de propiedad intelectual para los circuitos integrados, especificamente,
proporcionaria un incentivo para la realizacion de negocios, fomentar la transferencia de
tecnologia innovadora y su difusion dentro de la economia, creando un incentivo para la
inversion directa extranjera.
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CAPITULO TERCERO
ANTECEDENTES LEGISLATIVOS DE LA REGULACION A LOS
ESQUEMAS DE TRAZADO DE CIRCUITOS INTEGRADOS

1. Consideraciones Generales.

Durante largo tiempo tanto el Convenio de Parls como el de Berna, fueron no sélo los mas
importantes, sino también los tnicos tratados internacionales que determinaren los contenidos
de las disposiciones nacionales vinculadas a la propiedad industrial e intelectual en general. Sin
embargo, en los Ultimos afics, empezd a manifestarse una tendencia a realizar convenios de
tipo universal o regional, en materia de integracion econdmica y arancelaria, en los cuales se
determind incluir medios efectivos de proteccion a la propiedad intelectual, asi como la

proteccion a las denominadas nuevas tecnologias.

El régimen internaciona! existente, administrado por !a Organizacién Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI), si bien contribuyé a elevar el nivel general de proteccion, resulté insuficiente
para frenar actividades infractoras, en virtud de la naturaleza juridica de sus tratados, convenios
y arreglos. Cabe recordar que dichos instrumentos no contienen medidas de observancia o de
sancion respecto de conductas que violen derechos de propiedad intelectual, en virtud de que
se son tratados o acuerdos dispositivos que buscan la armonizacion de los estandares de

proteccion en la materia.

A la carencia de medidas efectivas y eficaces que garantizaran la proteccion y salvaguarda de
los derechos de propiedad intelectual, se sumé la aparicién de nuevos desarrollos tecnolégicos,
que modificaron la perspectiva sobre los derechos de propiedad industrial. Lo anterior generd la
necesidad de crear, paralelo al marco de la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual,
un sistema que lo complementara, asi fueron apareciendo diversos capltulos de propiedad
intelectual en acuerdos comerciales internacionales, siendo €l cuyo punto culminante de esta
tendencia el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectuat relacionados
con el Comercio, incluido el comercio de mercancias falsificadas (mejor conocido como AADPIC
o, por sus siglas en inglés, como TRIPS).

El caso de la proteccion a los circuitos integrados, es uno de los ejemplos mas claros en este
nuevo proceso juridico, ya que su tutela se genera en primer término, en una ley nacional (la de
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Estados Unidos™ que sujetaba la proteccion otorgada a un principic de reciprocidad, ajeno
completamente al Convenio de Berna y de Paris), proyectdndose en una Directiva de la
entonces Comunidad Econdémica Europea, pasando por un fallido esfuerzo de la OMPI: el
Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados, para, finalmente,
consolidarse en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio y, en el caso de México, con las disposiéiones del Tratado de
Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canada.

De manera previa al andlisis de cada uno de los instrumentos internacionales mencionados, es
pertinente examinar los sistemas de proteccion disponibles para los circuitos integrados, en el
marco del Derecho de la Propiedad Intelectual.

2, Sistemas de Proteccion.

A lo largo del presente trabajo, se ha hecho mencién a que tradicionalmente, se divide Ia
disciplina de! Derecho de la Propiedad Intelectual en 2 campos: propiedad industrial y derechos
de autor; sin embargo, como qued6 asentado en el Capltulo Primero, ésta division no es
inflexible, en virtud de que existen instituciones juridicas que por sus caracteristicas especiales
pueden ser incluidas en ambas, apareciendo la proteccién simultanea y los regimenes

especializados, a los cuales se les ha atribuido la calidad “sui generis”.”®

Respecto al primer grupo,..” existen determinadas creaciones del intelecto que son
susceptibles de proteccion tanto dentro del esquema de la propiedad industrial, como bajo los
ordenamientos juridicos en materia de derechos de autor, y a esta doble proteccion o traslape
de instituciones juridicas es lo que se ha venido denominando...proteccion acumutada”.”

La proteccion simultdnea o acumulada implica que el titular de un derecho.puede invocar

conjuntamente para su proteccion las diversas disposiciones existentes y aplicables en el

15 La Ley de Proteccion a los Circuitos Semi icana o Semi tor Chip Protection Act (mejor conocida por
sus siglas en inglés *SCPA’) del 8 de noviembre de 1984

6 La voz latina *sui generis’ se define como: *De su propio lipo o clase; por ejemplo, lo dnico en su tipo; lo peculiar.” BLACK'S
LAW DICTIONARY. DEFINITIONS OF THE TERMS AND PHRASES OF AMERICAN AND ENGLISH JURISPRUDENCE, ANCIENT AND
MODERN. Henry Campbel Black, M.A. Centennial Edition {1981-1991). St. Paul Minn, West Publishing and Co. 1991, p. 1000

™ Cristiani, Julio Javier."Las reservas de derechos y su requlacion en la Nueva ley Federal de! Derecho de Autor. ¢ Proteccion

acumulada o confliclos por acumularse?’. ESTUDIOS DE DERECMO INTELECTUAL EN HOMENAJE AL PROFESOR DAVID RANGEL

MEDINA Instituto de Investigaciones Juridicas, México, D.F., 1998.p. 235.
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sistema juridico, por citar un ejemplo: el registro de una obra artistica de dibujo en derechos de
autor y el de dibujo industrial, generandose con ello una “doble proteccion” o bien optar por sélo
uno de éstos.

Dada la complejidad y la intensidad tecnologica del disefio y manufactura de los circuitos
integrados, virtualmente todos los derechos de propiedad intelectual entran en juego para
proteger los intereses de aquéllas personas que invierten en su disefio y produccion.™

Antes de la aparicion de una proleccion individualizada para las topografias de circuitos
integrados, existia la posibilidad de obtener una proteccion concurrente o acumulada en
relacién a las normas existentes en materia de derechos de autor, patentes, secretos
industnales y/o comerciales o incluso a las de derecho comun, como parte de una estrategia de
observancia o salvaguarda. Sin embargo, técnicamente esto no quiere decir que la naturaleza
de los circuitos integrados se ajuste a dichas normas y que estas satisfagan plenamente las
necesidades de Ia figura en si misma considerada.

No debe perderse de vista que el acelerado desarrollc de la tecnologia -sobre todo la
informatica-, durante las tllimas 2 décadas ha excedido la capacidad de adaptacién de los
sistemas juridicos. Tal es el caso de las topografias o disefios de circuitos integrados ya que no
pueden ser tratados mediante normas juridicas pensadas para otros contextos y disefiadas con
otros fines.

En general la proteccion legal disponible para el desarrollador de un nuevo circuito integrado
esta. en muchos casos, lejos de ser clara. El grado de altura inventiva, necesario para asegurar
la concesion de una patente puede estear ausente, lo que no implica necesariamente que no sea
protegible en tal forma, mientras que en el caso de los derechos de autor, desde el punto de
vista de la proteccion al esquema de trazado o lopografia del circuito incorporado en éste, no se
encuentra propiamente reconocido en la mayoria de las legislaciones autorales.

Con el proposito de analizar las figuras de la propiedad intelectual que podrian verse
involucradas en la proteccion a los circuitos integrados, se partird nuevamente de la clasica

division bipartita: propiedad industrial y derechos de autor.

3. Por medio de la Propiedad industrial.

** International Bureau of WiPO. GUIDE ON THE LICENSING OF INTEGRATED CIRCUITS. Op.cit p21
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Respecto del Derecho de la Propiedad Industrial se estudiara, atendiendo a su naluraleza, las
caracleristicas y posibilidades de incluir a los esquemas de trazado dentro de las normas que
rigen a las patentes, disefios industriales. secretos industriales o comerciales, marcas y la

represion a fa competencia desleal.
4, Patentes,

Las normas sobre patentes, particularmente con 1a exigencia de altura inventiva y los plazos de
proteccion sujetos a una temporalidad, no se adecuan a la proteccion de nuevos elementos

informaticos, como los esquemas de trazado de circuitos integrados.

Las patentes proporcionan proteccion a invenciones que satisfacen ciertos criterios establecidos
en la legisiacion aplicable, es decr, la invencion tiene gue ser niueva, involucrar un paso o altura
inventiva (lo que significa que la invencién no debe ser obvia a una persona experimentada en
el campo técnico relacionado con la invencion) y ser util o susceptible de aplicacion industrial.”

El tituio de patente le da a su titular el derecho de excluir a un tercero de fabricar, usar o vender
la invencion prolegida. E término de proteccion de la patente, estandarizado por ios tratados
internacionales, es de 20 afios contados a partir de ia fecha de presentacion de la solicitud,
dicho término se considera apropiado para permitir al titular recuperar el costo de la
investigacion y desarrollo invertido y, posiblemente, incentivarle a reinvertir las regalias en la

investigacion y desarrollo de nuevos productos.

Podria considerarse que las patentes incorporan frecuentemente, en su ambito de aplicacion, a
los circuitos integrados y sus disefios, en virtud de que constituyen la base para proteger
invenciones relacionadas con |a tecnologia electronica basica. Ejemplo de ello podrian ser las
patentes concedidas por la Oficina Europea de Patentes sobre productos que incorporan a su
vez circuitos y, aun sus disefios, al estar contenidos dentro de las reivindicaciones de la

solicitud; sin embargo, esta proteccion es indirecta

Si bien es cierto que algunos paises extienden la proteccion de las patentes a los esfuerzos
creadores que envuelve un esquema o lopografia de un circuito integrado, a través de la

proteccion del circuito electronico o su proceso de manufactura, también lo es que no existe una

18 Ver articulos 15y 16 de fa Ley de la Propiedad Industiial. publicada en el Diario Oficial el 27 de junio de 1991, reformada el 2 de
agosto de 1994.
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proteccion particular para los esquenas de trazado, puesto que éstos pueden ser considerados
como variaciones sobre una misma idea®.

En este sentido bajo consideraciones estrictamente de orden técnico legal, los esquemas de
trazado no tienen altura inventiva, requisito requerido por el derecho de patentes, en virtud de
que el esquema generalmente resulta obvio o conocido. No obstante, atendiendo a razones
eminentemente practicas, el tiempo que ocupa el procedimiento para obtener una patente es
demasiado largo® para las necesidades de la industria de semiconductores, en donde el

desarrollo tecnologico ha sido particularmente rapido.”

Desde que el circuito integrado fue desarrollado, el nimero de transistores que los disefiadores
pueden empacar en chip se ha incrementado a niveles espectaculares. “Este nivel, en donde el
conteo de los transistores se duplica aproximadamente cada 18 meses, se ha convertido en un
axioma conocido como la Ley de Moore, denominado asi en honor de Gordon Moore, quien

notd esta tendencia a principios de los afios setenta.

Otro aspecto que es pertinente aclarar, es que los esquemas de trazado presentan una
peculiaridad terminolégica, para ser sujetos de proteccion deben ser “originales” concepto que
difiere fundamentalmente con el de novedad indispensable para el patentamiento.

Un esquema de trazado o topografia no se protege debido a su calidad inventiva sino que,
debido a la originalidad de su estructura tridimensional, es protegible, siempre y cuando pueda

demostrarse que dicha estructura es original.

Partiendo de términos muy simples: el término novedad implicaria que la invencion no se
encontrara dentro del estado de la técnica, es decir, que no se encuentre entre lo conocido
hasta ese momento. Mientras que !a originalidad se referiria a la no copia, fo que significaria

implica que la creacion presente caracteristicas de individualidad.
5. Disefios Industriales.

Los disefios industriales comprenden a:-

# Whitehead, Carl Jr. Op. cit. p.6
8 €l estandar intemacional es de dos a ties afos para obtener, en su caso, una patente.
# Thompson. Tom ‘CUANDO EL SILICON ALCANCE SUS LIMITES. LA COMPUTACION ANTE UN NUEVO UMBRAL'. Revista

Byte de México Abril, 1996 p.6
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. Los dibujos industriales, que son toda combinacion de figuras, lineas o colores que se
incorporen a un producto industrial con fines de ornamentacion y que le den un aspecto peculiar

y propio. y

. Los modelos industriales, constituidos por toda forma tridimensional que sirva de tipo o
patron para la fabricacion de un producto industrial. que le dé apariencia especial en cuanto no

implique efectos técnicos.®

La proteccion conferida a un disefio industrial no comprende los elementos o caracteristicas que
estuviesen dictados Gnicamente por consideraciones de orden técnico o por la realizacion de
una funcién técnica, y no incorporan ningln aporte arbitrario del disefiador, ni aquellos
elementos o caracteristicas cuya reproduccion exacta fuese necesaria para permitir que el
producto que incorpora el disefio sea montado mecanicamente o conectado con otro producto

del cual constituya una parte o pieza integrante.

De lo anterior, se desprende claramente que los esquemas de trazado de circuitos integrados
no encajan dentro del concepto de los disefios industriales, en virtud de que éstos protegen la
estética incorporada a un producto industrial, es decir, se protege a aqueilas pequeias
invenciones que tienen fines de ornamentacion, que sirve para dar un aspeclo especial, peculiar

o propio y que no implican efectos técnicos.

Si bien es cierto que los esquemas de trazado se tratan de disefios susceptibles de aplicacion
industrial, su creacion no sigue ni reviste fundamentos estéticos, ya que tanto ésta, como su
funcion posterior, es eminentemente técnica; por lo que, por exclusion directa, no se

encontrarian protegidos por los disefios industriales.

Asimismo, se presenta la cuestion de la novedad versus originalidad tratada en el punto

inmediato anterior.
6. Secretos Industriales o Comerciales.

El régimen sobre conocimientos técnicos no patentados, comprendidos en el “know how" y en
los secretos industriales, que constituye la base mediante la cual se protege la mayor parte de

los conocimientos técnicos existentes y utilizados econdmicamente, no es susceptible de

8 Ver artculo 32 de Ia Ley de I Propiedad Industrial, publicada en el Diario Ofiial el 27 e junio de 1991, reformada o) 2 de agos'a
de 1994
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proteger a una gran cantidad de elementos informaticos, entre ellos los esquemas o topografias
de circuitos integrados, en virtud, de la necesidad de materializarse y, por ende. revelarse.

En primera instancia la utilizacién econdmica de éstos, implica su revelacion medata o
inmediata y, por tanto, la pérdida de la confidencialidad o secrecia, elemento fundamental de su

proteccion.

En muchos paises, la proteccion derivada de la informacion confidencial es aplicable a los
esquemas de trazado. Sin embargo, ésta se ve abolida de facto al confrontarse contra las

disposiciones que regulan el otorgamiento de licencias.

Desde el momento en que el secreto industrial, consistente en este caso en el disefio de un
esquema de trazado o topografia, se revela o el circuito integrado entra al comercio, la
proteccion conferida por los secretos industriales como unico medio por proteger al circuito no
es suficiente. Particularmente, porque el licenciante o cedente debe ejercer una tarea esencial
investigando y seleccionando a los posibles licenciatarios a efecto de asegurar que sus
derechos no se veran afectados o, en su caso, perdidos, en virtud de lo limitado que resulta la

proteccion y las medidas para garantizarla adecuadamente.

La proteccién como informacién confidencial no es la mas adecuada en virtud de la necesidad
de revelar para su fabricacién el disefio del circuito. Sin embargo, no se debe perder de vista
que legislaciones en materia de circuitos integrados permiten mantener como secreto industrial
parte del disefio de la topografia, concediendo sobre esta informacion derechos exclusivos,

sujetando su confidencialidad a una serie de requisitos que seran analizados mas adelante.
7. Marcas.

En términos generales las marcas son signos visibles que consisten en una palabra, numero,
simbolo, colores, formas tridimensionales o combinacion de éstos, que son utilizados en
asociacion con un producto, con el objeto de identificar su origen y distinguirlo de sus
competidores en el mercado. La forma de proteccion, en la mayoria de los paises, es mediante
su regisiro, aunque, en algunos casos, es suficiente con el uso comprobable de la marca. En
caso de registro el término de dicha proteccion es de diez afios, renovable por el mismo tiempo.

Respecto a la relacion entre las marcas y los circuitos integrados, ésta se presenta en ia parte

final de su proceso, es decir, durante Ia puesta en circulacion, distribucién y venta del producto
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final. Normalmente las marcas son visibles tanto en el encapsulado del circuito integrado, como
adherida a la tabla del circuito impreso que lo contiene y, aun mas, si es posible, en el embalaje
del circuito integrado empaguetado para su envio Se trata de una proteccion complementaria y

no de fondo sobre el disefio en si mismo

Debe resaltarse que el conceplo de marca difiere de! de indicaciones o leyendas obligatorias,
que la mayoria de las legislaciones establecen como requisito de procedibilidad para fas
acciones civiles o penales derivadas de la violacion de un derecho de propiedad industrial.

8. Competencia Desleal

Las disposiciones relativas a la competencia desleal se refieren a la proteccion legal contra una
serie de actos de competencia en general que, en Ias palabras de Articulo 10 bis(2) de la
Convencién de Paris para la Proteccion de Propiedad industrial, son contrarios a los usos

honestos.

En algunos paises que no cuentan con disposiciones propias para la revelacion de secretos
industriales o comerciales, asi como para los esquemas de trazado o topografias de circuitos
integrados, se utilizan las leyes de competencia desleal para reprimir las apropiaciones ilicitas

de estos desarrollos tecnologicos.
9. Por medio del Derecho de Autor.

Por las similitudes que presentan los esquemas de trazado de circuitos integrados con los
dibujos y figuras protegidos por los derechos de autor, podria pensarse en |a posibilidad de
encontrar proteccion dentro de la Ley de Derecho de Autor, agregando los esquemas de
trazado de circuitos integrados dentro del catalogo de obras protegidas o asimilandolo a las

obras de dibujo.

Sin embargo, los esquemas de trazado tienen una aplicacion relevante en la industria y no en el
campo de las obras artisticas o literarias. Su importancia se encuentra en el sector comercial e
industrial; en este sentido estan mas cerca del campo de Ias creaciones industriales nuevas,

protegidas por la propiedad industrial.

La mayoria de los paises protege mediante derechos de autor al software de una computadora,
en este caso, el Sistema de Disefio Asistido por Computadora (CAD) utilizado en el disefio,
fabricacion y prueba de los circuitos integrados, se encuentra protegido.
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Si biéﬁ esicierlo due, algunos paises otorgan proteccion sui generis a los disefios de circuitos
integrados, con base en las leyes del derecho de autor; la mayoria ha rechazado esta forma de
proteccion, en virtud de que sus leyes no protegen articulos utilitarios en los que los rasgos
artisticos no sean discernibles.

Sin embargo, aunque el esquema de trazado o topografia de un circuito integrado fuera
protegible como una obra de dibujo técnico, solamente cubriria la mascara o esquema
terminado, expresado en un soporte material, dejando fuera a el disefio codificado contenido en
el software®™. Por otra parte, fas leyes del derecho de autor generalmente no protegen al titular
de la copia sin autorizacion del producto final representado en el dibujo, situacion vital para la

industria de semiconductores.

Otras caracteristicas que hacen incompatible al derecho de autor con los derechos derivados de
un esquema de trazado, son los siguientes:

El reconocimiento de los derechos derivados del sistema de derechos de autor no requieren
registro o documento alguno, ni estaran sujetos al cumplimiento de formalidad alguna.

Al contrario de las invenciones, los derechos de autor no protegen contra el desarrollo
independiente, o cualquier otra expresién original, de la misma idea.

Asimismo, el titular del derecho puede impedir la reproduccion o copia de su obra protegida en
el territorio del pais en donde se le reconocen derechos y con base en Ia Convencion de Berna
para la Proteccion de Obras Literarias y Artisticas, el alcance territorial de la proteccion se
extiende a todos los Estados miembros de la Convencion, bajo la condicion de que la obra se

haya publicado en una Estado miembro de dicha Convencién.
10. Por medio de un sistema sui generis.

Como resultado de esta bonanza de la economia y el pape! de industria de los semiconductores
en la competencia y comercio internacional, se genero la una necesidad de proteger a los

disefios a partir de los cuales se crean nuevos circuitos integrados.

Por otra parte, este disefio no reune los requisitos minimos para ser protegido por una patente
por carecer del requisito de novedad y altura inventiva, ni redne las caracleristicas que

 Whitehead, Carl Jr. Op. cit. p.6
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permitirian tograr la que otorga el derecho de autor puesto que sélo otorga proteccion a trabéjos
artisticos y literarios. '

Conjuntamente al surgimiento de los primeros mecanismos encaminados a otorgar proteccion
legal a los circuitos integrados, aparece una disyuntiva tedrica: el atenerse a los esquemas
tradicionales de propiedad intelectual derivados de los convenios de Paris y Berna o generar un

tipo especial de proteccion.

Y es que la cuestion no resulta tan sencilla por cierta rigidez de los derechos de propiedad
intelectual, ya que los esquemas de trazado no podrian ser patentables, por carecer del
requisito de novedad y altura inventiva; asimismo, no seria posible protegerlos por medio de las
leyes del derecho de autor, por existir una incompatibilidad de origen entre éstos y las obras
artisticas v literarias, pues el disefio de un esquema de trazado no responde a una necesidad

estética sino a una funcién eminentemente técnica.

La opcién tomada por Ia mayoria de las legislaciones del mundo, asi como diversos acuerdos
comerciales regionales y en capitulos sobre propiedad intelectual, incluidos en distintos tratados

de libre comercio fue otorgar una proteccion “sui generis”.

Originalmente la proteccion a los esquemas de trazado de circuitos integrados, que vio la luz
con la "SCPA’, fue pensada como una combinacion tnica del derecho de patentes y del
derecho de autor con la intencién de proteger la autoria o creatividad comprendida en un objeto

utilitario.

La mayor parte de las naciones industrializadas entraron pronto en el juego, solicilando la
proteccion provisional o interina prevista en la ley estadounidense de 1984 y emprendiendo,
paralelamente, la adecuacion de su normatividad nacional a los parémetros de la legislacion
estadounidense. Este origen del derecho protector de los circuitos integrados, habria de marcar
irremediablemente el caracler de posteriores legislaciones, lo mismo en el ambito nacional que
en el internacional, a proposito del sistema adoptado para impedir la fabricacion de un circuito
integrado con base en la copia o reproduccion de un plano, disefio o esquema de trazado
amparado por la legislacion especial, por esa forma enteramente nueva de propiedad industrial,

distinta del derecho de autor y de las modalidades anteriores de la propiedad industrial. &

¥ Rangel Ortiz Horacio, Op. cit. p. 218
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Es importante destacar que la tendencia internacional consiste en darles una naturaleza juridica

asimilada, es decir, la proteccion juridica a los esquemas de trazado se ha establecido como un,
derecho vecino, en algunos casos, a las patentes y en otros, al derecho de autor, ya que la
naluraleza juridica original de esta figura, no ha podido escapar a esa cierta combinacion
elementos propios de cada rama o familia de derechos.

La mayaria de las legislaciones internacionales no consideran que los circuitos integrados sean
objeto de proteccién como tampoco protegen la funcidn que éstos efectian. El objeto de Ila
proteccion dada por las legislaciones se refiere tnica y exclusivamente al esquema,
arquitectura, disefio o topografia de! circuito integrado.

En la década de los ochenta se expidieron las primeras leyes en la materia, las cuales se
mencionan a manera de antecedente ya que su contenido sera objeto de un posterior estudio,
en primer término la Ley de Proteccién a los Circuitos Semiconductores norteamericana
(Semiconductor Chip Protection Act) del 8 de noviembre de 1984 y la Ley relativa al Disefio de
Circuitos Integrados Semiconductores (Law concerning Circuit Layout of Semiconductor
Integrated Circuit) que fue promulgada por el gobierno japonés el 31 de mayo de 1985

La accion legislativa de los EEUU en 1984, que adoptd un criterio sui generis en lo que se
refiere a la proteccion de los esquemas, conocidos bajo su legislacion como “mask works”, y
que condiciona la proteccion de las topografias creadas fuera de ese pais al otorgamiento de un
trato reciproco™, apartandose de los principios de los Convenios de Paris y Berna respecto al
trato nacional; actud a manera de presion para discutir un acuerdo internacional.

Como consecuencia surgen los primeros acuerdos internacionales que intentan establecer los
principios basicos comunes entre la legislacion internacional, dado que no existian
disposiciones uniformes para la proteccion de esta figura; ejemplo de ello es que, tanto la ley
norteamericana como la japonesa, se rigen por sistemas distintos, solo hay que recordar que la
ley primera se administra por medio de un régimen sui generis mientras que la segunda lo hace
por medio del derecho de propiedad industrial.

11. Acuerdos Internacionales relativos a la regulacion de los Esquemas de Trazado de

Circuitos Integrados

% Ver articulo 02 de la Ley de Protection a los Circuitos Semiconductores “SCPA™ “The mask work comes within he scope of a
Presidential proclamation extending protection fo mask work of nafionals and domiciiaries ol 3 foreign country and 1o works frst commercially
explotad in thal country, on the basis of a inding that mask work protected by the Semiconductor Chip Protection Act are also protected in the
particulat foreign couniry, either under the principle of reciprocity ..
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En cuanto a la regulacién de los esquemas de trazado o topografias de circuitos integrados
existen acuerdos internacionales que establecen la obligacion de brindar proteccion a estas
inéditas creaciones intelectuales. Dichas obligaciones derivan tanto de un convenio universal
auspiciado por la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), asi como de
acuerdos comerciales regionales y capitulos sobre propiedad intelectual incluidos en distintos
tratados de libre comercio.

Sin embargo, resulta singular que las primeras- disposiciones en la materia no surgieron de
algln convenio internacional que determinara los parametros para su regulacion, sino que
fueron establecidas por las legislaciones de los principales paises productores de los esquemas
o topografias: Estados Unidos y Japon

La idea predominante partia de la concepcion de que el esquema, topografia, arquitectura o
disefio de los circuitos integrados no se encontraban protegidos ni por las leyes de derechos de
autor ni por las de patentes o propiedad industrial.

La necesidad latente de proteger el esquema o diseiio de los circuitos integrados condujo al
desarrollo de sistemas internacionales, a través de acuerdos internacionales, que definen el
régimen legal respecto de los circuitos integrados. Dichos acuerdos pueden ser clasificados en
dos categorias, la primera comprende aquellos cuyo contenido se refiere Uinica y
exclusivamente a la proteccion de las topografias, esquemas, arquitecturas o disefios de los

circuitos integrados microelectronicos. A este grupo pertenecen:

L.a Directiva del Consejo de la Comunidad Econémica Europea, del 16 de diciembre de 1986,

sobre la proteccion juridica de las topografias de productos semiconductores, y

El Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados, mejor conocido
como Tratado de Washington, adoptado el 26 de mayo de 1989.

Mientras que la segunda, incluye a los arreglos o capitulos especializados en materia de
propiedad intelectual que se encuentran dentro de acuerdos comerciales mundiales o

regionales, tales como:

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual refacionados con el
Comercio (ADPIC), mundialmente conocido bajo sus siglas en ingles: TRIPS de la Organizacion
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Mundial del Comercio (OMC}), mismo que fue firmado el 15 de abril de 1994 dentro del contexto
del Acta Final de la Ronda de Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales.

En &l caso de México, el capitulo XVII del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
Estados Unidos - Canada - México, que entro en vigor el primero de enero de 1994.

12. Directiva 87/54/CEE del Consejo de la Comunidad Economica Europea sobre la
Proteccion Juridica de las Topografias de los Productos Semiconductores.

La promulgacién el 8 de noviembre de 1984 y el 31 de mayo de 1985 de las leyes de
proteccion de circuitos semiconductores de Estados Unidos y Japon, respectivamente, asi como
la creacion de una nueva y especifica forma de proteccion para el disefio de circuitos integrados
y otros productos de semiconductores (mask works). sujeta al principio de reciprocidad, generd
incertidumbre dentro del seno de la entonces Comunidad Economica Europea, ya que en la
mayoria de los Estados Miembros, la proteccion disponible para los circuitos integrados era
incierta y probablemente, en respuesta a las disposiciones de la legislacion americana, se
tomaria medidas legislativas, que podria generar falta de congruencia en un incipiente sistema
de proteccion de fa Comunidad.

Los representantes de la industria electrénica europea expresaron su preocupacion sobre la
situacion ante la Comision Europea, sefialando las desventajas y riesgos que podrian aparecer
por una inadecuada o insuficiente adaptacion de la Legislacion aplicable en los Estados
Miembros. En virud de la ausencia de proteccidn en sus paises de origen, los productos
semiconductores desarrollados en la Comunidad no se protegerian adecuadamente en el
importante mercado americano. Ademas, la respuesta no coordinada de los paises miembros
de la Comunidad, en su legislaciones nacionales, podrian atraer nuevos problemas a las
empresas electrénicas en el desarrolio de sus actividades en el mercado comun. Las
diferencias sustanciales en leyes nacionales podrian directa y adversamente afectar el
funcionando de! mercado interior de la comunidad por lo que se refiere a los circuitos integrados

y productos semiconductores similares.

Por otra parte, a nivel internacional, la Organizacion Mundial de (a Propiedad Intelectual habia
empezado los trabajos hacia un nuevo tratado intemacional sobre la proteccién de circuitos
integrados, reuniendo un comité de expertos a finales de noviembre de 1985. Sin embargo, no

estaba claro si semejante tratado podria adoptarse en un futuro cercano.
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En estas circunstancias, la Comision considero deseable que, de manera urgente, se redactara
una propuesta de Directiva para asegurar la proteccion otorgada por las Leyes de los Estados
Miembros. La preparacion de dicha propuesta, junto con una declaracion por el Consejo de la
Comunidad Europea dirigida a examinarla con vistas a una rapida adopcion, crearia las
condiciones en las que una solicitud podria presentarse a nombre de la Comunidad bajo
Seccion 914 de la ley de Estados Unidos ‘

Con base en lo anterior, el 12 de noviembre de 1985, el Comisionado de Patentes y Marcas de
Estados Unidos, actuando en representacion del Secretario de Comercio, otorgé proteccion
provisional a los Estados Miembros de la Comunidad (con excepcion del Reino Unido de la

).87

Gran Bretaiia),”’ dejando de tener efectos la proclama el 12 de septiembre de 1986.

La propuesta de la Comision fue disefada para asegurar que los circuitos integrados y
productos semiconductores similares fueran protegidos en cada Estado Miembro, de acuerdo
con ciertos principios basicos comunes, mientras dejaba la opcién a los Estados Miembro
acerca de la forma y métodos de proteccion. Esta formula era necesaria en virtud de que los
sistemas legales de los Estados Miembros son diferentes y a que los resultados necesitaban
ser logrados en un corto lapso de tiempo, a fin de obtener proteccion continua para los
productores de la Comunidad en el mercado de Estados Unidos. Una busqueda para una
solucion uniforme o incluso un nivel relativamente alto de armonizacion, a la larga una solucién
ideal, podria causar un retraso considerable que dafaria a la industria de semiconductores de la
Comunidad, ya que incluso se analizo la posibilidad de establecer un solo procedimiento,
administrado en el esquema de la Oficina Europea de Patentes. Sin embargo, la proyeccion y
ejecucion de un proyecto de esta magnitud tomaria un tiempo considerable, en virtud de la
necesidad de acordar las modificaciones a su régimen legal.

La propuesta de Directiva tiene un caracter estruclural similar al de varios instrumentos
internacionales existentes en el propiedad campo de la propiedad industrial e intelectual, por
ejemplo, la Convencion de Ginebra de 1971 para la Proteccion de Productores de Fonogramas

contra la Reproduccion no autorizada de su Fonogramas y se apoyd en un resumen de los

87 La proteccion otorgada a los nacionates de Gran Bretana se basé en |a ewstencia de proteccion por Copyright Law, otorgandosele
¢l periodo maximo, contenido en |a ley amencana, de 3 205 contadas a partir de 1a presentacion de la solicitud de eatensién. Dicha solicitud
fue remiida el 8 de noviembre de 1984, feneciendo el 8 de noviemore de 1987

8 Explanalory Memorandum de la Propuesta de la Deasion de! Censejo, sobre la proteccion juridica de las topografias de
productos semiconductores de la Comision de las Comunidades Europeas Documento COM (92} 515 final N° de caldlogo CB-CO-92-537-Es-
Cpb
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trabajos del Comité de Expertos convoecados por la OMPI para la redaccion del Tratado sobre la
Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados.

Finalmente, la Unién Europea, en ese entonces Comunidad Economica Europea, emitio el 16
de diciembre de 1986 su Directiva del Consejo 87/54/CEE sobre la proteccion juridica de las
topografias de los productos semiconductores

La Directiva tenia por objeto la mejora de la proteccion de las topografias de productos
semiconductores, en los Estados miembros que no estaban cubiertos explicitamente por los
regimenes existentes.®

La adopcion de la Directiva permitic obtener, a los nacionales y residentes de los paises
miembros de la Comunidad, proteccién de manera provisional para las topografias de productos
semiconductores; ya que los paises miembros de la Comunidad adquirieron la obligacion de
emitir las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas necesarias para dar
cumplimiento a la Directiva a mas tardar el 7 de noviembre de 1987.

Las razones que originaron que el Consejo de la Comunidad decidiera implementar dichas
disposiciones se basaron en los dictdmenes presentados por el Parlamento Europeo y el
Comité Economico y Social, los cuales destacaban el papel, cada vez mas importante en
numerosos sectores industriales, que desempedan los productos semiconductores. Por lo que
"podria estimarse que la tecnologia de los semiconductores es de fundamental importancia para
el desarrollo industrial de la Comunidad”.

Asimismo, se hacia referencia a que las topografias de los productos semiconductores no
estaban protegidas claramente en todos los Estados miembros por la legislacion en vigor y que
dicha proteccion, cuando existia, presentaba caracteristicas diferentes.

Dichas diferencias en |a legislacion de los Estados miembros tenian efectos negativos directos
sobre el funcionamiento del mercado comun en lo que respecta a los productos
semiconductores, y las mismas podrian aumentar a medida que los Estados miembros
adoptaran nueva legislacion sobre la materia. Por todo lo anterior, se llegd a la conclusién de
que era preciso eliminarlas e impedir que surgieran ofras nuevas, que tuvieran efectos

negativos en el funcionamiento del mercado comun.

89 Directiva 87/54/CEE det Consejo de la Comumidad Econgmica Europea sobre fa Proteccion Juridica de Yas Topogratias de los
Productos Semiconductores Oftigiat Journal of the Eurgpean Communitres 27.1.87. N°. L 24136,
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Los legisladores nacionales optarian a su conveniencia por un derecho no formalista segun el
modelo del Derecho de Autor o, por el contrario, por una proteccion legal sujeta al cumplimiento
de formalidades por deposito o inscripcion en un registro, inspirandose para ello en el Derecho
de la Propiedad Industrial

Debe sefalarse que la Directiva tiene una terminologia diferente a la usada por el Tratado de
Washington y otras legislaciones usa “producto semiconductor” en lugar de "circuito integrado” y

“topografia” por “esquemas de trazado".*

Dentro de las disposiciones mas importantes de la Directiva se encuentran las siguientes:

Se protegeran las topografias de los productos semiconductores mediante la adopcion de
disposiciones que concedan derechos exclusivos.

La topografia estara protegida en la medida en que cumpla los requisitos de ser el resultado del
esfuerzo intelectual de su creador y no un producto corriente en la industria de
semiconductores.

De acuerdo con el Explanatory Memorandum,®' este concepto se acerca al de la originatidad y a
su vez establece que la imposicion del requisito de novedad en este campo implicaria
suficientes problemas practicos que lo hacen una alternativa poco atractiva. Ademas, si la
Directiva dejara abierta la posibilidad de que los Estados Miembros escogieran entre el requisito
de originalidad o el de novedad, la proteccion ofrecida por las diversas legislaciones podria
variar significantemente. Por otra parte, definir originalidad y novedad de manera que garantice
la convergencia suficiente y al mismo tiempo, sea aceptable para todos los Estados Miembros
es poco probable en los hechos. Por esa razon la definicion de originalidad fue preferida.®

Cuando ésta se constituya por elementos corrientes en la industria de semiconductores, estara
protegida solo en la medida en que la combinacion de tales elementos, como conjunto, cumpla

los requisitos establecidos.

% Lo anterior, no quiere decir que impliquen conceplos dierentes, 105 1erminos que Maneja son mas generales, en vitud de que
exslia leyes nacionales en vigor y se Wrald de que quedaran incluidas en las definiciones lEcnicas que se encuenlran en ef Capitulo |
Definiciones Articulo 1, a) y b) de Ya Directiva 87/54/CEE del Consepo de fa Comunidad Economica Europea sobre la Proteccion Juridica de las
Topogratias de los Productos Semiconductores

9 El equivalente a la exposicion de motivos de 'a Directiva

%2 Explanalory Memorandum de 1a Propuesta de la Decision del Corsejo, sobre 1a proleccion juridica de las lopografias de
productos semiconductores de la Comision de las Comunidades Europeas, Op it p 7
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La topografia no se beneficiara de los derechos exclusivos concedidos si no se hubiere

presentado una solicitud de registro en regla ante un organismo publico en un plazo de dos
afios a partir de su primera explotacién comercial.

Se podran exigir que, ademas del registro, se deposite ante un organismo publico el material
que identifique o que represente la topografia 0 una combinacién de dichos elementos, asi
como una declaracion referente a la fecha de primera explotacién comercial de la topografia,
cuando dicha fecha sea anterior a la fecha de solicitud de registro.”

Se podran exigir que se registren las transferencias de derechos sobre las topografias
protegidas.

Los derechos exclusivos, se encuentran contemplados en el articulo 5, enumerandose los aclos
considerados licitos y sus excepciones en una sola disposicion. Los derechos exclusivos
incluiran los derechos de autorizar o prohibir las siguientes acciones:

a) la reproduccion de una topografia protegida.

b) la explotacion comercial o la importacion con tal fin de una topografia o de un producto
semiconductor en cuya fabricacion se haya utilizado la topografia.

Se considerara licito y por tanto, Todo Estado miembro podra permitir la reproduccion de una

topografia a titulo privado con fines no comerciales.

Asimismo, los derechos exclusivos no se aplicaran a las reproducciones con fines de analisis,
evaluacion o ensefianza de los conceptos, procedimientos, sistemas o técnicas incorporados en
la topografia, o de la propia topografia, ni tampoco se hardn extensibles a los actos relativos a
una topografia que cumpla los requisitos de originalidad y cuya creacién esté basada en el
analisis y la evaluacion de otra topografia (conocida como ingenieria inversa o de reversa™).

Respecto de las excepciones, se contempla el principio de agotamiento de los derecho (parrafo
5 del citado articulo “Los derechos exclusivos de autorizacién o prohibicion de las acciones
mencionadas en la letra 1)b) no se aplicaran a ninguna de tales acciones que sea realizada con

posterioridad a la comercializacion de la topografia o producto semuconductor en un Estado

# Capitulo 2 Proteccion de las Topogralias de los Produclos Semiconductores Ariculo 4 1. de la Directiva 87/S4/CEE def Consejo
de la Comunidad Econémica Eurapea sobre fa Proteccion Juridica de tas Topogralias de fos Productos Semiconduciores

“ |NDUSTRIAL PROPERTY GLOSSARY. International Bureau of WIPO. WIPO Second Eciton. Ginebra, Suiza 1993 Tercera
Parte.p 25
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") asi como la

miembro por parte de la persona autorizada para ello o con su consentimiento.
infraccion inocente, es decir, no se podra impedir a una persona, que en el momento de adquirir
un producto semiconductor no sepa o carezca de motivos fundados para pensar que el
producto esta protegido por un derecho exclusivo concedido por un Estado miembro con arreglo

a la presente Directiva, explotar comercialmente tal producto.

No obstante, en lo que se refiere a las acciones realizadas después de que la persona sepa o
tenga motivos fundados para pensar que el producto semiconductor estd amparado por tal
proteccion, se garantizara que a peticion del titular del derecho estara en posibilidad de exigir el
pago de una remuneracion adecuada.

De acuerdo con el texto de la Directiva, los derechos exclusivos nacen:

I Cuando el registro sea la condicion para la entrada en vigor de los derechos exclusivos,
eligiéndose la mas proxima de las siguientes fechas:

a) la fecha en la que la topografia conozca su primera explotacion comercial en cualguier
lugar de!l mundo;

b) la fecha en 1a que se haya presentado la solicitud de registro en debida forma; o

. Cuando la topografia conozca su primera explotacion comercial en cualquier lugar del
mundo; o

. Cuando la topografia haya sido fijada o codificada por primera vez.*®

Los derechos exclusivos expiraran transcurridos diez afos, contados a partir del fin del afio civil
en el que la topografia haya conocido su primera explotacién comercial en cualguier lugar del
mundo, o en el caso del registro a partir de la primera de las siguientes fechas:

a) el fin del aro civil en que la topografia haya conocido su primera explotacion comercial
en cualquier lugar del mundo,
b) el fin del afio civil en que se haya presentado en debida forma la solicitud de registro.

% Atticulo 5 5. de la Directiva 87/54/CEE del Conseyo de Ia Comunidad Economica Europea sobre la Proteccion Juridica de las
Topografias de los Productos Semiconductores N

% Articulo 7 a), b) y c) de la Directiva 87/54iCEE del Consejo de la Comunidad Econémica Europea sobre la Proteccién Juridica de
1as Topogralias de los Productos Semiconductores.

$7 Adticulo 7 3. de la Ditectiva 87/54/CEE del Consejo de la Comunidad Economica Europea Sobre (a Proteccion Juridica de fas
Topogratias de los Productos Semiconductores
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Cuando una topografia no haya sido objeto de explotacion comercial en ningtn lugar del mundo
en un plazo de 15 afios a partir de su primera fijacion o codificacion, los derechos exclusivos
existenies expiraran. A menos que se haya presentado una solicitud de registro en debida
forma durante dicho plazo en aquellos Estados miembros en que el registro sea una condicion

para que nazcan o continten aplicandose los derechos exclusivos.

La proleccion que se conceda a las topografias de productos semiconductores solo se aplicara
a la topografia propiamente dicha con exclusion de cualquier otro concepto, proceso, sistema,

técnica o informacion codificada incorporados en dicha topografia.

Las indicaciones que deberan llevar los productos semiconductores manufacturados sobre la
base de topografias protegidas, seran una T maytiscula en la forma siguiente: T. "T", [T}, T, T* o
T e

Finalmente, la Directiva deja pendientes cuestiones que pueden ser resueltas por legislacion
nacional, en particular la cuestion de si el registro o deposito son condicion necesaria para la
proteccion, con la salvedad de si podran concederse licencias no voluntarias con respecto a las
topografias protegidas y en que condiciones se otorgaran, excluyendo las licencias concedidas
por el Uinico motivo de haber transcurrido un determinado plazo de tiempo.™

13. Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados.

A propuesta de la Organizacién Mundial de la Propiedad Industrial se constituyé un Comité de
Expertos con sede en Ginebra, cuya primera reunion se realizo del 26 al 29 de noviembre de
1985; dicho Comité acordd, en e! informe de su primera jornada, la necesidad de crear un
sistema internacional que definiera los derechos y deberes respecto de los circuitos integrados
como consecuencia del desarrollo y la proliferacion de esa nueva tecnologia que juega un papel

importante en la competencia y comercio internacional.

Una de las causas para dicha convocatoria fue que prevalecia la visién de que la proteccion de
patentes y derechos de autor no se encontraba disponible para !a topografia, esquema o disefio
de los circuitos integrados, presumiéndose que, dada la naturaleza de dicha creacién

intelectual, no se encontraba cubierta por las disposiciones del Convenio de Paris para la

% Aniculo § de Ja Direcliva 87/54/CEE del Consejo de la Comuridad Economica Ewiopea sobre [a Proteccion Juridica de las
Topografias de los Productos Semiconductores

¢ Amticulo 6 “Los Estados miembros no supediaran los derechos exclusivos mencionados en el articulo 2 a licencias obligatorias
concedidas automaticamente, en virtud de una ley con (3 dnica condicion de que iranscura un determinado plaze ©
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Proteccién de Propiedad Industrial, la Convencion de Berna para la Proteccidn de Obras
Literarias y Artisticas y la Convencién Universal sobre el Derecho de Autor'®.

A efecto de garantizar la existencia de proteccion, un gran numero de paises, incluyendo los
Estados Unidos, Japon y algunos paises de la entonces Comunidad Econdmica Europea
{conforme a la Directiva del Consejo de 16 de diciembre de 1986 sobre la proteccion juridica de
las topografias de los producto semiconductores 87/54/CEE), habian decretado una serie de

disposiciones para proteger los esquemas de trazado de circuitos integrados.

El 26 de mayo de 1989 fue adoptado el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de
Circuitos Integrados por la Conferencia Diploméatica convocada para ese fin bajo los auspicios
de la Organizacion Mundial de Propiedad Intelectual (OMP!) en Washington D.C.

Uno de los objetivos mas imporiantes del anteproyecto de Tratado sobre la Propiedad
Intelectual respecto de los Circuitos [ntegrados consistia en extender el principio de tratamiento
nacional (como se encuentra personificado en las Convenciones de Paris y Berna) a este nuevo
terreno, que a diferencia de la Ley de Proteccion de Circuitos Semiconductores de Estados
Unidos (por sus siglas en inglés SCPA) condiciona la proteccion de esquemas o disefios de
nacionales extranjeros basandose en la proteccion reciproca adecuada para norteamericanos,
bajo las leyes de los Estados de los solicitantes de proteccion.

En este sentido, el proyecto del futuro Tratado se prepard como respuesta a la promulgacion de
leyes de diversos paises que protegian a los esquemas de trazado (topografias) de circuitos
integrados, como los Estados Unidos, Japon, los paises de la CEE, Canada, Australia y Suecia
que habian emitido, o estaban en proceso de hacerlo, leyes que repetian el principio de
reciprocidad como requisito para proteger a los esquemas o topografias de los circuitos

integrados.

Setenta y tres Estados, la Comunidad Europea y una amplia variedad de organizaciones
intergubernamentales y no guberna}nentales estuvieron representadas en dicha Conferencia. El
Tratado fue aprobado por el voto favorable de cuarenta y nueve Estados (votacion que se llevd

a cabo sin tomar lista de asistencia).

Los incidentes que se suscitaron en la Conferencia Diplomatica, que tuvo sede en la ciudad de
Washington en mayo de 1989, provocaren que curiosamente los paises patrocinadores de ésta,

190 Rangel Medina, Davd *RELACIONES ENTRE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y EL DERECHO DE AUTOR". p. 111
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es decir, Estados Unidos y Japon votaran contra el Tratado (las delegaciones emitieron una
declaracion en torno al voto), mientras que cinco Estados se abstuvieron: Canada, La Santa
Sede, Liechtenstein, Suecia y Suiza."

La razon por la cual los Estados Unidos y Japon se rehusaron a firmar el Tratado, era que éste
no proveia proteccion adecuada. Segun Migue! Kirk de Ia Oficina Norteamericana de Patentes y
Marcas, el Tratado era "inaceptable” porque la disposicion acerca de las licencias obligatorias
era demasiado ancha, el término de proteccion demasiado corto, no existia compensacion por
la infraccion inocente, y se habia fracasado en cuanto al tema de la importacidn de productos
que contuvieran disefios infractores.

Mas tarde, la Comision de la Comunidad Europea anuncié que no firmaria el Tratado ya que
temia que su firma pudiera tener un "efecto negativo” sobre las conversaciones de la Ronda de
Uruguay, dichas negociaciones comerciales se estaban llevando a cabo respecto del Acuerdo
sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad intelectual relacionados con el Comercio,
incluido el comercio de mercancias falsificadas (AADPIC), a pesar del apoyo inicial de la
Comunidad en favor del texto de! Tratado.

Si bien es cierto que el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos
Integrados (mejor conocido como Tratado de Washington o por sus siglas en inglés IPIC:
Intellectual Property in respect Integrated Circuits Treaty), constituido por 20 articulos y
proyectado de manera que pudieran ser incorporadas en é! tecnologias futuras, no se encuentra
en vigor, y probablemente nunca llegue a estarlo, es importante destacar sus disposiciones mas
importantes, que de manera indirecta se encuentran vigentes, en virtud de una extrafia remision

efectuada con posterioridad a través del ADPIC.

En primer término este Tratado pretende, por un lado, uniformar las disposiciones de las
distintas legislaciones que prevean la proteccion de la propiedad intelectual respecto de los
esquemas de frazado de circuitos integrados y. por otro, servir de base en la creacion de las
legislaciones en aquellos paises que no aun no los protegen juridicamente, a través 3 principios

fundamentales:

16 Apbo, Frederic M LA ORGANIZACION MUNDIAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL: EL TRATADO SOBRE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL RESPECTO DE CIRCUITOS INTEGRADOS Documento Washington, Mayo 28, 1989
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1. La proteccién de la propiedad intelectual de los esquemas de trazado, la que cual, puede
traducirse en otorgar derechos al titular respecto de un circuito integrado, independientemente
de que éste se encuentre integrado o no a un articulo o producto.

2. Asegurar medidas adecuadas para impedir la realizacion de los actos considerados ilicitos en
materia de esquemas de trazado. Estos actos ilicitos se encuentran regulados en el articulo 6

del presente Tratado, los cuales se desarrollaran posteriormente.

3. Establecer los recursos legales adecuados para combatir los actos. ilicitos relacionados con

los esquemas de trazado.

A efecto de dar cumplimiento a su primer objetivo, la proteccion de la propiedad intelectual de

los esquemas de trazado, el Tratado establece una serie de reglas contenidas en los articulos.

3. Objeto del Tratado, 4. Forma Juridica de la Proteccion, y 5. Trato Nacional.

En primer término las definiciones técnicas contenidas en el Tratado delimitan el objeto de la

proteccion.'®?

Se entendera por "circuito integrado” un producto, en su forma final o en una forma intermedia,
en el que los elementos, de los cuales uno por lo menos sea un elemento activo, y alguna o
todas las interconexiones, formen parte integrante del cuerpo y/o de la superficie de una pieza
de material y que esté, destinado a realizar una funcién electrénica.

Se entendera por “esquema de trazado (topografia)” |a disposicion tridimensional, expresada en
cualquier forma, de los elementos, de los cuales uno por lo menos sea un elemento activo, y de
alguna o todas las interconexiones de un circuito integrado, o dicha disposicion tridimensional

preparada para un circuito integrado destinado a ser fabricado.'®

Se considera un esquema de trazado o topografia protegido, a aquél que redna las condiciones
de proteccion previstas en el presente Tratado. Esto es, se establece como condicién para su

proteccion el requisito de originalidad.

92 Atliculo 2. Deliniciones, inciso i) i) del Tratado sobre fa propiedad Intelectual fespecto de los Circuitos Integrados
" Respecto de a anterior definicion, e Tratado considera como sménimo de esquema de 11azado 1a palabra topografia, en vinug
de que existen distintos nombres bajo los cuales se conozen a los esquemas de razado, (anto en el ambilo jutidico como en el técnico
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Para efecto del Tratado, se consideran originales aquellos esquemas que sean resultado del
esfuerzo intelectual de su creador y no sean corrientes entre los creadores de esquemas de
trazado (topografias) y los fabricantes de circuitos integrados en el momento de su creacion.

Asimismo, cuando esquemas de trazado consistan en una combinacion de elementos o
nterconexiones que sean corrientes, s6lo si la combinacion, en su conjunto, cumple la
condicién de originalidad, sera protegible. '™

En virtud de las tendencias legislativa internacionales, que al momento de la celebracion de la
Conferencia Diplomatica, en cuanto a la imposibilidad de adaptar la figura de los esquemas de
trazado a las instituciones de la propiedad intelectual, se generaron diversas alternativas para
su proteccion juridica, dandoles a las partes contratantes, la libertad de elegir la forma de

materializar la proteccion juridica, enunciando sugerentemente las siguientes:

1. Mediante una ley especial sobre esquemas de trazado (topografias).
2. Mediante su ley sobre derecho de autor.
3. Mediante su ley de patentes, modelos de utilidad, dibujos o modelos industriales,

competencia desleal

4. O cualquier otra ley o combinacion de dichas leyes.

Uno de los puntos mas controvertidos de! Tratado de Washington, es que constituye quiza el

unico de los arreglos administrados por la OMPI que no contiene el principio de trato nacional.

El supuesto que el Tratado contempla para otorgar trato nacional, que consiste en que cada
parte Estado se obliga a conceder en su territorio el mismo trato que otorgue a sus nacionéles,
se condicionan a un ariculo en particular: el articulo 3 Objeto del Tratado, 1) [Obligacién de
proteger los esquemas de trazado (topografias)], a) a través del cual se hace efectivo el
principio de reciprocidad conlenido en Ia ley americana de 1984.'%

De acuerdo con el maestro Horacio Rangel Ortiz, *...]a aplicacion del principio de trato nacionat
en el contexto de Washington estd condicionada al hecho de que la parte que invoque la

14 Atticylo 3. Objeto del Tratado. 2) {Exigencra de la originalidad) inciso a) y b) de! Tratado sobre la propiedad Intelectual respecto
de tos Circuitos Integrados.

15 *Cada parle contratante tendra a obligacion de asequrar, en su terfitorio 1a proleccion de [a propiedad intelectual respecto de los

de lrazado (topograias)de cont dcon el presente Tratado ..” Articulo 3. Objeto del Tratado. 1) (Exigencia de fa onginalidad)
inciso a) del Tratado sobre la propiedad Inlelectual respecto de los Circuitos tnfegrados.
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proteccion disponible en el territorio de un tercer pais miembro, sea nacional de un pais en

donde esté disponible la misma proteccion”.'®®

Como parte del segundo y tercer objetivos del Tratado, consistente en asegurar medidas
adecuadas para impedir la realizacion de los actos considerados ilicitos en materia de
esquemas de trazado y establecer los recursos legales adecuados para combatirlos, se
contemplan el articulo 6. Ambito de la proteccién, 7. Explotacion; Registro; Divulgacion y 8.
Duracion de la Proteccion.

El Tratado establece que los actos que requieren autorizacion del titular, o de lo contrario se
consideran ilicitos, son los siguientes:

1. Reproducir, en su totalidad o cualquier parte del mismo, por incorporacién en un circuito
integrado o en ofra forma, un esquema de trazado (topografia) protegido, excepto el acto de
reproducir cualquier parte que no cumpla con la exigencia de originalidad (exceptuando la
reproduccion de parles que no sean originales).'”

2. Importar, vender o distribuir en cualquier otra forma para fines comerciales un esquema de
trazado (lopografia) protegido o un circuito integrado en el que esté incorporado el esquema de
trazado (topografia) protegido.

La distribucion comercial sin autorizacién, no solo se limita a los esquemas de trazado
protegidos, sino que esta proteccion se extiende a los circuitos integrados que los contengan.

Es importante senalar, el Tratado contiene disposiciones optativas y obligatorias. En el caso de
los actos ilicitos, se trata de reglas obligatorias para las partes que: “Toda Parte Contratante
considerara ilicitos los siguientes actos si se realizan sin autorizacion del titular, "'

No obstante, que se trata de actos que las partes deben considerar ilicitos en su legislacion de
manera obligatoria se tienen libertad para considerar como ilicitos actos distintos de los

enumerados, siempre y cuando se realicen sin autorizacion del titular.

1% Rangel Ortiz, Horacio, Op. cit p. 218219

07 Articulo 6 Ambito de fa Proteccion. 1) [Actos que requieten Ia autonzacion del hlula'] a), i) del Tratado sobre 1a propiedad
Intetectual respecto de los Circuitos Integrados.

1 Adiculo 6 Ambito de la Proteccion, 1) [Actos que requieren la autonzacion del titular] a del Tratado sobre la propiedad Intelectual
tespecto de los Circuitos Integrados
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En cuanto a los actos que se realizan por un tercero sin autorizacion del titular pero que se
consideran licitos en el texto del Tratado se encuentran:

1) La reproduccion total o parcial de un esquema de trazado protegido, aun sin tener la
autorizacion del titular, cuando sea realizada por un tercero en los siguientes supuestos:

a) Con propositos privados.
b) Con objetivos de evaluacion, analisis, investigacion o ensefianza.

2) Cuando sobre la base de la evaluacion o el analisis del esquema de trazado protegido ("el
primer esquema de trazado”), se cree un esquema de trazado que cumpla con fa exigencia de
onginalidad (‘el segundo esquema de trazado”), el creador del segundo esquema podra
incorporarlo en un circuito integrado o realizar cualquier acto, sin que se considere que hay
infraccion de los derechos de! titular del primer esquema de trazado.

3) Por Ultimo, se prevé la creacion independiente hecha por un tercero de un esquema de
trazado original (al que llamaré segundo esquema) idéntico a uno ya protegido (al que llamaré
pnmer esquema). En este supuesto, el titular del primer esquema no podrd ejercer sus
derechos en contra de! creador independiente del segundo esquema.

E! Tratado propone otorgar una proteccion no menor de 8 afos a los esquemas de trazado y a

través de un registro. '

A su vez, del contenido del articulo 7. Explotacion; Registro; Divulgacién se contemplan ofrece

dos opciones a partir de las cuales comienza su proteccion juridica:

1. Una vez que el esquema de trazado haya sido objeto de una solicitud de registro presentada

en debida forma ante la autoridad publica competente, o
2. Una vez que el esquema de trazado haya sido objeto de un registro ante esa autoridad "

En el caso de que se exija la presentacion de una solicitud de registro, se otorga la posibilidad
de ésta se presente dentro de cierfo plazo a partir de la fecha en la que el titular explote

comercialmente en forma ordinaria por primera vez en cualquier parte del mundo el esquema de

% Articulo 8. Duracion de 1a Proteccion del Tratado sobre 13 propiedad Intelectual tespecto de fos Circutos Integrados
" Como puede observarse 1as condiciones son explolacion o registio, dejandose de lado el momento de 1a creacion del disefo 0 su
fiacion en un soporte material, situaciones 1ipicas del derecho de autor.
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trazado de un circuito integrado; dicho plazo no debera ser inferior a dos afios contados a partir
de dicha fecha.

Asimismo puede exigirse que la solictud se acomparie de una copia o dibujo del esquema de
trazado.

Por otra parte, se deja al arbitrio de cada Estado no proteger un esquema de trazado hasta que
éste haya sido comercialmente explotado ordinariamente, en forma separada o incorporado en
un circuito integrado, en alguna parte del mundo. Cuando el circuito integrado haya sido

explotado comercialmente, puede exigirse:
* la presentacion de una muestra de ese circuito integrado,

* la informacién que defina la funcion electronica que el circuito integrado debe realizar; sin
embargo, el solicitante podra excluir las partes de la copia o del dibujo relativas a la forma de
fabricacion de! circuito integrado, a condicion de que las partes presentadas sean suficientes

para permitir la identificacion del esquema de trazado.

Un detalle particular del Tratado de Washington es la referencia a ias licencias no exclusivas y a
las licencias no voluntarias, apareciendo como sinénimos; sin embargo no lo son. La diferencia
entre una y otra radica en que la licencia no exclusiva hace referencia al niimero de personas
que pueden explotar el esquema, es decir, la explotacion del esquema no se limita a una sola
persona, sino que varias pueden obtener la autorizacion para explotarlo y fa licencia no

voluntaria son aquéllas que se otorgan sin la autorizacion del titular.

El Tratado otorga la posibilidad de que, administrativa o judicialmente (bajo la eleccion de cada
Estado), se concedan licencias no exclusivas, bajo el siguiente proceso:

a) En circunstancias no ordinarias {extraordinarias),

b) Para reproducir total o parcialmente un esquema de trazado protegido, asi como importar,
vender o distribuir para fines comerciales un esquema de trazado protegido o un circuito
integrado en el que esté incorporado dicho esquema sin autorizacion del titular, es decir, por
medio de una licencia no voluntaria.
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Mientras que para el caso de las licencias no voluntarias del contenido del Articulo 6. Ambito de

la Proteccion, 3) [Medidas relativas a la utilizacion sin el consentimiento del titular] a), b) y c) se
desprenden como requisitos:

1 Que la autoridad otorgante considere que mediante la concesion una licencia no voluntaria se
salvaguarda un objetivo nacional considerado vital por esa autoridad.

2 Que el tercero interesado haya realizado esfuerzos infructuosos conforme a las practicas
comerciales normales para obtener |a autorizacién del titular.

3 Que tenga como finalidad asegurar la libre competencia
4 Que prevenga abusos por parte de! titular

Para estos 2 (ltimo caso, otorga libertad a las partes para otorgarlas a través de un
procedimiento formal por su autoridad ejecutiva o judicial, en aplicacién de su legislacion.
Asimismo, la concesion de las licencias no voluntarias esta sujeta a recurso judicial.

La explotacion por medio de! otorgamiento de la licencia no voluntaria se limitara solamente en
el territorio de ese pais y estara sujeta al pago de una remuneracion equitativa por el tercero al
titular.

La licencia no voluntaria sera revocada cuando la condicion de salvaguardar un objetivo

nacional vital, deje de existir.

Finalmente, la excepciones al derecho exclusivo derivado de un esquema de trazado o
topografia de un circuito integrado, contenidas en el Tratado son la excepcién del adquirente o
comprador de buena fe y excepcion de agotamiento del derecho.'"!

La primera de ellas se refiere al acto de importar, vender o distribuir en cualquier otra forma
para fines comerciales un circuito integrado que incorpore un esquema de trazado reproducido
ilicitamente, Lo anterior, en el supuesto de que la persona que realice u ordene tales actos no
sepa y no tuviera motivos razonables para saber, al adquirir tal circuito integrado, que éste

incorpora un esquema de trazado reproducido ilicitamente.

"t Atticulo 6. Ambito de Ya Proteccion, 4) [Venta y distnbucion de circuitos inlegrados infractores adquiridos de buena fe] y 5)
{Agotamiento de los derechos) del Tratado sobre 12 propiedad Infelectuat respecio de los Circuitos Integrados
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Mientras que la excepcion consistente en el agotamiento del derechos, se refiere al acto de
importar, vender o distribuir en cualquier otra forma para fines comerciales respecto de un
esquema de trazado protegido o respecto de un circuito integrado que incorpore dicho
esquema, siempre y cuando el esquema de trazado protegido o el circuito integrado que lo
incorpore haya sido puesto en el mercado por el titular o con su consentimiento,

De acuerdo con la informacion proporcionada por la Organizacion Mundial de 1a Propiedad
Intelectual (OMP1), al 31 de enero de 2002, el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto
de los Circuitos Integrados sélo ha sido signado por ocho paises: China, Egipto, Ghana,
Guatemala, India, Liberia, Yugoslavia y Zambia. De los cuales sélo Egipto ha depositado su
ratificacion, por lo cual no se encuentra en vigor.'"?

14. Disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio (AADPIC) vinculadas a la Proteccion Juridica de

Circuitos Integrados.

La inclusion del tema de la propiedad intelectual, particularmente los esquemas de trazado de
circuitos integrados, quiza sea una de fas razones que explicara el supuesto fracaso de el
Tratado de Washington, ya que su negociacion se llevo a cabo practicamente al mismo tiempo
que |a de los acuerdos del GATT en la Ronda de Uruguay, acuerdos que dieron lugar a la OMC
y al AADPIC.

Sin embargo este supuesto fracaso no es tal, ya que el Acuerdo sobre los Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (AADPIC), en su seccion 6
hace remision expresa a sus disposiciones. En el arliculo 35 los miembros de la OMC
convienen en otorgar proteccién a los esquemas de trazado de conformidad con los articulos 2
al 7 (salvo el parrafo 3 del articulo 6), el articulo 12 y el parrafo 3 del articulo 186.

El principal argumento de los paises que no firmaron o que votaron en contra del Tratado de
Washington, se basaba en que el actual sistema de propiedad inteleclual (primariamente
administrado por la OMPI) no proveia medidas significativas o procedimientos adecuados para
sancionar infracciones, alin en el caso de la infraccion inocente; establecia la posibilidad de

obtener una licencia no voluntaria; y. ademas, era deficiente en areas sustantivas, por ejemplo

2 piermationa) Bueau of WIPO. CONTRACTING PARTIES OR SIGNATORIES TO TREATIES ADMINISTERED BY WipO
WIPO. Ginebra, Suiza, 2002. p 28
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en cuanto al término de proteccion y a la importacion de productos que contuvieran esquemas
reproducidos ilegalmente. En el AADPIC se trata de enmendar dichas situaciones,'"? .

El AADPIC en su Segunda Parle “Normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los
derechos de propiedad intelectual” contempla en su seccion 6 la proteccion a los esquemas de

trazado (Topografias) de Circuitos Integrados.

El acuerdo incorpora casi todas las reglas substantivas, con algunas excepciones, del Tratado
de IPIC. El Tratado de Washington establece el régimen de proteccion legal para los esquemas
de trazado (topografias) de circuitos integrados e incluyendo disposiciones sobre, sujeto materia
de la proteccion, forma legal de proteccion, tratamiento nacional, alcance de proteccion,

explotacién, registro, descubrimiento y duracion de proteccion.

Los miembros deben proporcionar proteccion para los esquemas de trazado (topografias) de
circuitos integrados de acuerdo con Articulos 2 a través de 7 (otra cosa que Articulo 6 (3) que
contiene provisiones en licencias compulsivas), Articulo 12 y Articulo 16 (3) del Tratado de IPIC
(Articulo 35), es decir, el articulo 35 establece que los Miembros dispondran proteccion a los
esquemas de trazado de circuitos integrados de conformidad al Tratado de Washington sobre la
Propiedad intelectual en el respecto de Circuitos Integrados de 1989, pero con un ntimero de

adiciones que seran enumeradas en los articulos siguientes.

El articulo 36 expresamente dispone proteccion para el titular del derecho protegido contra la
importacion, venta o distribucion para propésitos comerciales de un esquema protegido, un
circuito integrado que incorpora un esquema protegido, o un articulo que incorpora un circuito

integrado conteniendo un disefio de esquema ilegalmente reproducido.

Cabe destacar que este articulo incluye uno de los aspectos no contemplados por el Tratado de
Washington, pues ademas de establecer como una conducta ilicita la importacién, venta o
distribucion de un esquema o circuito integrado que lo incorpore, agrega a cualquier clase de
articulo o bien que incorpore un circuito que a su vez contenga un esquema de trazado

protegido

En términos generales el articulo 37 permite que los infractores inocentes puedan disponer
lisremente de las existencias o pedidos del producto infractor, que tengan disponibles hasta

113 Tan M Carina "RESUMEN: LA LEY PARA LA PROTECCION DE CHIPS SEMICONDUCTORES DE 1984; EL TRATADD -
SOBRE LA PROPIEDAD_INTELECTUAL RESPECTO_DE LOS CIRCUITOS INTEGRADOS Y LOS PRECEPCTOS DEL GATT
RELACIONADOS CON CIRCUITQS INTEGRADOS - Carreo electidnico dingido ala profesora Margreth Bavel, ¢ a 1996

RELALIVRAULD &
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antes de saber que el esquema de trazado ha sido reproducido ilegalmente, pero seran
responsables del pago de una regalia razonable al legitimo propietario.

Ademas, el Articulo 37 dispone que las licencia obligatorias y para uso del gobierno respecto de
un esquema protegido, sélo podran autorizarse bajo los requisitos contenidos en el Articulo 31,
de los subincisos {a)-(k) de el ADPIC. El citado articulo establece como requisitos!

1. La autorizacion de dichos usos sera considerada en funcion de sus circunstancias propias;
2.56lo podran permitirse cuando, con anterioridad al uso, el potencial usuario ha intentado
obtener autorizacién del titular en términos y condiciones comerciales razonables y estos
intentos no han tenido éxito dentro de un tiempo razonable (este requisito pueden ser eliminado
por un Estado Miembro en caso de una emergencia nacional);

3. El alcance y duracién del uso se limitara al proposito para el cual este fue autorizado y, si se
trata de tecnologia de semiconductores, sélo podra hacerse de ella para un uso ptblico no
comercial o utilizarse para rectificar una practica declarada anticompetitiva tras un
procedimiento judicial o administrativo;

4. No tendran un cardcter exclusivo;

5. No podran cederse;

6. El titular de los derechos recibird una remuneracion o regalia adecuada, segun las
circunstancias del caso,

7. La validez de la autorizacion estara sujeta a la revision judicial;

8. Cualquier decision relacionada con las regalias respecto del uso esta sujeta a la revision
judicial.

El articulo 38 dispone que la proteccion para los esquemas de trazado estara disponible por un
periodo minimo de 10 afios a partir de la fecha de presentacion de una solicitud de registro 0 a
partir de la primera explotacion comercial en cualquier parte del mundo. El AADPIC sustituye el
término minimo de ocho afios proporcionado en articulo 8 del Tratado de IPIC por el de diez a
15 afios.

15. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte Estados Unidos-Canada-México.

La proteccion adecuada de la propiedad intelectual en general, ha sido considerada como una
“condicion necesaria para el desarrolio de la inversion productiva, tanto nacional como

extranjera, ya que se encuentra intimamente ligada con los intereses de la empresa.
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Bajo esta premisa resulta obvio que un acuerdo comercial de la envergadura del Tratado de
Libre Comercio para América del Norte generaria cambios en mayor o menor medida en todos
los &mbitos, con incidencia especial en los aspectos juridicos que involucraran intereses

economicos.

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), conocido por sus siglas en inglés
como NAFTA (North American Free Trade Agreement), fue firmado por Canada, México y
Estados Unidos el 17 de diciembre de 1992, entrando en vigor simultaneamente en los tres ~
paises el 1 de enero de 1994. '

El objeto de este acuerdo economico era el establecer la supresion gradual de aranceles, y
otras barreras al librecambio en la mayoria de los productos fabricados o vendidos en América
del Norte, la eliminacion de barreras a la inversion internacional, y la proteccion de los derechos
de propiedad intelectual, en lo que ha sido considerado como el segundo mercado mas grande
del mundo, después de la zona de libre comercio del Espacio Econémico Europeo (EEE), que
por cierto entré en vigor al mismo tiempo que el propio TLC. Actualmente se considera que el
mercado abierto por el Tratado de Libre Comercio Norteamericano engloba a un total de 365

miliones de consumidores potenciales.

El antecedente directo de! TLC lo constituye el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos
- Canada, que inicid su vigencia en 1989, mediante el cual fueron eliminados o reducidos
muchos de los aranceles existentes entre ambos paises. Tras varios afios de debate, el TLC fue
aprobado en 1993 por las asambleas legislativas de Canada, México y Estados Unidos,

El objetivo primordial de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
entre México- Canada - Estados Unidos en materia de propiedad intelectual era el uniformar las
disposiciones que protegen a las creaciones intelectuales, ya sean artisticas o industriales; sin
embargo, la idea no era igualar el régimen juridico de los 3 paises, sino establecer un marco

general que nivelara los estandares de proteccion dentro de este nuevo bloque comercial.

En lo que respecta a los esquemas de trazado de circuitos integrados, tanto Estados Unidos

como Canada ya contaban con leyes en la materia.

Respeclo al Capitulo XVIl del Tratado de Libre Comercio, se incluye en la seccion 1710 las
disposiciones para otorgar proteccion a los Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados,
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El texto del T.L.C., en su articulo 1710. 1, establece la obligacién de proteger a los esquemas
de trazado de conformidad con las normas del Tratado sobre la Propiedad Intelectual Respecto
de los Circuitos Integrados, o Tratado de Washington, abierto a firma el 26 de mayo de 1989.

Para hacer efectiva dicha proteccion, tanto México, Canada y Estados Unidos considerarian
ilegal que sin la autorizacion del titular del derecho se importara, vendiera o distribuyera un
esquema de trazado protegido, un circuito integrado que lo incorpore o un articulo que
contuviere un circuito integrado, que a su vez comprenda un esquema de trazado reproducido
ilegalmente.

Sin embargo, el articulo 1710.3 contempla como excepcion a las conductas descritas, el

denominado infringimiento o infraccion inocente.

Esta excepcion favorece a la persona que importa, vende o distribuye un esquema de trazado
protegido y no sabe o no tiene razones suficientes para saber que, cuando adquirio el circuito o

articulo que incorpora dicho esquema, éstos contenian una topografia reproducida ilegalmente.

A la persona beneficiada por esta excepcion, no se le prohibe que fleve a cabo cualquiera de los
actos respecto al inventario en existencia o pedido con anterioridad; no obstante estara obligada
a pagar una regalia razonable, en los términos de una licencia libremente negociada, a partir del
momento en que se le de aviso suficiente de que los productos que comercializa incluyen
esquemas de trazado reproducidos ilegalmente.

Ninguna de las Partes integrantes del Tratado permitira la existencia de licencias obligatorias,

respecto de esquemas de trazado de circuitos integrados.

Asimismo, cada pais decidira si exige el registro como condicién para la proteccion. Sin
embargo, el periodo de proteccion no podra ser menor de 10 afos, contados a partir de la fecha
de presentacion de la solicitud o de la primera explotacion comercial del esquema de trazado,

en cualquier parte del mundo.

En el articulo 1710.7, se establece fa opcion para las Partes de no solicitar el registro como
condicion para otorgar proteccion, bajo este supuesto el término de proteccion no podra ser
inferior a los diez afos, contados a partir de |a primera explotacién comercial en cualquier parte
del mundo.



ANTECEDENTES LEGISLATIVOS DE LA REGULACION A LOS ESQUEMAS DE TRAZADO DE
CIRCUITOS INTEGRADOS

El articulo 1710.8 del TLC establece que !a proteccion para un esquema de trazado caducara
quince afios después de la creacién del mismo. '

Es importante destacar que de conformidad con el Anexo 1710.9 bajo el rubro “Esquemas de
Trazado", México contaba con un plazo que no excederia de 4 afios a parlir de la entrada en
vigor del TLC para poner en practica las obligaciones derivadas del texto de! Tratado, en
relacion con los esquemas de trazado de circuitos integrados.'*

Dicha obligacién se cumplio con |a entrada en vigor el 1 de enero de 1998 del Titulo Quinto Bis
“De los Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados”

16. Otros Tratados de Libre Comercio de los que México es Parte.

Debe tenerse presente gue gran parte de los parametros establecidos en los tratados
internacionales, asi como en los acuerdos comerciales, reflejan las legislaciones de los paises
desarrollados que tienden a la proteccién de sus tecnelogias en contra de fa violacion de la que
son sujeto en la mayoria de los paises en vias desarrollo. Por lo anterior cobra relevancia el
punto que se presenta.

Ademas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, México ha sido signatario de
diversos acuerdos comerciales regionales de libre comercio, que contienen un capiwlo
especifico para la Propiedad Intelectual, tanto con paises en vias de desarrollo como con
naciones desarrolladas y con un elevado nivel de vida. Sin embargo, en ninguno de ellos se

contienen disposiciones sobre los esquemas de trazado de circuitos integrados.

En el caso de los tratados de libre comercio signados con paises en vias de desarrollo, se
encuentran. Tratado de Libre Comercio entre México, Colombia y Venezuela,"® Tratado de
Libre Comercio entre México y Costa Rica, ' Tratado de Libre Comercio entre México y

Bolivia, ' Tratado de Libre Comercio entre México y Nicaragua, '*® Tratado de Libre Comercio

14 ElAnexo 17109 especifica que

*Meéxico tealizara su mayor esfuerzo para poner en praclica lo antes posible las obligaciones seda'adas en el articut 1710, ylohard
en un plazo que no exceda de 4 afios después de 1a fecha de entrada en vigor de este Tratado®

113 Mgjor conocido como *GJ" y publicado en €l D OF. 9 de enero de 1995 Conliene las disposiciones en materia de propiedad
industrial en e! Capitulo XVIll

116 Pyblicado en ¢! 0.O.F. 10 de enero de 1995. Contiene las dispasiciones en materia de propiedad industrial en el Capitulo XIV

W7 Pyblicado en ¢l D.OF. 11 de enero de 1995. Contiene fas disposiciones en matena de propiedad industnial en el Capitulo XVI.

M8 pyplicadoen el DOF. 10. de jubo de 1998. Contiene fas disposiciones en matena de propiedad industrial en el Capiuto XVII
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entre la Reptiblica de Chile y los Estados Unidos Mexicanos,' y Tratado de Libre Comercio
entre los Estados Unidos Mexicanos y las Reptiblicas de El Salvadar, Guatemala y Honduras'*®

Con naciones desarrolladas se han firmado los siguientes acuerdos: Tratado de Libre Comercio

entre los Estados Unidos Mexicanos y la Union Europea, ™' Tratado de Libre Comercio entre los

22 y Tratado de Libre Comercio entre los

123

Estados Unidos Mexicanos y el Estado de Israel,
Estados Unidos Mexicanos y la Asociacion Europea de Libre Comercio (AELC).

La falta de disposiciones expresas en los Tratados tanto en los paises en vias de desarrollo
como con naciones desarrolladas revelan, en el primer caso, el escaso o casi nulo desarrolio
tecnologico en el area de la microelectronica (situacion que no deja de ser una razén), y en el
segundo, la importancia y los compromisos asumidos por México, en el marco del Tratado de
Libre Comercio con Estados Unidos y Canada.

Cabe recordar que uno de los mas importantes patrocinadores de la proteccion juridica a los
productos semiconductores a nivel internacional fue Estados Unidos, por lo que es !dgico
pensar que la inclusion de la seccion 1710, y con ella las obligaciones legislativas asumidas en
los Anexos del Tratado, tenian como proposito evitar diferencias en la proteccion juridica, en el
que se constituyd como el mercado abierto mas grande del mundo y en donde Estados Unidos
representa el socio comercial mas grande. Por otra parte, al cumplir con dicha proteccion,
México asegurd la proteccion de otras instituciones juridicas que tienen mayor relevancia
econdmica que los circuitos integrados.

119 Publicado en e} D.O F. 28 de julio de 1399 y 30 de julio de 1999 Contiene las disposiciones en matena de propiedad industrial en
su Quinla Parte. Capitulo 15

120 También conocido como Tratado de Libre Comercio entre México y ef Tniangulo del Norte. Publicado en el D.OF. 14 de marzo
del 2001.

121 Publicado en el D.O.F. 26 de junio del 2000 Contiene Jas disposiciongs en matena de propiedad industriat en su Titulo IV,
Propiedad Infelectual.

122 Pybicado en el D.O.F. 28 de junio del 2000

12 Mejor conocida por 5us sig'as en inglés EFTA (European Free Trade Ag que actual c
la Confederacion Suiza, ef Reino de Noruega. la Republica de Istandia y el punC'DadO de Liechtenstein)Fimado U 27 de novembre del 2000
Entrando en vigor el 1de jutio de 2001.
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CAPITULO CUARTO
DISPOSICIONES LEGISLATIVAS VIGENTES EN DIFERENTES PAISES.

1. Consideraciones Generales

En el capitulo anterior, se hizo hincapié en gue la mayoria de las legislaciones del mundo han
promulgado disposiciones especiales o “sui generis” para proteger a los esquemas de trazado o
topografias de circuitos integrados. Sin embargo, con independencia de la forma en que se han
plasmado dichas provisiones, ya sea en leyes especiales o en un ordenamiento general en
materia de propiedad intelectual (llamese cédigos, secciones, capitulos o titulos de
ordenamientos en materia de propiedad industrial o derechos de autor). se someten al analisis

de la presente investigacion, las disposiciones vigentes en los paises que se enuncian.'**
2. Reptiblica Federal de Alemania (Bundesrepublik Deutschland)

Titwlo oficial: “Gesetz (ber den Schutz der Topographien von mikroelektronischen
Halbleitererzeugnissen (Halbeirtershutzgesetz)* o Ley de Proteccion de Topografias de
Productos Semiconductores Microelectronicos (Ley de Protetcion a Semiconductores).

Caracteristicas: Ley independiente, que asimila sus disposiciones al régimen de la Ley de
Patentes y a la Ley de Modelos de Utilidad.

Estructura: Se compone de 28 secciones divididas en 4 Capitulos, de las cuales solo se
enuncian los titulos de las disposiciones sustantivas'”, a saber: Capitulo 1. La Proteccion a
Topografias, Seccion 1. Materia de proteccion. Originalidad., Seccidén 2. Derecho a la
proteccion., Seccion 3. Solicitud., Seccion 4. Registro, publicacién y medificaciones., Seccion 5.
Inicio y duracion de la proteccion., Seccion 6. Efectos de 1a proteccion., Seccion 7. Limitaciones
a la proteccion., Seccion 8. Demanda de cancelacion. Procedimiento., Seccion 9. Infracciones.,
Seccion 10. Disposiciones penales., y Seccion 11. Aplicacion de las disposiciones de la Ley de
Patentes y la Ley de Modelos de Utilidad.

Promulgada: 22 de octubre de 1987.

*H Todas fas leyes analizadas (con excepcion de fa de Canada, cuyo lexto original se encuentra en francés y fas de Ecuador ¥
Espafia cuya version es en idioma en espafiol) se encuentran onginalmente en inglés, por 1o Que 1as raducciones son itres o no oficiales.
Para Ia traduccion de los GIversos torminos jufidicos. S& consultd a Robb Louis A. DICTIONARY OF LEGAL YERMS. SPANISH-ENGLISH
AND ENGLISH- SPANISH Editorial Limusa. Méxice D.F. 1976.

15 Los capitulos festantes hacen relerenca @ las modiicaciones electuadas a leyes de Propiedad Industrial, otras leyes y 1as
disposiciones transiiorias
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Publicada en: Bundesgesetzblatt, Jahrgang 1987, Teit |. Vom 22. Oktober 1987.
Entrada en vigor: 1 de noviembre de 1987.
Ultima modificacion notificada a 1a OMP): 7 de marzo de 1990.

Reglamento: “Verordnung tiber die Anmendeldung der Topographien von mikroelekironischen
Halbleitererzeugnissen (Halbeirtershutzanmeldeverordnung - HalblISchAnmV)* o Reglamento
sobre Solicitudes para el Registro de Topografias de Productos Semiconductores

Microelectrénicos (Reglamento sobre Solicitudes de Proteccion de Semiconductores).

La funcién principal del reglamento es precisar los datos de la documentacion que debe
presentarse al momento de solicitar la inscripcion, tanto del petitorio como del material de

identificacion y el idioma en que debe presentarse.

Estructura: Se compone de 8 secciones, las mas importantes norman los requisitos de las
solicitudes de registro: Seccion 1. Alcance., Seccion 2. Solicitud para su proteccion., Seccién 3.
Requisitos para obtener el regisiro., Seccién 4, Material para su identificacion o ilustracion.,

Seccion 5. Secretos de negocios o de comercio., y Seccion 6. Idioma.

Promulgado: 4 de noviembre de 1987,
Publicada en: Bundesgesetzblatt, 1987, 1, p. 2361.
Entrada en vigor: 4 de noviembre de 1987.

3. Australia (Commonwealth of Australia)
Titulo oficial: “Circuit Layouts Act 1989 o Act N° 28 of 1989". '

Caracteristicas: Un ejemplo de! sistema de proteccion “sui generis”. Esta ley especial es
vitualmente auténoma respecto a los sistemas de propiedad industrial y de derecho de autor,

en este caso, al iratarse de un pais del common law, al copyright law.
Estructura: Se compone de 49 articulos, divididos a su vez en 4 partes principales;

Parte 1. Preliminar. En ella destacan los articulos 5 Interpretacion (establece una serie de
definiciones para efectos de la Ley), 8 Explotacion comercial, 9 Derechos exclusivos, 11

1% Dg acuerdo con Io establecido en su seccion 1°, *Esta ley puede ser cilada como Ley de Disefios de Circuitos de 1989 {Circuit
Layout Act 1989)".
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Originalidad, 12 Licencias del fitular del derecho exclusivo y 13 Parte sustancial del disefio
protegible. ‘

Parte Il. Derecho exclusivos de los disefios protegibles, que a su vez comprende Division 1.
Thtularidad y naturaleza de los derechos exclusivos, Divisién 2. Infraccion a los derechos
exclusivos y Division 3 Actos gue no constituyen infraccion a los derechos exclusivos.

Parte IIl. Recursos por infraccion a los derecho exclusivos, destacan la Division 2 Acciones del
titular de los derechos exclusivos, la Division 3 Procedimientos cuando los derechos exclusivos
se encuentran sujetos a una licencia exclusiva y la Division 4 Pruebas de los hechos en las

acciones (que establece una serie de presunciones legales).
Pane IV Disposiciones administrativas.

No. se cuentan con los datos de promulgacion y publicacion
Ultima modificacion: Ley N° 115 de 1990, modificacion que entré en vigor el 21 de diciembre
de 1990.

Reglamento: "Circuit Layouts Regulations o Statutory Rules N° 302" ( Reglamento sobre

Disefios de Circuitos).

Estructura: La funcién principal del reglamento es especificar el nombre de los paises que
pueden ser elegibles para los propésitos de la Ley, es decir, establece con cuales operara el
principio de reciprocidad en la proteccion de los esquemas, siendo un total de 20 paises todos
ellos europeos, con excepcion de Estados Unidos, Japon, Canada y Turquia.

Promulgado: 24 de septiembre de 1990,
No se cuentan con los datos de publicacion
Entrada en vigor: 1 de octubre de 1990.

4. Reptiblica de Austria (Republik Osterreich)

Titulo oficial: "Bundesgesetz vom 23, Juni 1988 (iber den Schutz der Topographien von
mikroelektronischen Halbleitererzeugnissen (Halbleiterschutzgesetz-HiSchG)" o Ley Federal del
23 de junio de 1988 sobre la Proteccion de las Topografias de Productos Microelectronicos
Semiconductores (Ley de Proteccion a Semicoductores). '
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Caracteristicas: Se trata de una ley especial, en la cual resultan aplicables sélo para
determinados efectos, relacionados con la infraccion de los derechos de semiconductores, las

disposiciones de la Ley de Patentes de 1970.

Es de destacarse que la Ley adopta, en relacion con el Registro de Semiconductores, diversas
medidas en relacién con la salvaguarda y destruccion de la documentacion archivada y que no
fue rescatada dentro del periodo de los 6 aios posteriores al término de la proteccién.

Estructura: Se compone de 28 secciones, entre las que destacan: 1. Materia de proteccién, 2,
Originalidad, 3. Derecho a la proteccidn, 4. Lapso del derecho, 5. Reivindicacién del Derecho, 6.
Efectos de la proteccion, 8. Inicio y duracion de la proteccion, 9. Requisitos de la solicitud, 10.
Registro de Semiconductores, 12. Transferencia y Licencias, 13. Declaracion de Nulidad, 18
Inspeccion de Archivos y 21. Infraccion a los Derechos de Semiconductores.

Promulgada: 15 de julio de 1988.

Publicada en: Bundesgesetzblatt fir die Republik Osterreich (Gaceta Oficial de la Reptiblica de
Austria),

Entrada en vigor: 1 de octubre de 1988.

Uitima modificacion: No ha sido modificada.

5. Reino de Bélgica (Royaume de Belgique o Koninkrijk Belgig)

Titulo oficial: "Loi concernat la protection juridique des topographies de produits semi-
conducteurs” o L.ey sobre fa Proteccion Juridica de los Productos Semiconductores,

Caracteristicas: Ley especial, en este caso, no se hace remision alguna a las leyes de
propiedad industrial o derechos de autor. El contenido de esta Ley es muy similar a las
disposiciones adoptadas por la Directiva de Comunidad Europea sobre la Proteccion legal de
Topografias de Productos Semiconductores

Estructura: Se compone de 5 capitulos que contienen 19 secciones, los capitulos mas
relevantes son el capitulo |. El Derecho exclusivo contenido en una Topografia de Producto
Semiconductor, el capitulo Il. Limitaciones al Derecho exclusivo contenido en una Topografia de
Producto Semiconductor y el capitulo ll. Acciones respecto del Derecho contenido en una
Topografia de Producto Semiconductor.

Promulgada: 10 de enero de 1990
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Publicada en: Moniteur Belge (Gaceta Oficial ) enero 26, 1990, pp. 1093 et seq.
Entrada en vigor: 5 de febrero de 1990 B
Ultima modificacion: No ha sido modificada.

6. Canada
Titulo oficial: “Integrated Circuit Topography Act” o Ley de Topografias de Circuitos Integrados.

Caracteristicas: Se trata de una ley especial, vitualmente auténoma de otras disposiciones de

propiedad intelectual.

Los procesos y los circuitos integrados pueden ser protegidos por patente, y la documentacion
por Copyright. Mientras la topografia o disefio de circuito integrado son sujeto a proteccién bajo

esta Ley.

Estructura: Se compone de 35 secciones, las cuales pueden dividirse en 3 grandes partes:
Derechos exclusivos (contempla las cuestiones de titularidad, duracién y contenido de los
derechos exclusivos) Procedimientos Legales {incluye las acciones derivadas de la infraccion a
un derecho, la excepciones del derecho exclusivo y otros procedimientos como las medidas en
frontera) y Parte General (relacionado principalmente con el registro y los requisitos de fa

sohcitud).

Promulgada: 27 de junio de 1990
No se cuentan con los datos oficiales de la publicacion y de su entrada en vigor'”’

Ultima modificacion: reforma o enmienda a la intellectual Property Law Improvement Act o
Decreto de reforma a la Ley de Propiedad Intelectual de! 6 de mayo de 1993.
Entrada en vigor: 9 de junio de 1993

7. Republicas Checa y Eslovaca (Ceské Republika y Slovak Republika)'®®

Titulo oficlal; Law on the protection of Topographies of Semiconductor Products (No. 528) o
Ley sobre la Proteccion de las Topografias de Productos Semiconductores (No. 529 del 3 de
diciembre de 1991).

17 e tuvo conocimiento via Consejo de 1os ADPIC por una comunicacion oficial del 27 de febrero de 1997, en la cual se natficaba
la incorporacion de fos principios del citado acuerdo.
12t Estos paises comparien hasta la fecha su legistacitn en materia de topografias.
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Caracteristicas: Ley especial, que asimila sus disposiciones al régimen de la Ley de Ley sobre
Invenciones, Disefios Industriales y Propuestas de Racionalizacion (No. 527/1990).

Estructura; Se compone de 20 secciones divididas en 2 bloques importantes: Materia de

proteccion y Derecho a la proteccion.

Promulgada: 3 de diciembre de 1991
No se cuentan con datos sobre su publicacion oficial.
Entrada en vigor: 1 de enero de 1992,

Ultima modificacion: No se ha modificado.
8. Reino de Dinamarca (Kongeriget Danmark)

Titulo oficial: Lov om beskyttelse af halvlederprodukiers undformming (topografi) o Lov N° 778
(Ley de Proteccion de Topografias de Productos Semiconductores).

Caracteristicas: Dinamarca fue uno de los primeros paises en promulgar disposiciones legales
para proteger a las topografias de los semiconductores, la proteccion fue otorgada mediante
una ley especial, que deja a la Oficina de Patentes parte de la regulacion en la materia.

Esta ley es complementada por un reglamento u Orden Ejecutiva de la Oficina Danesa de

Patentes.

Estructura: Se compone de 20 articulos divididos en 6 capitulos en los cuales se establecen
las disposiciones generales, el registro, las licencias no voluntarias, los dafios y responsabilidad

criminal, las apelaciones y las reglas para la entrada en vigor de la ley.

Promulgada: 9 de diciembre de 1987
Entrada en vigor: 19 de diciembre del mismo afo

Ultima modificacion: 7 de marzo de 1990.

Reglamento: Orden Ejecutiva concerniente a las Solicitudes para la Proteccion de las
Topografias de Productos Semiconductores (“Bekendtgorelse angaende ansogninger om
beskyttelse af halvlederprodukters udformning {topografi) N° 264"} o también conocida como;
Orden Ejecutiva de la Oficina Danesa de Patentes.
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Estructura: Se compone a su vez de 20 arliculos, los cuales tienen por objeto establecer los
requisitos de presentacion y registro de una solicitud, asi como el proceso que debe seguir la
solicitud y el Registro de Topografias.

Promulgada e inicio de su vigencia: 11 de abril de 1988
9. Republica del Ecuador
Titulo oficial: Ley de Propiedad Intelectual.

Caracteristicas: La Ley de Propiedad Intelectual es un cddigo de propiedad intelectual, el cual
contempla en su Libro Il “Propiedad Industrial’, Capitulo Vi “De los Esquemas de Trazado
(Topografias) de Circuitos Semiconductores”, las disposiciones propias de los esquemas,
asimilandolos al régimen establecido para la propiedad industrial. Sin embargo, los requisitos
que establece para el otorgamiento de la proteccion corresponden al derecho de autor.

Estructura: Se compone de tres Libros, divididos de acuerdo con fa materia que protegen.

Promulgada: 19 de mayo de 1998

Publicada en: Registro Oficial, 6rgano del Gobierno del Ecuador.
Entrada en vigor: A los treinta dias de su publicacion.

Ultima modificacion: No ha sido modificada.

10. Reino de Espana

Titulo oficial: Ley 11/1988, del 3 de mayo de Proteccién Juridica de las Topografias de los

Productos Semiconductores.

Caracteristicas: Se trata de una ley especial, que remite en sus disposiciones al régimen de la

Ley de Patentes Espariola.

Estructura; Se compone de 11 articulos que prevén la parte sustantiva de fa proteccion,
ademas de las disposiciones finales, que contemplan las tasas por los servicios que presta la

Oficina y las disposiciones transitorias,

Promulgada: 5 de mayo de 1988.
Publicada en; Boletin Oficial de! Estado.
Entrada en vigor: 5 de septiembre de 1988.
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Ultima modificacion: 7 de marzo de 1990.

Reglamento; Reglamento para la Ejecucion de la Ley 11/1988, de 3 de Mayo, para la
Proteccion Juridica de las Topografias de los Praductos Semiconductores

La disposicion final primera de la Ley 11/1988, de 3 de mayo, de proteccion juridica de las
topografias de los productos semiconductores, preceptia que el Gobierno dictara las medidas y
disposiciones que resuiten precisas para el desarrollo y aplicacion de lo dispuesto en la citada
Ley. A estos efectos, se procedit a la elaboracion del Reglamento para lo cual se tuvo en
cuenta, las normas dictadas en materia de patentes, contenidas en la Ley 11/1986, de 20 de
marzo y en su Reglamento de ejecucion aprobado por Real Decreto 2245/1986, de 10 de
octubre.

Estructura: El Reglamento establece en primer lugar los trAmites necesarios para obtener la
proteccion registral de estos productos, disponiéndose cuales son los documentos que deben
aportarse y el procedimiento que debera regir. Todo ello de manera muy similar a lo establecido
para las patentes.

Un segundo grupo de normas contempla la inscripcion en e} Registro de Topografias de todos
los datos relevantes de los expedientes que se tramiten ante el Registro de la Propiedad
Industrial.

Finalmente, se concluye con una norma de caracter general que establece el caracter supletorio
de la legislacion de patentes en aquellos casos en que no exista una norma expresamente
aplicable a las topografias de los productos semiconductores, siempre y cuando tal norma no
sea incompatible con la naturaleza de éstos.

Promulgado: Por Decreto Real N° 1465 del 2 de diciembre de 1988.
Publicada en: Boletin Oficial del Estado.

Entrada en vigor: 9 de diciembre del mismo ario.
11. Estados Unidos de América (United States of America).
Titulo oficial: Semiconductor Chip Protection Act of 1984.

Caracteristicas: Ley especial, que se encuentra contigua a las disposiciones de! Copyright law,

pero crea una proteccion hibrida entre el éste y el Derecho de Patentes.
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Fue la primera ley en la materia, emitida en base a 2 cuestiones fundamentales, el costo de
disefio y proceso de un circuito y la facilidad de su reproduccion, por copia de! maz-. work
(mascara o medio de enmascaramiento). Por ejemplo, el disefio de los circuitos de memoria de
acceso aleatorio (RAM) fabricados en los Estados Unidos, fue copiado por compafias
Japonesas, que comenzaron a manufacturar los circuitos con una calidad superior en el método
de control, resultando mas baratos y mejores que los fabricados en Estados Unidos. Para 1985,
la industria americana abandond el mercado de los circuitos de memoria de acceso aleatorio
(RAM).

Con la Ley de Proteccion de Chips de Semiconductores de 1984, Capitulo 9 de Titulo 17, del
Codigo de los Estados Unidos (United States Code o por sus siglas U.S.C), se creé una
proteccion estatutaria federal para los "mask works" {medios de enmascaramiento) fijados en
chips (circuitos integrados) de productos semiconductores.

Las disposiciones de la Ley de la Proteccion de Chips de Semiconductores'?®, promulgada por
el 98" Congreso, difiere en muchos aspectos de las disposiciones de la Ley de Copyright,
capitulos 1-8 de titulo 17, U.S.C., sobre todo en el tipo de proteccion. Aunque ambas leyes son
administradas por la Oficina de Derechos de Autor e involucran la proteccion de propiedad
intelectual, difieren en la elegibilidad, titularidad, término, alcance y fimitacion de derechos,

recursos, y procedimientos del registro.

Estructura: Se integra en un capitulo con 14 secciones, entre las que destacan, la seccién 902,
Materia de Proteccion; 903, Titularidad, Transferencia, Licencia e inscripcién; 906, Limitacién de
los derechos exclusivos: ingenieria de reversa y primera venta, 907, Limitacion de los derechos
exclusivos: infractor inocente; 908 Aviso de proteccidn y 910, Ejecucién de los derechos

exclusivos.

Promulgada: 8 de noviembre de 1984.
Publicada en: el Titulo Il de la Ley Publica (P.L.) 98-620.
Entrada en vigor: A los 60 dias de promulgada, es decir el 8 de febrero de 1985.

Reglamento; Codigo Federal de Regulaciones 37. Patentes, Marcas y Copyrights.

Estructura: Parte 211, Proteccién a “mask works" {mascaras o0 medios de enmascaramiento).

129 Whitehead, Carl Jr. SEMICONDUCTOR CHIP ACT OF 1984, Op.cit.p.§
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Ultima modificacion: 1 de julio de 1991,
12. Reino de los Palses Bajos {Koninkrijk Der Nederlanden).

Titulo oficial; Ley concerniente a las Disposiciones sobre la Proteccidn de la Topografias
Originales de Productos Semiconductores (Wet van 28 oktober 1987 houdende fegelen inzake

de bescherming van oorspronkelijke topografieen van haligeleiderprodukten)

Caracteristicas: En el caso del Reino de los Paises Bajos se presenta una circunstancia poco
comun, pues primero fue discutido y aprobado el decreto que contenia las disposiciones para la

implementacion de la Ley, que la Ley misma.

El Decreto sobre la Implementacion de la Ley concerniente a las Disposiciones sobre la
Proteccion de la Topografias Originales de Productos Semiconductores del 23 de julio de 1987
{Besluit van 23 juli 1987 tot uitvoering van de wet houdende regelen inzake de bescherming van
oorspronkelijke topografieén van halfgeleiderprodukien) fue primeramente aprobado por el
Gobierno holandes. Sin embargo, en sus.disposicones finales establecia que entraria en vigor
al mismo tiempo que la Ley concerniente a las Disposiciones sobre la Proleccion de la

Topografias Originales de Productos Semiconductores.

Asi es que hasta el 28 de octubre del mismo afio, fue publicada en la Gaceta Oficial del Reino
de los Paises Bajos (Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden) la Ley concerniente a las
Disposiciones sobre la Proteccion de la Topografias Originales de Productos Semiconductores
(Wet van 28 oktober 1987 houdende regelen inzake de bescherming van oorspronkelijke
topografieén van halfgeleiderprodukten). Iniciando ambos ordenamientos su vigencia el 7 de

noviembre 1987.

Es una ley especial, basada en el registro de las topografias, encargado su aplicacién y
administracion a fa Oficina Holandesa de Patentes, con un esquema independiente de

proteccion
Estructura: Se compone de 28 articulos o secciones.

Promulgada: 28 de octubre de 1987.

Publicada en: Gaceta Oficial del Reino de los Paises Bajos (Staatsblad van het Koninkrijk der
Nederlanden).

Entrada en vigor: 7 de noviembre 1987.
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(Ultima modificacion: No se ha modificado.

Reglamento: El Decreto sobre la Implementacion de la Ley concerniente a las Disposiciones'
sobre la Proteccion de la Topografias Originales de Productos Semiconductores de! 23 de julio
de 1987 (Besluit van 23 juli 1987 tot uitvoering van de wet houdende regelen inzake de

bescherming van oorspronkelijke topografieén van halfgeleiderprodukten)

Estructura: Se divide en Disposicion General y 6 Capitulos, mismos que establecen las
formalidades del depdsito, ta presentacion de la solicitud, disposiciones administrativas,

opiniones técnicas y tarifas.

Promuigado: 23 de julio de 1987.

Publicada en: Gaceta Oficial del Reino de los Paises Bajos (Staatsblad van het Koninkrijk der
Nederlanden).

Entrada en vigor: 7 de noviembre 1987.

13.- Japén {Nihon O Nippon Koku).

Titulo oficial: Ley relativa al Disefio de Circuitos Integrades Semiconductores (Law concerning
Circuit Layout of Semiconductor Integrated Circuit o Law N° 43 de 1985).

Caracteristicas; Uno de los primeros paises en emitir disposiciones acerca de la proteccion de
las topografias o disefios de circuitos semiconductores fue Japon. Dicha ley fue promulgada por
el gobierno japonés, a través del Ministerio de Comercio Internacional e Industria.

Es una ley especial, basada en el registro de las topografias, muy cercado al sistema de

patentes, aunque la proteccién otorgada es Unica e independiente.

Estructura: Se compone de 56 articulos o secciones, divididos en 6 Capitulos, los cuales se
refieren a las disposiciones generales, el registro como condicion para generarse el derecho, los
derechos que otorga. las infracciones, el 6rgano designado para llevar la administracion del

Registro y las disposiciones de caracter penal o criminales.

Promulgada: 31 de mayo de 1985
Entrada en vigor: 1 de enero de 1986,
Ultima modificacion: 12 de noviembre de 1993
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Reglamentacion: Se ha expedido una serie de regulaciones adicionales paré la
implementacion de dicha Ley, como son: “Cabinet Order Concerning the Registration of Circuit
Layout Rights o Cabinet Order N°® 326" promulgada el 24 de diciembre de 1985; “Cabinet Order
on Fees Regarding the Act Concerning Circuit Layout of Semiconductor integrated Circuit o
Cabinet Order N° 327" promulgada el 24 de diciembre de 1985 y modificada por tltima vez el 24
de marzo de 1994 y "Ministerial Ordinance Concerning the Registration of Circuit Layout Rights
o Ministry of International Trade and Industry Ordinance N° 81" promulgada el 24 de diciembre
de 1985, revisada por Gltima vez el 26 de diciembre de 1990."*° ‘

14.- Gran Ducado de Luxemburgo (Gran Duché de Luxembourg).

Titulo oficial: Ley del 29 de diciembre de 1986 sobre la Proteccion Juridica de las Topografias
de los Productos Semiconductores (Loi du 29 décembre 1986 concernat la protection juridique
des topographies de produits semi-conducteurs).

Caracteristicas: Es una ley especial, basada en el regislro de las topografias, que aplica
supletoriamente la Ley de Patentes de Invencion.

Estructura: Se compone de articulos 12 o secciones, divididas en 4 capitulos, siendo los mas
importantes el de Definiciones (Capitulo 1) y el de la proteccion de Topografias de Productos
Semiconductores (Capitulo 2).

Promulgada: 29 de diciembre de 1986.
Publicada en: Journal Officiel du Gran Duché de Luxembourg.
Entrada en vigor: 7 de noviembre de 1987.

15. Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda del Norte (United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland)

Titulo oficial: En el Reino Unido existe la Ley def 15 de noviembre de 1988 sobre el Derecho
de Autor, los Dibujos, los Modelos y las Patentes (Copyright, Designs and Patents Act).

Con anterioridad al inicic de su vigencia fueron emitidas las Regulaciones del 29 de junio de
1989 respecto al Derecho de Disefio de Topografias Semiconductoras (The Design Right

1% Asimismo el ndustrial Pronerty Cooparation Cenler ecito una guia para su fegistro, denominada: Procedimiento de Registro de
os Derechos de los Esquemas de Circurios y olfos (Regestration Procedure Concerning Ciicuit Layout Righis and the Others)
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Semiconductor Topograbhies Regulations 1989) que entraron en vigor en la misma fecha que la
mencionada Ley.

Caracteristicas: La Directiva 87/54/EEC, sobre la proteccion juridica de las topografias de
productos semiconductores fue implementada en el Reino Unido por las Regulaciones 1989 Si
1989 No. 1100. del Derecho de Disefo (Topografias de Semiconductores).

Las regulaciones tuvieron por objeto implementar las disposiciones especificas en el derecho
britdnico, bajo el régimen del derecho del disefio.

Estructura: Las Regulaciones se componen de 10 articulos en las cuales, principalmente, se
establecen las salvedades de aplicacion de la Ley del 15 de noviembre de 1988 sobre el
Derecho de Autor, los Dibujos, los Modelos y las Patentes (Copyright, Designs and Patents Act),
que entrd en vigor el 1 de agosto de 1989.

Promulgada: Las Regulaciones fueron promulgadas el 29 de junio de 1989.
Entrada en vigor: 1 de agosto de 1989.

16. Suiza (Confederacion Helvética).

Titulo oficial: Ley Federal sobre la Proteccion de las Topografias de Productos
Semiconductores (Loi federale sur la protection des topographies de produits semiconducteurs).

Caracteristicas: Es una ley especial, basada en el registro de las topografias; sin embargo,
contrariamente a lo que ocurre en las diversas legislaciones europeas, la ley supletoria es la
Ley de Derechos de Autor.

Estructura; Esta compuesta de 21 articulos divididos en 3 capitulos y éstos a su vez, en

diversas secciones.

Promulgada: 9 de octubre de 1992 (conjuntamente con la Ley de Derechos de Autor).
Entrada en vigor: 1 de julio de 1993 (excepto su articulo 17 cuya vigencia fue diferida para el 1
de enero de 1994). )
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CAPITULO QUINTO.
ESTUDIO COMPARATIVO DE DIVERSOS CUERPOS LEGISLATIVOS

1.- Parametros para el Apalisis.

Una vez ubicados los cuerpos normativos que seran sujetos del estudio comparativo, se
presentaran las disposiciones en especifico de cada uno ellos, atendiendo a los siguientes
rubros: el sistema de proteccion que sigue cada legislacion, las autoridades encargadas de la
aplicacion administrativa o jurisdiccional de las disposiciones, el objeto de proteccion de cada
una de ellas, la duracion de la tutela o proteccion al derecho exclusivo, los requisitos para
otorgar la proteccion legal, la forma de examinacion o valoracion de los requisitos establecida
por la legislacion a fin de otorgarle la categoria de protegibles, los derechos del titular,
incluyendo las limitaciones y excepciones al derecho y a la proteccion juridica, las obligaciones
del titular que se desprendan de la legislacion analizada, las licencias y la forma de transmision
de los derechos exclusivos, las violaciones o infracciones al derecho exclusivo y, finalmente, las
sanciones, ya sean civiles o criminales, a Ias gue se hacen acreedores los infractores.

Cabe hacer la aclaracion de que las leyes individualmente analizadas forman parte de un
sistema legal, por lo que no todos los rubros se veran satisfechos en virtud de la remisién o
aplicacion de leyes diversas, como pueden ser los codigos adjetivos o las leyes de patentes,
modelos de utilidad, disefios o del derecho de autor (copyright, segun sea el caso).

2.- Republica Federal de Alemania (Bundesrepublik Deutschland)
. Sistema de Proteccion.
La Ley de Proteccion de Topografias de Productos Semiconductores Microelectronicos (Ley de

Proteccion a Semiconductores), sigue un sistema constitutivo de derecho basado en el registro

Py aplica mutatis mutandi la Ley de Modelos de Utilidad.

de la topografia
. Autoridades Encargadas de su Aplicacion.

E! Ministerio Federal de Justicia, a través de la Oficina Alemana de Patentes y Marcas es la
autoridad encargada de su aplicacion, para ello se establece una Seccion de Topografias, que

1% Capitulo 1, articulo 5 (1). 1. 2. y (3) de la Ley de Proteccion de Topografias de Productos Semiconduclores Microelecliénicos
{Ley de Proteccion a Semiconductores)
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se encargara del Registro y una Division de Topografias, autoridad encargada de resolver sobre

la cancelacion de los registros otorgados. '
. Objeto de la Proteccion.

El objeto de la proteccion juridica son las topografias, que es definida coma la estructura
tridimensional de un producto semiconductor microelectronico, misma que sera protegida en la
medida de que sea original, incluyéndose las partes independientemente utilizables y a las

representaciones para la fabricacién de topografias.

La proteccion a la topografia se encuentra sujeta a la condicién de originalidad™, Una
topografia sera considerada como original si es el resultado del esfuerzo intelectual y no ha sido
producida por una simple reproduccion de ofra y si no es comtn." Sin embargo, una topografia
consistente en un arreglo de partes comunes, podra ser protegida en la medida de que dicho

arreglo sea original en su conjunto.™

Lo anterior implica que una topografia no se protege debido a su calidad inventiva sino que
debido a la originalidad de su estructura tridimensional es protegible, siempre y cuando pueda

demostrarse que dicha estructura es original.

La proteccion no estara disponible para las topografias que hayan sido explotadas
comercialmente con anterioridad a los 2 afios de entrada en vigor de la Ley.™

. Sujetos del Derecho

El articulo 2, seccion (1) de la ley alemana establece que el derecho de proteccion de la
topografia se aplica a favor de fa persona que ha creado la topografia. Cuando varias personas
hayan participado en la creacion de la topografia, el derecho se aplicara a favor de éstas en

comun.

"2 Capitulo 1, aticulo 3{3). y 4 (4). Op Cit

133 Sin embargo, ! concepto de onginalidad no ¢
inventividad, necesaria para los modelos de utiidad.

13 En yno de los pocos Criterios existentes en Alemania respecto de [as topografias se establece que “existe originalidad cuando la
lopogralia no es copia de otra, que no resuita de un trabajo de desarrofio sin ninguna inversion de costos o cuando dicha topogratia no
corresponde a las convencionales en fa industria’.

135 Capitulo 1, articulo 1 (1), {2) y {3) Op. it

13¢ Capitulo 4, articulo 26 Op. Cit.

ni a |a singularidad o peculiandad de las ‘Geschmacksmuster” ni a de
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Asimismo sefiala que si la topografia fue creada en el curso de un empleo o comision, el
derecho a la proteccion se aplicara a favor del empleador o de la persona que ha encargado la
topografia, salvo que estipulacion en contrario por contrato.

. Duracion de la Tutela.

La duracion de la proteccién de la topografia termina al fin del décimo afio calendarico a aquél
en que haya comenzado fa proteccion.'’

La ley alemana establece 2 supuestos diversos para el comienzo de la proteccion, a saber:
cuando una topografia ha sido explotada, la proteccion comienza a partir del dia de la primera
explotacion comercial, no confidencial, siempre que sea presentada !a solicitud de registro en la
Oficina de Patentes dentro de los 2 afios siguientes a la explotacion; mientras que, de no existir
explotacién comercial, a partir det dia en que la topografia es presentada para su registro en la
Oficina de Patentes."®

Se establece el supuesto de caducidad del derecho, si la topografia no ha sido explotada
comercialmente o no ha sido registrada en la Oficina, dentro de los 15 arios posteriores al dia
de la primera fijacion.

. Requisitos para Otorgar la Proteccion.

Es necesario recalcar que bajo el sistema aleman, la proteccion de una topografia sélo puede
ser reclamada si ésta ha sido sujeta de registro ante la Oficina de Patentes.

Para ello debe presentarse una solicitud de inscripcion y el material o los documentos que
identifican a la topografia.

Como en todos los paises que siguen e! sistema de registro, el cumplimiento de los requisitos
son importantes para garantizar la fecha legal de la solicitud.

La solicitud de inscripcion debe contener:™™®
a) Declaracion de la solicitud de fa proteccion de la topografia.
b) Breve y precisa descripcion de la topografia.

¥ Capilo 1, arlicuto 5 (2) Cp. Cit.

13 Capitulo 1, articulo 5 (1), 1.y 2 Op. Cit

% Capituto 1, arlicelo 3 {2) de Ia Ley y articulos 2 {1) y 3 del Regtamento sobre Soliciludes para el Regisiro de Tepografias de
Pioductos Semiconductores Microelectionicos
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c) Fecha de la primera utilizacion comercial, si esta es anterior a la fecha de solicitud.

d) Datos sobre la aplicacion, en el caso de que la topografia sea un secreto de Estado.

e) Identificacion del solicitante.

f) Firma del solicitante o apoderado.

9) Nacionalidad del solicitante (para personas fisicas) o su lugar de residencia, en el caso

de personas juridicas, su direccion.

En el caso de que el solicilante desee declarar parte de la documentacion como secreta, la
solicitud puede incluir la informacion correspondiente.'*

La documentacioén para la identificacién de la topografia puede incluir:

a) Esquemas, diagramas o fotografias de los disefios para la fabricacion del producto, o
b) Esquemas, diagramas o fotografias de mascaras para la fabricacion del producto, o
c) Esquemas, dibujos o fotografias de cada una de las capas o niveles para la fabricacion

del producto.

Como complemento pueden ser presentados datos o descripciones de la documentacion
presentada.

. Examinacion''

La Oficina Alemana de Patentes y Marcas solamente examina fos aspectos formales, sin
evaluar la originalidad de la topografia presentada.

. Derechos del Titular.

Sélo el tituler de la proteccion esta autorizado para explotar !a topografia. Ninguna persona sin
su consentimiento podra:

1. reproducir la topografia;

2. ofrecer, poner ene el mercado o distribuir, 0 importar para tales propésilos, la topografia
o el producto semiconductor que la contenga.

. W 3 documenlacion considerada secrela debe ser presentada en forma separada del resto de la documentacion y en dos
ejemplares. Un primer ejemplar con las parles secrelas presentadas de forma elegible y el sequndo completo, que s6lo sera uliizado en caso
de Itigio. La posibilidad dada por Ja ley alemana ha generado Gue la mayoria, sino es que la totaldad de las topogralias regisiradas sean
presentadas como confidenciales

W Capitulo 1, articulo 4 (1) de 1a Ley de Proleccion de Topografias de Productos Semicond Microelecirdnions (Ley de
Proteccion a Semiconductores).
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La'ley: alemana establece 2 clases de limitaciones, las limitaciones de la proteccion y las

Iimitaciones al derecho o excepciones al derecho exclusivo

El primer caso de limitacion a la proteccion de la topografia, se presenta cuando exista una
demanda de cancelacion presentada, contra la persona registrada como titular.

Por otra parte, la proteccion otorgada por la ley alemana no puede invocarse si el contenido
esencial de la solicitud de registro ha sido tomada de una lopografia propiedad de otra persona

sin su consentimiento.

Las himitaciones o excepciones al derecho, se contemplan en el articulo 6, seccién (2), la cua!

establece que el efecto de la proteccion de la topografia no se extendera a:

1 los actos hechos privados para propdsitos no comerciales;
2 la reproduccion de la topografia para los propdsitos de analisis, evaluacion o ensefanza;
3 la explotacion comercial de una topografia que sea resultado del andlisis o la evaluacién

descrita anteriormente y que sea original de conformidad con la Seccién 1(2).

Asimismo, se contempla la excepcion denominada del infractor inocente'
. Obligaciones del Titular.

El pago de la cuota correspondiente a cada solicitud para la proteccion de una topografia. Sila
cuota no es cubierta, la Oficina de Patentes notificara al solictante que la solicitud se
considerara abandonada a menos que efectué el pago dentro de un mes contado a partir de la

notificacion."?
«  Licencias y Transmision de Derechos.

En este rubro se aplicara, en lo conducente, las disposiciones de la Seccion 22 de la Ley de
Modelos de Utilidad.

. Violacion al Derecho.

W |a miraccibn inocenle se encuentra definda en los siguientes 18iminos ‘Cualquier perscna que adquere un producto
semiconductor sin saber o Sin lener razones para creer gue contiene una topogralia protegida estara do para continuar
sin el consentimiento del ttular. Tan pronto como esa petsona sabe 0 liene 1azones para creer que se rata de una topografia proteqida, ef
propietarty de proteccion podra demandar una compensacion razonable sequn 13 circunstancias para la explotacion comercial continuada del
producto semiconductor.” Articulo 6 (3) Op Cu

3 Capitute 1 anticuto 3(5) Op. Cu.
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Cualquier persona que infringe la proteccion de topografia contenida en la Seccion 6(1) puéde
ser demandado por la parte agraviada. Cualquier persona que efectua la violacion, intencional o
negligentemente, sera responsable de fa compensacion a la parte agraviada por el dafio sufrido.

Si se considera que el infractor ha obrado con negligencia no grave. la corte podra establecer,
en lugar de la compensacion, una indemnizacién dentro de los limites del dafio a fa parte

agraviada y las ganancias que ha obtenido el infractor.'**
. Sanciones.

En cuanto a las disposiciones penales, la ley alemana establece que cualguier persona que
reproduce la topografia en contravencion a la Seccién 6(1}1, u ofrece pone en el mercado,
distribuye o importa para tales propositos la topografia o el producto semiconductor que lo
contiene violando la Seccion 6(1) 2, sera castigado con prision, misma que no excedera de un

afio o serd multado.

La persecucion de los delitos solo se iniciara mediante queja.’*®
3. Australia (Commonwealth of Australia)

. Sistema de Proteccion

E! sistema australiano establecido por la “Circuit Layouts Act 1989 o Act N° 28 of 1989, se basa
en los principios del copyright law; sin embargo, la proteccion que otorga a los disefios de

circuitos integrados es Unica y separada de cualquier otro régimen legal.

De acuerdo con la Ley de Diseiios de Circuitos australiana no existe la necesidad del registro

para que se genere el derecho exclusivo del titular de! disefio."*®
o Autoridades Encargadas de su Aplicacion.

Al no existir registro no hay una autoridad administrativa encargada de la aplicacion de la ley.
No obstante lo anterior, la propia ley establece la jurisdiccion y competencia de los tribunales

australianos.

14 Capitulo 1 aniculo 8 Op. Ct
" Capitelo 1 anliculo 10 Op Cit
1 Partz ) Division | Articulo 16 {1) de a Ley de Disefios de Circulos de 1553
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.. En primera Instancia, conocera la Suprema Corte del Estado o Territorio; en el caso de
apelaciones o revisiones sera competente para conocer la Corte Federal de Australia y, en
casos especiales, el Supremo Tribunal Australiano.™’

No obstante lo anterior, el Departamento de! Procurador General administra la legislacion para
la proteccion automatica de los derechos derivados de los disefios de circuitos, al 1gual que el
sistema del copyright law en Australia

. Objeto de la Proteccion.

E! objeto de la proteccidn juridica son los disefos de circuitos, que son definidos como la
representacion, fijada en cualquier forma material. de la posicion tridimensional de los
elementos pasivos y activos y de las interconexicones efectuadas en un circuito integrado.'*®

Un circuito integrado, es definido por la ley como un circuito, cualquiera que sea su forma final o
ntermedia, cuyo propésito, 0 alguno de ellos, sea ejecutar una funcion electrénica, en el que los
elementos pasivos Yy activos y cualquiera de su interconexiones, estan integrados, en o dentro
de una pieza de material.

La foma material, en relacidn a un circuito integrado. incluye cualquier forma de
almacenamiento (sea visible o no) apartir de la cual el disefio o parte sustancial de éi, puede ser
reproducido.

_ Eltérmino “disefio de circuito protegido * contenido en la ley australiana significa que se trata de

un disefio original.

El concepto de originalidad contenido en la ley australiana, se encuentra definido en sentido
negativo, es decir, establece que es lo que no se considera original, sin limitar su significado. El
articulo 11 sefala como disefios no originales a aquellos que no involucran una contribucion
creativa de su disefiador o a aquellos que son comunes en el lapso de tiempo en que fueron

disefiados.

W pane lIl Division 5 Articu'os 40y 41y parte IV Articulos 47y 48, Op. Cil
14 Parte | Aticulo §, Op. G4
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e B P I .
- Cabe destacar que un disefio se considerara prolegido a partir de que es fijado en un soporte
: malerial"pnncl‘plo'que caracteriza at copyright law.'*®

LI Svdje}os del Derecho.

De'acuerdo con la ley australiana, la persona que crea el disefio protegido es el primer

propietario de los derechos exclusivos contenidos en elfa. '

‘Cuando un disefio es hecho por una persona bajo los término de un empleo o bajo un contrato
de servicios 0 aprendizaje, el empleador o contratante sera considerado como el creador; sin

embargo lo anterior puede ser excluido o modificado por acuerde entre las partes.

Finalmente, se establece un supuesto muy especial derivado de la vacatio legis de la Ley de
Disefios de Circuitos. ya que se establece que, con anterioridad a su entrada en vigor, el
propietario de un diserio aplicado a un circuito integrado, a parte de éste o aquél disefio
aplicado a una mascara usada para fabricar un circuito integrado y que fue registrado en
términos de la Ley de Diseos de 1906, sera considerado como el creador del disefio.™

. Duracion de la Tutela

El periodo de proteccion maxima posible asciende a 20 afos. Las disposiciones al respecto
resultan muy interesantes, en virtud de que el periodo inicia en el dia en que el disefio fue fijado
en un soporte material y finaliza. si no fue comercialmente explotado, a los 10 arios.

Mientras que, si la primera explotacion comercial, ocurre dentro de los 10 anos contados a partir
de que el diserio fue realizado, la proteccion se acumula y finaliza a los 10 afios contados a
partir esa primera explotacion comercial, es decir, se respetan los 10 afios de proteccion

generados por la creacion del disefio y se agregan 10 mas por la explotacidén comercial.
. Requisitos para Otorgar 1a Proteccion.

La fijacion materiat de! disefio."”

3 Parte | Adticulo 40 b} Op €t En el derecho de autor de trad.cion continental las obras se protegen desde e! momento mismo
de su creanion

152 En la Parte |, articulo 10 {1), establece una presuncion a favor de fa petsona Que us¢ una compuladora para crear un dsefio
protegido. ya que és1a se fendra como el creador def disedo.

18 Pane 1t Articulos 16 (4) Op. Cit

V2 Parte | Articulos S y 10 Op Cit
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. Examinacion

Al no existir como requisito la inscripcion para conslituir o declarar la existencia de un derecho

exclusivo, no existe.
. Derechos del Titular.

El titular de! derecho de un disefio protegido tiene, durante el periodo de proteccién, los
siguientes derechos exclusivos:

1 Copiar el disefio, directa o indirectamente, en un soporte material.
2 Fabricar un circuito integrado de acuerdo con el disefio o con la copia de éste.
3 Explotar el disefio comercialmente en Australia.'®

Asimismo, los derechos exclusivos otorgados por la legislacion australiana incluye e! derecho
de autorizar a cualquier persona a efectuar actos relacionados con el disefio del circuito

integrado, "¢

Para los propositos de la Ley, un diserio de circuito se considerara que ha sido comerctalmente
explotado si éste, una copia del disefio, 0 un circuito integrado fabricado de acuerdo con el
diseo (esté incorporado o no el circuito integrado a un producto) ha sido vendido, a través de
contrato o, de cualquier forma, ofrecido o puesto en circulacion, mediante contrato o, de
cualquier forma, importado con el proposito de venta, mediante contrato o, de cualquier forma,

de manera que sea distribuido en vias comerciaies.'*

La Ley especifica que existird explotacion comercial si se efectia cualquiera de los actos
citados, independientemente de que se trate de copias o reproducciones de! disefio del circuito
original o un circuito integrado fabricado de acuerdo con estas reproducciones. Lo anterior es
importante dado el régimen de derecho que adopta la ley australiana (basado en

consideraciones pertenecientes al copyright law).

Como dato adicional la ley australiana hace referencia a los derechos exclusivos futuros,
refiriéndose a ellos como los derechos que se adquiriran con el tiempo o con un acto de futura

reatizacion,

3 Parte I Articulos 17 Op Ci
"™ Parte i Anlicufos § Op Cit
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La 1ey' aué(rali'ana,‘ en su Division 3, contiene una serie de actos que no son considerados como
violacion al derecho exclusivo de! litular, a saber, la explotacion comercial inocente, la
reproduccién “para uso privado™, fa reproduccion para fa investigacion o propésitos de
ensefianza, la evaluacion o analisis, la explotacion comercial del disefio protegido explotado

previamente bajo licencia y el uso para proposiios de defensa o seguridad.

Respecto de la explotacion comercial inocente, ésta se presenta cuando una persona explota
comercialmente, o autoriza la explotacion comercial de un circuito integrado sin autorizacion'™’
en Australia, siendo un circuito fabricado de acuerdo con el disefio, si al momento de adquiririo,
la persona no supo y no podria esperarse razonablemente que haya sabido, que el circuito no

contaba con autorizacién.

Una vez que la persona ha tenido conocimiento o podria esperarse razonablemente que o haya
tenido, deja de aplicarse 1a limitacion al derecho respecto de cualquier explotacién comercial
subsiguiente, a menos que la persona pague al titular o licenciatario una remuneracion justa
convenida o determinada mediante un método acordado, entre 1a persona y el titular o, a falta
de acuerdo, la compensacion serd determinada por la Corte Federal de Australia, previa

solicitud por cualquiera de ellos

La explotacion comercial de! disefio protegido, explotado previamente bajo licencia, se asimila
al principio de agotamiento del derecho. En este sentido la ley australiana establece que cuando
un disefio protegido es comercialmente explotado, en Australia o en cualquier otra parte, por o
con licencia del titular del derecho exclusivo, y una persona adquiere una copia de! disefio o un
circuito integrado fabricado de acuerdo con éste. como resultado de esa explotacion comercial,
no se considerara infraccion, si la persona a su vez explota comercialmente la copia o el circuito

integrado en Australia.

Quiza el mas notorio de los actos que no constituyen violaciones al derecho exclusivo, sea el
uso para propositos de defensa o seguridad. La ley australiana establece que cualquier acto
hecho por fa Comunidad de Naciones (Commonwealth) o por una persona autorizada por

escrito por ésta, en relacion con un disefo protegible, no serd una infraccion si:

"¢ Parle | Articulos 8 Op Cit

"* No se considerard COMO uso prvads de una copa de un disefio protegido o un crcuto integrado fabricado de acuerdo con un
diseho proteqdo o con una reproduccion de éste. si 13 persona que 13 Copa o fabnca ef cucurlo. en sy Caso, aprovecha o dsinbuye
comeruiaimente en una magnitud que perudigue 10s intereses det Mular Aticlo 21 Op Ci

" *in aulonzacién’. signihica sin ficencia del duerio el dereCho excluso del dseiio



173
ESTUDIO COMPARATIVO DE DIVERSOS CUERPOS LEGISLATIVOS

1-es con motivo de la defensa o seguridad de Australia; y

2 la Comunidad o la persona autorizada, en su caso, ha efectuado sin éxito todos los pasos
razonables para obtener una licencia del titular del derecho exclusivo, en términos razonables.

. Obligaciones del Titular.
No contiene un capitulo especifico de obligaciones.

Cabe hacer notar que Ia ley no establece la obligacién de fijar en el disefio o en el producto final
un aviso de que se encuentra protegido. Sin embargo, el ariculo 39 hace referencia a las
etiquetas evidentes, que pueden ser fijadas en el disefio, en una reproduccion de éste, en el
crcuto integrado elaborado a partir del disefio, en el empaque que lo contiene, o en el producto
que lo incorpora y que constituye una prueba suficiente “prima facie” (a primera vista) a favor
del titular del derecho, en las acciones derivadas de la violacion a sus derechos exclusivos. '*®

Esta etiqueta debe ser fijada de manera de que no deje lugar a dudas de su existencia y llevar
una declaracion, que a su vez, establezca que se trata de un producto protegido, especifique el
pais y el afio en que fue comerciaimente explotado por primera vez y asi como el nombre del

fabricante de! disefio.
. Licencias y Transmision de Derechos.

Los derechos exclusivos son propiedad personal y, sujeto a la seccion 45, son trasmisibles por

cesion, por testamento y por devolucion por ministerio de ley.

Una cesién de derechos exclusivos puede ser limitada de cualquier forma, incluyendo

cualquiera las siguientes maneras:

(a) puede concederse para una o mas de las clases de actos que. en virtud de esta ley, el titular
del derecho exclusivo puede efectuar (incluso los que no se encuentran especificamente
descritos);

(b) puede concederse para un lugar, o una parte de, Australia;

(¢) puede concederse por tiempo limitado, es decir, por parte del periodo de proteccion del
disefio en el que los derechos exclusivos subsisten.

[ —
154 fyacion de la etqueta 0 marca y a prueba que hace a favor del ttular del derecho se refaciona particularmente con la
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“‘Una cesion de derechos exclusivos (total o parcial) no tiene efecto a menos que se efectiie por
escrito y se firme por o en nombre del cedente.

L
'Un'ailicvencia concedida respecto de los derecho exclusivos por el fitular, da a cada

-causahabiente legitimo el derecho de otorgar una licencia de la misma magnitud.'*®
. Violacion al Derecho.

‘Se considera infraccion al derecho exclusivo del titular de un disefio protegido. cuando una
persona que, durante el periodo de la proteccion del diserio y sin licencia del fitular:

1. reproduce o autoriza la reproduccion del disefio en forma materal,
2. fabrica o autoriza la fabricacion de un circuito integrado de acuerdo al disedo, 0
3 explota comercialmente o autoriza la explotacion comercial de! disefo en Australia, si la

persona sabe o debe razonablemente saber. que no esta autorizado por el titular de! derecho

para hacerlo.'®

La accion derivada de la violacion al derecho exclusivo prescribe a! fin del sexto afio contado a
partir del dia en que tuvo lugar la infraccion '’

. Sanciones.

Las sanciones las constituyen el pago de dafios ocasionados por la infraccion, asi como los
dafios adicionales (derivados de las acciones ejercidas, por ejemplo).

4, Republica de Austria (Republik Osterreich)
. Sistema de Proteccion.

La Ley Federal del 23 de junio de 1988 sobre la Proteccion de las Topografias de Productos
Microelectronicos Semiconductores sigue un sistema constitutivo de derecho basado en el

registro de la topografia, aplicando mutatis mutandi la Ley de Patentes austriaca.'™

excepcion de explotacion cometcial inocente contenda en 1a proia ley ustiaiana

¢ Parte IV Articulo 45 Op. Cit

1 Parte Il Amiculo 19 Op Cit

14 Parte fll Articulo 28 Op. Cit

2 Adieulo 1 (1) y 8 {3} de la Ley Feaeral del 23 de unio de 1933 sqore Ia Proteccidn de 35 Topogratias de Productos
Microetectronicos Semiconductores
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... - Autoridades. Encargadas de su Aplicacion. -

La barté administrativa (registro y cancelacion) corresponde al Registro de Semiconductores
dependiente de la Oficina de Patentes de Austria del Ministerio Federal de Asuntos
Economicos.

En las vias jurisdiccionales son competentes la Corte Comercial y la Corte Criminal de Viena,

en cuanto a los procedimientos y acciones def orden civil y los delitos. respectivamente '
. Objeto de la Proteccion.

E! objeto de la proteccion de la ley austriaca son las topografias, entendidas como las
estructuras tridimensionales de productos semiconductores. en la medida de que sean
originales. Cabe destacar que el concepto de originalidad manejado por la ley es el mismo

contenido en la ley alemana'®*
. Sujeto de! Derecho.

Se establece que e derecho de proteccion a los semiconductores periengce al creador de fa
topografia. Asimismo, se incluye una disposicion sobre las topografias creadas sobre la base de
un empieo 0 comision, en estos caso, salvo estipulacion en contrario. los derechos exclusivos
“corresponden al empleador o a la persona que dio la comision '**

. Duracion de la Tutela.

La proteccion otorgada a las topografias de productos microelectronicos semiconductores,
expirara el Ultimo dia de! décimo afio posterior a la fecha en que fue otorgada la proteccion. La
ley austriaca establece 2 supuestos para €l comienzo de la proteccion, a saber: cuando una
topografia ha sido explotada. la proteccion comienza a pariir del dia de la primera explotacién
comercial, no confidencial. siempre que sea presentada la solicitud de registro en la Oficina de
Patentes dentro de los 2 afios siguientes a la explotacion, 0 a partir de! dia en que la topografia
es presentada para su registro en la Oficina de Patentes, si no ha sido explotada

comercialmente o o ha sido de forma confidencial '

Haieuto 10y 23( (2. Op Gt
Yanuo titiy2 Op Gt

" Aricuio 3 Op Ct

adito 8 Op Cd
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Por ofra parte, se establece el supuesto de caducidad del derecho, si la topografia no ha sido
. explotada comercialmente o0 no ha sido registrada en la Oficina, dentro de los 15 afios

posteriores al dia de la primera fijacion. '
. Requisitos para Otorgar la Proteccién

La proteccion solo puede hacerse valer una vez que el derecho de proteccion al semiconductor
ha sido inscrito en el Registro de Semiconductores '®

Para ello debe presentarse una solicitud por escrito ante la Oficina de Patentes, de forma

separada para cada topografia. La solicitud debe contener:'®®

1. Una peticién de registro de la topografia ante el Registro de Semiconductores ¥ una
breve y precisa designacion para la topografia (titulo).

2. Material que identifique o ilustre la topografia o una combinacion de ellas,
adicionalmente, cuando sea conveniente. el producto semiconductor mismo.

3. Una declaracion sobre el dia de la primera explotacion comercial de la topografia, )
cuando éste sea anterior a la solicitud de inscripeion

4. Acreditacion del derecﬁo a reclamar la proteccion

Ademads, la solicitud estara sujela al pago de una cuota para su tramite.

. Examinacion

Sdlo se practica un examen formal, sin analizar otro aspecto de la solicitud.'”®
. Derechos del Titular.

La proteccion a semiconductores en Austria, produce como efecto que el titular de! derecho
puede prohibir, para propdsitos comerciales. la reproduccion de la topografia, porciones
explotables de forma independiente o 1a produccion de representaciones para la fabricacion de

la topografia

% Atticylo 4 Op Cit

158 Aticulo 8 {3) Op. C

' Articulo 9 Op Cit.

110 El adiculo 10 (1). establece: “Cuando la soicitud cumpla con los requisitos del aticulo (secc:dn) 9. se procederd a la mscripin
el Regisiio de Semiconductores de la Ofcina de Patentes, sin mayor examen.”.Op cit
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Asimismo, puede prohibir el ofrecer, poner en el comercio o distribuir o imporiar con tales
propositos representaciones para la fabricacion de la topografia o un producto semiconductor
que la contenga, asi como porciones explotables de forma independiente. "™

Sin embargo, esos efectos no podran ser extendidos hacia los siguientes actos'

1 Los realizados para propdsitos no comerciales
2 La reproduccion de la topografia con propdsitos de analisis, evaluacion o ensefianza, y
3 La explolacion comercial de la topografia creada sobre la base del analisis o la

evaluacion y que sea original."”?

La proteccidn de semiconductores no tendra efecto respecto del infractor inocente, el cual

estara obligado a compensar al titular por la explotacion comercial
. Obligaciones de! Titular.

Se imponen al titular como obligaciones el efectuar el pago correspondiente por la presentacion
de registro [articulo 9 (3)), 1a obligacion de declarar la fecha de primera explotacion comercial,
en su caso [articulo 9 (2) 3.] y el registro de todas las licencias y transmisiones de derechos
para que surtan efectos ante terceros y sus respectivos pagos de cuotasfarticulo 12 (2) y (3)].

. Licencias y Transmision de Derechos.

Respecto a las licencias y transmisiones se aplica mutatis mutandi las disposiciones contenidas
en la ley de Patentes de 1970 sin embargo, la Ley austriaca de Proteccion a tas Topografias,
establece que el derecho podra ser transferido en su totalidad o en partes conceptuales, sera
heredable y no pasara al Estado.'

. Violacion al Derecho.

No se establecen supuestos de violacion parliculares, la ley austriaca establece que cualquier
persona que sufra una violacion en sus derechos de semiconduclores, establecidos en el

articulo {seccion) 6 puede ejercitar las acciones legales conducentes.”

1 Anticuto 6 (1) Op. Ct o
"7 Ariculo 62) Op Cit

" knticwlo 6 (3). Op Cit

€ Anigulo 12 (4)y (1) Op Ct

' Anticulo 21 {1) Op. i



178
s '\LOS E‘SQUEMA§ DE TRAZADO DE CIRCUITOS INTEGRADOS EN EL DERECHO COMPARADO

Cualquier persona que infrinja el derecho derivado de un semiconductor podré ser condenado
- por la Corte al pago de una multa de hasta 360 dias de salario.

La misma sancion podra ser impuesta al propietario o director de una empresa que no previno
la infraccion por un empleado o en el curso de las actividades empresariales. Cuando el
propietario se trate de una entidad legal, la multa se aplicara a los 6rganos de la empresa que
hayan cometido dicha omision. La empresa sera conjunta e igualmente responsable con fa
parte culpable en relacion a las multas impuestas '

5. Reino de Bélgica (Royaume de Belgique o Koninkrijk Belgié)
. Sistema de Proteccion.

El sistema belga establecido por la Ley sobre la Proteccion Juridica de la Topografias de
Productos Semiconductores, otorga una proteccion Unica y separada de cualquier otro régimen
legal.

De acuerdo con ella no existe la necesidad del registro para que se genere el derecho exclusivo
del titular de a topografia '’

. Autoridades Encargadas de su Aplicacion

En virtud del sistema de proteccion que sigue Bélgica, no existe una autoridad administrativa
que se encargue de la aplicacion de la Ley. No obstante, la propia Ley establece la competencia
de las autoridades jurisdiccionales

Las demandas respeto de topografias de productos semiconductores seran oidas en corles de

primera instancia cualquiera que sea la cuantia del asunto."

"t Anicule 22 Op Cit

7 Aticuto § de 1a Ley de sobre 1a Protecoién Jusaica de fa Topogtatias de Productos Semiconduciores

s Anticulo 16 *{1)Cualquier demanda basada en I infraccedn det derecho exclusvo y en un acto contrario a las préacticas de
comercio Justas serd 0ido exclusvamente pot 1a cone de primera nstancia  (2)Serd competente 1 1a corle establecida en fa circunsenpcion
de la cote de apelacian en cuyC jurisdccion se haya comprometdo 13 infraccén 0 @ opuion 0! demandante. aquella en cuya junsdiction
tenga ¢l 0 10s demandados su domiciio o residencia, 2. la corte establecida en la citcunscripaion de fa corte de apefacidn en cuyo jurisdiccion
¢! demandante tiene su domicho o fesidencia si el o los demandados. no bene domiciio o residencia en el Rewro e Béigica. y (3) Cualquier
acuerdo €n contravencion a lo anlenor antes o dwante de 13 exstencia de 13 dispula st nulo”
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. Objeto de la Proteccion.

El objeto de proteccion de la Ley belga son las topografias, en la medida de que satisfagan la
condicion de ser resultado del esfuerzo intelectual de su creador y no sean comunes en la
ndustria de semiconductores.'™ Cuando la topografia consista de elementos que sea comunes
en la industria, sélo sera protegida si la combinacién de tales elementos. tomados en su
conjunto, satisface las condiciones sefialadas con anterioridad.'®

Cabe destacar que para efectos de definiciones, la Ley belga remite a las disposiciones de la
Drrectiva 87/54/CEE del Consejo de la Comunidad Econémica Europea sobre la Proteccion
Juridica de las Topografias de los Productos Semiconductores.

. Sujeto del Derecho.

Se establece la titularidad del derecho al creador de la topografia; sin embargo. se contempla el
caso de la creacion en el curso de un empleo y la creacién derivada de una comision ¢
encargo.”™"

. Duracién de fa Tutela.

Al no existir un registro, se establecen 2 supuestos para computar el plazo de duracion del
derecho.

En el caso de que la topografia ha sido comercialmente explotada, el derecho exclusivo expira
al término del décimo afio en que 1a topografia fue por primera vez explotada

Cuando la topografia no ha sido comercialmente explotada en ninguna parte. al término de 15

afios contados a partir de la primera fijacion o codificacion. cualquier derecho expirara,'®
. Requisitos para Otorgar la Proteccion

E! derecho exclusivo se otorga cuando la topografia es fijada o codificada por primera vez, es

decir, exige la existencia de un soporte material,'®*

* Establece como condiciones la ongina'dad sutieliva y objetiva de la topograhia. sin imchur n ningun namento dicho térming
** Anticuto 2 Op. Ct

* Anticuty ty 4. Op. Cit

' Atticulo 911)y (2) Op CH

" Anticglo § (1), Op Gt




LOS ESQUEMAS DE TRAZADO DE CIRCUITOS INTEGRADOS EN EL DERECHO COMPARADO

‘s . Examinacion

: En_v'irt‘t»t.id;,del vanto anterior, €s obvio que no existe examinacion, ya que la topografia no es
Vsuje‘(o\,de_ réglstrb para ser protegida.

- ‘Dérecﬁos del Titular.

El ‘creador de una topografia de un producto semiconductor tiene el derecho exclusivo y
temporal de reprbducirla y explotarla comercialmente."™
No obstante lo anterior, se contemplan diversas limitaciones al derecho exclusivo del titular, a
saber: la reproduccion para propositos de analisis, evaluacion o ensefianza,'™ la llamada
ingenieria inversa,'™® los actos cometidos por un infractor inocente'™ y la comercializacion
efectuada en virtud de! principio de agotamiento del derecho,'® mismas que son simitares a las

definiciones y conceptos dados por la Directiva anteriormente cilada.
] Obligaciones de! Titular

La Ley belga no contiene articulo alguno que hable sobre las abligaciones del fitular, ni se
desprenden del contenido de los ariculos analizados

. Licencias y Transmision de Derechos

La Ley solo se limita a establecer en materia de transmision de derechos, que el derecho a la
proteccion oforgada podra ser transferida a los causahabientes legitimos del titular del
derecho.'®®

+  Violacion al Derecho.

No se establecen supuestos de violacion particulares, la ley belga establece que cualquier
persona que sufra una violacion en sus derechos establecidos en el articulo 1 puede ejercitar

las acciones legales conducentes.

" Anticuip 9, Op Cit
% Articulo 10 (3). Op. Cit
1 Aticulo 10 (b) Op Cnt
" Articulo 11 Op. Cit
8¢ Adticulo 12 Op Cnf
5 Atticulo 5. Op Cit
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Las acciones para perseguir la infraccion del derecho exclusivo prescribe a los cinco afios
contados a partir del dia en que ésta tuvo lugar.

. Sanciones.
- L’va‘C!oﬁé prra‘ exigir a cualquier infractor, a peticion de parte:
1. el cese de la infraccion;

2. el pago al demandante de una indemnizacion para hacer efectivo el prejuicio causado por la
infraccion.

Adicionalmente, en caso de mala fe. la corte podra ordenar la confiscacion a favor dei
demandante de los productos de semiconductores fabricados infringiendo el derecho exclusivo,
asi como los instrumentos o medios usados especialmente para su fabricacion. Silos productos
semiconductores han sido transferidos a cambio del pago o del perdon, la corte podra agregar

una cantidad igua! al precio o valor de los productos transferidos.
6. Canada.
. Sistema de Proteccion.

E! sistema seguido por la "Integrated Circuit Topography Act” o Ley de Topografias de Circuitos
Integrados de Canada, para otorgar derechos exclusivos sobre |a topografia, se fundamenta en
el registro, es decir, se trata de un sistema formal constitutivo de derecho.'

. Autoridades Encargadas de su Aplicacion

La autoridad administrativa encargada de su aplicacion es e! Registro de Topografias, cuyo
titular sera designado por el Ministerio del Consumidor y Asuntos Corporativos.''

9 Arliculo 3 (1) de la Ley de Topogratias da Circuitos Integrados de Canada.
" Anicuto 25. Op Cd
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A‘simisﬁia;"la' ley establece la jurisdiccion concurrente de fa Corte Federal para oir y determinar:
(a) cualquier accion por la Infraccion del derecho exclusivo de una topografia registrada; y

(b) cualquier disputa relacionada con la titularidad de una topografia o cualquier otro derecho

derivado de ésta.'”

. Objeto de la Proteccion.

193

Una topografia™ es inscribible bajo esta Ley solo si es original.

Se considera que una topografia es original si retne las siguientes condiciones:

(a) no ha sido producido por mera réproduccién de ofra topografia o de ninguna parte
considerable de ella; y

(b} es el resultado de un esfuerzo intelectual y no es al momento de su creacion comin entre

creadores de topografias o fabricantes de circuitos integrados

(3) Cuando una topografia consista de una combinacion de elementos o interconexiones que
son comunes entre creadores de topografias o los fabricantes de circuitos integrados, la
topografia se considerara como original sélo, si la combinacion, considerada como una

totalidad, reine las condiciones mencionadas anteriormente.'**
. Sujeto del Derecho.

Para los propositos de esta Ley, el creador es el titular originario de los derechos; sin embargo,
cuando una topografia es creada en el transcurso de empleo o conforme a un contrato, el
patron o la parte contratante para quien la topografia fue elaborada se considerara como el
creador de la topografia a menos que el patron y empleado o las paries del contrato, en su

caso, lo convengan en contrario.'**

192 Articulo 23 Op C

193 Para los proposttos de a ley canadwense se entiende por <topografia> el disefo, en cualquier forma expresado, de
a disposicion de (a) las interconexiones, cualesquiera, y los elementas para [a elaboracion de un circuilo integrado o (b) los
elementos. cualesquiera. y las interconexiones para la elaboracion de una capa 0 fas capas habituales para ser agregadas a un
circuito integrado en una forma intermedia. Atticulo 2. Op. cit

s Adticulo 4 {1} {a) ¥ (b). (2) y (3) Opeut

15 Atticulo 2 (4) Op ot
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o . :Duracién de la Tuteta.

El derecho exclusivo de una topografia registrada subsistird por un periodo que comienza en la
fecha de presentacion de la solicitud para el registro de la topografia y termina al final del
décimo afio calendario posterior al afio calendario en que la topografia es comercialmente
explotada por primera vez'® o el ao calendario de la fecha de presentacion de la solicitud '

. Requisitos para Otorgar la Proteccion.

Sujeto a la Ley canadiense, el registro de una topografia, a menos que sea declarado invdlido,
da al creador de la topografia o, cuando la topografia ha sido transferida, al causahabiente
legitimo de ella, un derecho exclusivo en la topografia para la duracion del periodo referido en la

seccion 5 (10 afos).”*®

Una topografia original es registrable si es presentada una solicitud de registro de la topografia,
conteniendo la informacion y material requerido para su identificacion y acompariada por el
pago de la cuota establecida, en el Archivo antes de que la topografia sea comercialmente

explotada por primera vez o0 dentro de los dos afios siguientes a la primera explotacion '
. Examinacion
El Registre no averiguara sobre fa exactitud de ninguna informacién o material contenido en la

solicitud para el registro de una topografia. limitandose a revisar si satisface los requisitos

formales exigidos por la Ley.2”

. Derechos del Titular,

El derecho exclusivo derivado de una topografia registrada otorga un derecho subjetivo de
hacer, a diferencia de otras leyes que otorgan una facultad de prohibir. Los derechos exclusivos

derivados de la Ley canadiense son:

(a) reproducir la topografia o cualquier parte considerable de ella;

1% Para los efectos de la Ley canad-ense. una topogratia es por primera vez Comergiamente explotada cuandd ia topogralia o una
parte consideradle de ella, 0 un crcuid integrado que incorpora 1a topoyralia © una parte considiratle de € es peplotada comerciaimente pot
primera vez en cualquier lugar en el mundo por © con el consentimiento de la persona que posee el derecho pard comercialmente explotar 12
topogralia en ese momento y en ese lugar Aticulo 2 Op cil

BAR S Opet

8 Articulo 3(1) Op Cit

" Articulo 4 {b) Op Ct

* Amiculo 18 (2). Op Cil
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(b))} fabricar un circuito integrado que incorpora la topografia o cualquier parte considerable de
ella; y .
(c) -~ la importacion o explotacion comercial de la topografia; o cualquier parte considerable de

ella o un circuito integrado que incorpora la topografia o cualquier parte considerable de ella. !

. Obligaciones del Titular.

Se establece la obligacion de pagar una cuota por el registro, en el monto y forma

establecido.?®

. Licencias y Transmision de Derechos.

Una topografia, registrada o no, es transferble, total o parcialmente. Asimismo, una topografia,
registrada o no, total o parcialmente, puede constituir materia de a una licencia.”™ La ley no
establece la obligacion de inscribir las transferencias o licencias otorgadas.

. Violacion al Derecho.

El derecho exclusivo de una topografia registrada es infringido por cualquier persona que
realiza cualquier acto, considerado como derecho exclusivo, sin el consentimento de su. -
propietario.®*

No podran demandarse regalias, dafios y perjuicios o los dafios punitivos por cualquier acto de
infraccion cometidos con anterioridad a tres de afios a partir de que se ha generado la accion.™® .

No se considerara infraccion al derecho exclusivo de una topografia registrada:*®

(a) cualquier acto relacionado con la reproduccion de la topografia registrada o cualquier
parte considerable de ella o 1a fabricacion de un circuito integrado que Ia incorpora o cualquier
parte considerable de ella; para el Unico proposito de analisis, evaluacion, investigacion o
ensefanza respecto de la topografia;

' Articulo 3(2) Op. Ci.

2 ptticulo 16 (3). Op Cit
) Aticulo 7. Op. Cit.

M gricuio 6 (1), Op. Cil

5 Ariculo 12(1). Op. Cit.
% Articulo 642 y (3). Op. Cit
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(b)  cualquier acto relacionado con la reproduccidn, fabricacion o explotacidn en relacion a
otra topografia que es creada sobre la base de la investigacion o evaluacion o analisis referidos
en el parrafo anterior y que es original:

(c) cualquier acto relacionado con la importacion o explotacién comercial de la topografia
registrada en relacion al circuito integrado que fa incorpora o una parte considerable de ella, en
cualquier tiempo después de que el circuito integrado se vende en cualguier lugar por o con el
consentimiento de |a persona que es titular del derecho de vender esa topografia registrada en

ese momento y en ese lugar;

d) cualquier acto relacionado con la reproduccidn, fabricacidn o explotacién, cuando el acto
se ha hecho por un propdsito privado y no comercial. o

{e) por traer un circuito integrado que incorpora la topografia registrada o una parte
considerable de ella temporalmente dentro de Canada si ese circuito integrado forma parte de
un vehiculo, embarcacion, aeronave o nave espacial registrada en un pais diferente a Canada y
que entra temporal o accidentalmente en su territorio y son usadas para un propoésito que es
necesario o auxiliar a ese vehiculo, la embarcacion. aeronave o nave espacial *’

Asimismo, no es una Infraccion al derecho exclusivo cualquiera de los actos mencionados en
relacion a una topografia que sea creada independientemente.

Por otra parte, dentro de los procedimientos legales establecidos por la ley canadiense se

encuentran la excepcion por infraccion inocente y por agotamiento del derecho. ™

. Sanciones.

Una corte competente, puede en una accion de infraccion del derecho exclusivo de una
topografia registrada, puede emitir cualquier orden, segun las circunstancias lo requieran,
incluyendo aquellas que provean el desagravio, el pago de derechos y la recuperacion de dafos
o perjuicios, dafios punitivos y para la eliminacién de cualquier producto violatorio de! circuito
integrado o cualquier articulo violatorio del cual forme parte un circuito integrado que incorpore

una topografia protegida.”®

“ Esla excepcion es un remanente el articylo 5 ler del Convenio de Paris. relacionado con las Patentes libre introduccion de
405 que formen pate de aparatos de locomocion

t hrticulo $0y + 4 Op il

i Anicuo 9 Oped

CYetos pa
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7. Republicas Checa y Eslovaca {Ceska Republika y Slovak Republika)

. Sistema de Proteccion.

El sistema adoptado por la Ley sobre la Proteccion de Topografias de Productos
Semiconductores de las Repuiblicas Checa y Eslovaca. se basa en el Registro de la Topografia.

El siendo el registro constitutivo de derechos en virtud de que los efectos de la proteccion solo
pueden ser hechos valer frente a terceros hasta después de que la topografia ha sido inscrita

en el Registro.?'®
. Autoridades Encargadas de su Aplicacién.
La oficina encargada del registro sera la Oficina Federal para Invenciones.”"!

. Objeto de la Proteccién.

La proteccion bajo esta Ley se aplicara a las topografias de los productos semiconductores®”

(en adelante mencionados como "topografias”) que sean el resultado del esfuerzo intelectual
del creador y no sean comunes en la industna de semiconductores. La proteccion bajo esta Ley
se aplicara también a las partes de Ia topografia que sean independientemente utiles y a las

representaciones usadas en la fabricacion de topografias *

Una topografia consistente de elementos comunes serd protegida en lo que respecta a la

combinacion de estos elementos conocidos satisfacen los anteriores requerimientos

La proteccion otorgada solo se aplica a las topografias creadas después de la entrada en vigor

de esta Ley.*"

. Sujeto del Derecho.

0 Articulo 10 {2) de la Ley sobre la Proteccion de Topografias de Productos Semiconductores de las Repitiicas Checa y Eslovaca

M pdicwl 5. Op. ¢t :

22 Adiculo 2 (1) Para tos propdsilos de esta Ley por topogratia se en.enueva una serig de magenes fjas o codficadas en cualquier
manera, estrechamente relacionadas que un arreglo tridh de 1as capas del producto final cuando cada
tepresentacion se refiera al modelo de una capa de un producto semiconductor o de una parte de esie. o de la supericie de un produclo
semiconductor manufacturadas en etapas individuales

M Adieulo 4 {1) Op it

M Adiculo 19, Op cil
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E) derecho de proleccion de la topografia se aplicard en favor del creador 0 en favor del
causahabiente respectivo en el titulo. Si Ia topografia ha sido creada en el curso del empleo o
una relacion similar, el derecho de proteccion se aplicara a favor del patrén o de la persona por
quien la topografia ha sido encargada, a menos que se disponga de otra manera por el

contrato *'*

. Duracion de la Tutela.

La proteccién de la topografia comenzara en la fecha de primera explotacion comercial, a
excepcion de la efectuada en forma confidencial, de la topografia, si después ha sido
presentada debidamente con la Oficina dentro de los dos de afios de dicha explotacion, o en la
fecha de presentacion de la solicitud regular con la Oficina conforme a las disposiciones de esta
Ley. con tél que la topografia no haya sido previamente explotada comercialmente, o si esta ha

sido explotada solo confidenciaimente.

La duracion de la proteccion de una topografia expirara después de diez afios desde el fin del

afio de calendario de su creacion.®™®
. Requisitos para Otorgar la Proteccion.

Cualquier persona que desee solicitar el derecho de proteccion de la topografia presentara una
solicitud por escrito respecto de la topografia para la cual busca proteccion en la Oficina. Se

presentara por separado una solicitud por cada topografia.

La solicitud contendra:

(a)  Una peticién para la inscripcion en el Registro de Topografias. Que contenga e! titulo de
la topografia,

{b)  EI material apropiado que identifique fa topografia, o el producto semiconductor que
contenga la topografia;

(c)  La fecha del dia de la primera explotacion comercial de 1a topografia. a excepcion de la
confidencial, con tal que tal dia sea anterior a la fecha en la que ha sido presentado fa solicitud.
(d)  Los documentos que establecen la autorizacién para solicitar la proteccién de topografia

bajo el articulo 4 {transferencia de derechos).

-_—_—-—-—

% Articulo 3 Opeit
i Ariiculo 9. Op cit
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El solicitante esta autorizado para marcar parte del material requerido para identificar la
topografia o sus partes como secreto comercial o industrial: en tal caso, el archivo contendra
una copia separada de estos documentos, en virtud de que las partes marcadas como secreto
de negocios o comercial ha sido hecho ilegible. El material no puede ser marcado como secreto

comercial o industrial en su totalidad .

La copia o reproduccion de los materiales de identificacion, o cualquiera de sus partes, por un

tercero no estéa permitida.®"

. Examinacion

Si la solicitud cumple con los requisitos anteriormente citados, la Oficina registraran la solicitud
en el Registro, es decir, sélo se efectia un examen formal de la solicitud y sus anexos.?'®

. Derechos del Titular.

Sin el consentimiento o licencia del propietario de la topografia estara prohibido para cualquier
persona:

a) reproducir la topografia o sus partes independientemente Utiles, y hacer representaciones de
la topografia para el proposito de fabricacién;

b) producir el producto de semiconductores que contenga la topografia protegida.

c) explotar comercialmente la topografia o el producto de semiconductor que contiene la
topografia protegida o su parte independientemente (til o la representacion de la topografia que
sirve para su fabricacion. ™"

Nuevamente, es importante recalcar que los efectos de la proteccion sélo pueden ser hechos

valer frente a terceros con posterioridad a la inscripcion de fa topografia en el Registro.
El efecto de la proteccion de topografia no extendera a™®

a) las actividades efectuadas para propositos no comerciales.
b) la reproduccion de la topografia para los propositos de andlisis, investigacion, desarrolio,

0 ensefianza.

M Adiculo 7. Op.cit

218 Aticulo 8 (1). Op it
2% Articlo 10 (1) Op cit
0 Aticulo 11, Op.cit.
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c) la explotacion comercial de una topografia que ha sido creada como resultado de!
analisis, investigacion o desarrolio bajo el inciso (b) anterior, sila nueva topografia satisface los,
requerimientos de proteccion.

d) la explotacion comercial subsecuente de la topografia o de un producto de semiconductor
que contiene la topografia protegida. con tal de que la topografia o el producto haya sido

distribuido por el propietario de topografia o con su consentimiento explicito

Ei efecto de proteccion no se extendera a una persona que adquiere de buena fe un producto
semiconductor que contiene la topografia protegida y ia distnbuya sin el consentimiento del
propietario de topografia. A partir de la fecha en que esa persona adquiere el conocimiento que
el producto contiene la topografia protegida, el propietario de topografia estara autorizado para
demandar una compensacion razonable por la continua explotacion comercial delf producto, el

alcance de esa explotacion es decisivo para determinar el nivel de la compensacion,
. Obligaciones del Titular,

No contiene un capitulo especifico de obligaciones.

. Licencias y Transmision de Derechos.

Se establece que el derecho de proteccion de la topografia es transferible. Asimismo, la Ley

eslablece los requisitos para las licencias obligatorias.

El caso de las licencias obligatorias se presenta cuando no se alcanza un acuerdo de licencia
concerniente a una topografia protegida. La Oficina puede otorgar una licencia obligatoria,
siempre que un importante interés publico esté en el riesgo. Sin embargo. e! otorgamiento de
una licencia obligatoria no afectara el derecho del propietario de topografia para obtener

compensacion respecto del valor de la licencia. ™'

. Violacion al Derecho.

La ley no establece un supuesto particular o procedimiento a seguir en el caso de infraccién de
un derecho, se limita a establecer que se aplicaran, mutatis mutandis, las disposiciones de la
Ley de Patentes en lo que se refiere a los recursos legales y derechos infringidos,

* Aticula 4y 12 Op ot
S Adculo 18{2). Op it
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. Sanciones.

Igualmente, no se establecen las sanciones en el cuerpo de la Ley citada, aplicdndose la Ley de
Patentes. Disefios Industriales y Propuestas de Racionalizacion.

8. Reino de Dinamarca (Kongeriget Danmark)
. Sistema de Proteccion.

El Reino de Dinamarca, adopta en su Ley de Proteccion de Topografias de Productos
Semiconductores del 9 de diciembre de 1987, un sistema registral, en virtud del cua! los
derechos exclusivos pueden solo ser adquiridos si una solicitud para el registro de la topografia

ha sido presentada.’”®

. Autoridades Encargadas de su Aplicacion.

La Oficina Danesa de Patentes es la autoridad encargada de la administracion y aplicacion de
la Ley.

. Objeto de la Proteccion.

La topografia® sera el resultado del esfuerzo intelectual propio del creador y no debe ser
comun en la industria de semiconductor. Cuando la topografia consista de elementos que sean
comunes en la industria de semiconductores, sera protegido por la Ley sdlo si la combinacion

de estos elementos cumple las anteriores condiciones.
. Suijeto del Derecho.

El creador de una topografia de un producto semiconductor, o el causahabiente en el titulo del

creador, puede adquirir los derechos exclusivos para disponer de la topografia."5

3 Ariculo 5 (1) de ia Ley de Proteccion de Topogratias de Productos Semiconductores

M Para los propésitos de esta Ley. la topogratia de un producto semiconductor sgrihcard una sene de imagenes conexas que. no
obslante fijas o codiicadas. representan el modelo tridmensional de las capas de las cuales ef producto semiconductor estd compuesto, y en
fas que cada senie de imagenes tiene el modelo o pante del mode'o de una superhtie def producto semiconductor en cualquier efapa de su
fabricacion.

Paralos propdsitos de esta Ley un producto semiconduclor signicard fa forma hinal 0 intermedia de cua'quier producty

1) consistente de un Cuerpo de matenal que ngluye una capa de materia! semiconductor, y
q ¥ - :
2) fenga una o mds Capas ccmpuestas de material conductor. astanie 0 semiconductor. 'as capas estatan anegladas sequn
un predeterminada modelo tndimensional y
do para far, excl 0 junto con otras funciones. una funcion lectibrica

3
¥ Aiculo 2 1) Op et
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« . Duracién de la Tutela.
Los derechos exclusivos entraran en vigor en la anterior de las siguientes fechas:

(1) la fecha en que !a topografia es comercialmente explotada por primera vez; o
{2)  lafecha cuando una solicitud para el registro de la topografia ha sido presentada en la

Oficina Danesa de Patentes.

Los derechos exclusivos Hegaran a su fin a los 10 afos después del fin del afio calendario en

que derechos exclusivos han entrado en la existencia.

Si dentro de un periodo de 15 afos a partir de la fecha de la primera fijacion o codificacion de
la topografia, no se solicita el registro de la topografia y ésta no ha sido explotada

comercialmente, el derecho a la proteccion caduca.®®
. Requisitos para Otorgar la Proteccion.

Los derechos exclusivos pueden sblo ser adquiridos mediante registro. Para ello debe
presentarse una solicitud para el registro de la topografia ante la Oficina Danesa de Patentes

dentro de los dos afos de su explotacion comercial primera.

La solicitud comprendera una peticion completa para el registro con anexos. La forma de la

solicitud serd redactada por la Oficina Daresa de Patentes.

El Orden Ejecutiva concerniente a las Solicitudes para la Proteccion de las Topografias de
Productos Semiconductores, establece que la peticion sera firmada por el solicitante o su

agente. y contendra:*>’

1. El nombre del solicitante y direccion, y,

2 Una declaracion de si una persona natural indicada como el solicitante ha creado la
topografia;

3 Si el creador no es indicado como e! solicitante, una declaracion al efecto que

(a)  ha adquirido los derechos a la topografia en el curso de empleo del creador o por la

comision del solicitante, o

= Aticulo 5 (2). {31y (4). Op cit
+* Articuio 2 (2) de la Orden Ejecutiva concerniente a tas Solicitudes para ta Proteccion de las Topogralias de Productos
Semiconductores
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(b): ha "adquirido los derechos exclusivos para explotar la topografia comerciaimente de!
poééedor de los derechos, y que la explotacion comercial primera ha tenido lugar en cualquier
" paﬂe del mundo,

4. Si la topografia ha sido explotada comercialmente con anterioridad a la fecha de
registro, la informacic’m de la fecha de la explotacion comercial primera, y

(S) Si ef solicitante es representado por un agente, su nombre y direccion;

(6)  Untitulo corto de la fopografia;

(7)  Una declaracién de que la topografia es el resultado del esfuerzo intelectual de los
propios creadores y no es comun en la industria de semiconductores;

(8)  Unallista de los anexos presentados junto con la peticion para identificar o ejemplificar la

topografia.
Asimismo, debera ser anexado:

(1) el material que identifica o ejemplifica la topografia, y

(2)  un poder legal para el agente de! solicitante, si tiene.”®

La solicitud sera acompafiada por el costo preestablecido por la Oficina.

La solicitud y sus anexos sefialados arnba se presentaran en Danés. Sin embargo. el material
para identificar o ejemplificar la topografia puede contener términos técnicos en ingles.®*

E! material para identificar o ejemplificar la topografia inciuira dibujos o las fotografias de:
(1)  esquemas para la fabricacion del producto semiconductor,
(2)  mascaras o partes de mascaras para la fabricacién del producto semiconductor; o

(3) las capas del preducto semiconductor.

Ademas del material mencionado para la identificacion o ejemplificacion de la topografia, los
diskettes o transportadores de datos de las capas de la topografia que son registradas en forma
codificada. las impresiones de tales transportadores de datos, su descripcién suplementaria, o

ejemplares del producto semiconductor pueden ser depositados.

Si la topografia no representa el drea entera prevista, del producto semiconductor final, esto

sera indicado, y sera evidenle gue partes del drea son representadas por Ia topografia 2

1 Adiculo 2 (3) de la ciada Orden
5 Anticulo 3, Op. Cit
M Anticulo 6 Op it
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El malenal para identificar o ejemplificar Ia topografia se presentara en duplicado. Los dibujos y
) 23

ofros malenales escritos seran en formato A-4 (21 centimetros x 29.7 centimetros
El material para identificar o ejemplificar la topografia estara indispuesta al publico cuando ésta
sea declarada como un secreto comercial. No mas de la mitad del numero de capas puede
declararse como secreto comercial. Sin embargo, puede comprender una parle de una de
capa 232

Si un documento o el otro material presentado contiene secretos comerciales que son
innecesarios para identificar o ejemplificar la topografia o para establecer la fecha de la
explotacion comercial primera. la Oficina Danesa de Patentes puede previa solicitud. decidir que

el documento o el material estara indispuesto al publico total o parciaimente ***
. Examinacion

Al momento de practicar el examen a la solicitud, la Oficina Danesa de Patentes, determina si la
solicitud corresponde con una topografia de un producto semiconductor; si el solicitante cumple,
segtn la informacion proporcionada. las condiciones para adquirir los derechos exclusivos, a
saber: si es resuitado del esfuerzo intelectual de su creador y si se encuentra dentro de los

supuestos para el inicio de la proteccion.

Astmismo, revisa una serie de requisitos formales: st la peticion para el registro ha sido firmada;
st los anexos son presentados tal y como se establece; si se trata de una solicitud basada en
una transferencia o licencia de derechos se encuentra registrada y si el pago prescrito ha sido

cubierto, **
. Derechos del Titular.

Los derechos exclusivos de una topografia implican que Gnicamente con el consentimiento del

titular del derecho, cualquier persona puede:

(1) . reproducir [a topografia, incluyendo producir un producto semiconductor por medio de la

topografia,

' Atticulo 7 Op ait
X Atticulo 8 Op ot
2 Atticulo 8 Op ot
4 Articulo 10 de laLey y 13 d2 la Orden Ejecunva,
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(2)  explotar la topografia comercialmente, o
(3)° ‘importar la topografia 0 un producto semiconductor creado por medio de la topografia
para el proposito de explotacion comercial ***

Sin embargo, los derechos exclusivos no se extenderan a:

(1) la explotacion comercial o importacion para tal fin de una topografia o de un producto
semiconductor creado por medio de ésta, si la topografia o el producto semiconductor ha sido
distribuido por el titular de los derechos o con su consentimiento;

(2)  lareproduccion efectuada tiene lugar con el propésito de analizar, evaluar o ensefiar los
conceptos. procesos, sistemas o técnicas plasmadas en la topografia o la topografia si misma,
o

(3)  cualquier acto en la relacion a la creacion de una topografia que se encuentra en los
supuestos de proteccion de la ley, creada en base del analisis y evaluacion de otra topografia.

Igualmente, el derecho exclusivo no es oponible a una persona que, cuando adquiere un
producto semiconductor, no sabe o no tiene motivos razonables para creer, que el producto
contiene una topografia protegida. El adquirente puede continuar la explotacion del producto en
cuestion sobre terminos razonables acordados entre éste y el fitular.”*®

. Obligaciones del Titular.

Las obligaciones del titular consisten en apegarse a la forma y contenido de las solicitudes para
el registro y al pago de una cuota, mismos que seran establecidos por el Ministerio de Industria.

. Licencias y Transmision de Derechos.

Si los derechos de una topografia registrada se transfieren a otra persona, o si una persona
concede una licencia, incluyendo las no voluntarias, éstas deberan ser inscritas en el Registro,
previa solicitud y contra el pago de un costo.™

La inscripcion en el Registro derivada de la transferencia de una topografia registrada, o de una
licencia otorgada, comprendera el nombre y direccion det poseedor de los derechos en cuestion

y la fecha en que los derechos fueron transferidos u otorgados. En el caso de las licencias,

4 Articulo 6 (1) de la Ley Danesa de Proteccion de Topogratias de Productos Semiconductores
% Articulo 6 (2) Op cit
2 Aniculo 8.0p.cit
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debera registrarse si el poseedor del registro esta autorizado para otorgar licencias

adicionales.®®

£n el caso de las licencias obligatorias, la Corte Maritima y Comercial puede otorgar a terceros
una licencia no voluntaria para desempenar los actos referidos como exclusivos -del titular,
stempre y cuando el producto semiconductor no ha sido puesto en el mercado a un alcance
razonable por el titular de los derechos a pesar de la remuneracion apropiada

La Corte Maritima y Comercial establecera los términos de la licencia no voluntana, incluyendo
la cantidad de la remuneracion. Si las circunstancias cambian considerablemente, la Corte

puede a peticion de parte anular la licencia o establecer nuevos términos para la misma.”*®

Finalmente, por lo que se refiere a la transmision de un derecho, se establece un supuesto muy
singular, la transferencia de la titularidad de la topografia mediante un procedimiento
administrativo.*°

. Violacion al Derecho.

Cuando los derechos exclusivos a una topografia han sido infringidos, la Corte puede decidir
que los ejemplares de la topografia o los productos semiconductores producidos por medio de
la topografia seran alterados de manera especifica, destruidos, 0 entregados a la parte

demandante, contra una compensacion.

Asimismo, bajo circunstancias especiales, la Corte puede, cuando sea solicitado, otorgar
permiso para continuar con la eliminacion de los ejemplares o productos mencionados en el
anterior parrafo durante el término de proteccion o parte de este periodo, contra la

compensacion razonable y cualquier otra forma establecida sobre términos razonables.?'

. Sanciones.

8 Aniculo 20 de 1a Orden Ejecutva concerniente a las Sohctudes para ta Proteccion de tas Topogratias de Productos
Semiconductores

2% Articulo 13 de 1a Ley danesa )

2 81 una solicilud para el registro de una lopografia ha sido presentada y alguien prueba a 1a Ofiona Danesa de Patentes que &1y
no el solicitante es ef litwlar legitimo de a topografia ta Ohicina Danesa de Patentes transferira 1a soticitud al poseedor de los desechos st él o
solicita £agandose una cuola por ¢! procesamiento de la solicitud Articulo 11 (1) Op Cit

' Articulo 15y 16. Op. Cit.
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Una persona que infringe los derechos personales exclusivos conferidos por esta Ley, pagara
una compensacion razonable por explotar la topografia asi coma también los dafos por los
perjuicios adicionales que la infraccion puede haber ocasionado.”*

A menos que se disponga un castigo mas severo por la Ley. se impondra una multa a fa

persona que:
(1) intencionalmente infringe los derechos exclusivos contenidos en la Seccion 6.1,

(2)  en relacién a una solicitud de registro, presenta declaraciones falsas o engafosas o
suprima informacion de importancia vital, segun sea el caso.

Si la infraccion es cometida por una compania de responsabilidad limitada, una sociedad
cooperativa o similar, la compariia o la sociedad como tal puede ser multada.

Bajo circunstancias agravadas la sentencia maxima puede ser la simple detencion.™
9. Replublica del Ecuador
. Sistema de Proteccion.

El sistema seguido por Ecuador se encuentra establecido en el Capitulo VI "De los Esquemas
de Trazado (Topografias) de Circuitos Semiconductores” de la Ley de Propiedad intelectual.
Esta ley establece en su articulo 1 que la propiedad intelectuai comprende los derechos de
autor y derechos conexos, las obtenciones vegetales y la propiedad industrial, que abarca, entre
otros elementos a los esquemas de trazado (topografias) de circuitos integrados.244 lo extrafo
es que los principios en Ios cuales se basa el sistema de proteccion, no pertenecen al de fa
propiedad industrial, sino a! derecho de autor.

De acuerdo con la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana no existe la necesidad del registro
para que se genere el derecho exclusivo del titular del disefio, determinado incluso que la

proteccion se retrotrae a la fecha de su creacion >

. Autoridades Encargadas de su Aplicacion.

4 pgticulo 4. Op. Cit.

M Articulo 16. Op. Cit.

4 Sequndo péralo del art. 1 de la Ley de Propiedad Intelectua de Ecuador.
5 A, 179, primer pérrato. Op cit.
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La autoridad encargada de la aplicacién de las disposiciones de la ley es la Direccion Nacional
de Propiedad Industrial, la cual sera responsable del registro de esquemas de trazado: sin

embargo, éste es potestativo
. Objeto de fa Proteccion.

Contrariamente a los establecido por ta mayoria de las legislaciones, en Ecuador se protegen
los circuitos integrados y esquemas de trazado (topografias), es decir, la proteccion a los
circuitos integrados es de forma directa, en virtud de que constituyen por disposicion de (a ley,
en objeto de la proteccion.***Para el efecto establece las definiciones de circuito integrado, de

"gsquema de trazado (lopografia) y el concepto de fijacién del esquema **’

Se entendera que un esquema de trazado (topografia) estd “fijado” en un circuito integrado,
cuando su incorporacion en el producto es suficientemente permanente o estable para permitir
que dicho esquema sea percibido o reproducido por un periodo mayor a una duracién

\ransitoria.

Los derechos exclusivos de propiedad intelectual se aplicaran sobre los esquemas de trazado
(topografia) que sean originales en el sentido de que resulten del esfuerzo intelectual de su
creador y no sean corrientes entre los creadores de esquemas de trazado (topografia) y los

fabricantes de circuitos integrados en el momento de su creacion.

Un esquema de trazado (topografia) que consista en una combinacién de elementos o
nterconexiones que sean comunes. también estara protegido st la combinacién, en su conjunto,
cumple las condiciones mencionadas en el inciso anterior

Asimismo, establece que no seran objeto de proteccion los esquemas de trazado (topografias)
cuyo disefio esté dictado exclusivamente por las funciones del circuito al que se aplique™®, lo
cual resulta un ilogico, ya que en este casc el disefio no tiene una funcion estética o decorativa,

sino eminentemente técnica.

HARATACp oL

*a) Sepenx‘enne por *Circuto nlegrado’ un producto incluyendd un producto sem-conducior en su forma final o en una forma
intermedia €n ei Que los elemen'os, de Tos Cua'es UNO por lo mena: Sea un elemento actvo y. alguna o todas 13s interconexones formen parte
iniegrante del cuerpo o de fa superficie de una pieza de matenal y que esté destinado a reahzar una funcion electronica

by Se entende por “esquema de trazado (topograhia)” 1a disposicion tridimensional de (s expresada en cualquier
forma ue los cua'es uno prt 10 1Menos sea un elemento achvo y. de alguna o todas fas interconexiones de un Crculo integrado, o dicha
d spcsicien tndmensional preparada para un crcuo inlegrado destinada a ser fabncado

“*An 475 Op ot
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»Stijeto‘del Derecho.

~‘De acuerdo con la ley ecuatoriana, tendra derecho a la proteccion la persona natural o juridica
"“bajo cuya iniciativa y responsabilidad se ha creado o desarrollado un esquema de trazado

" {topografia). Los titulares se hayan amparados desde el momento de la creacion

“El anterior concepto abarca los disefios derivados de un contrato o con motive de un empleo.

Por otra parte, es menester sefialar que el registro que puede obtenerse ante la autoridad
aplicadora tiene caracter declaralivo y constituye una presuncion de titularidad a favor de quien

obtuvo el registro.’*

En el caso de que no se haya registrado el esquema de trazado, la prueba de su titularidad

correspondera a quien la alega.
. Duracion de la Tutela.

La duracién de la proteccion para los esquemas de trazado (topografias) en Ecuador, sera de
diez afios, contados a partir de la fecha de su primera explotacion comercial en cualquier parte
de! mundo.

No obstante, dicha proteccion no sera inferior a quince afios contados a partir de la fecha de la

creacion del esquema de trazado (topografia).®’

. Requisitos para Otorgar la Proteccion.

La sola creacion del esquema de trazado (topografia), genera la proteccion juridica en el caso
de Ecuador, en virlud de que con independencia de que se hubiese o no registrado el esquema,
la proteccién se retrotrae a la fecha de su creacion.

. Examinacion

Presentada la solicitud de registro, el Director Nacional de Propiedad Industrial analizara si se
ajusta a los aspectos formales exigidos por el Reglamento y, en particular si la informacion

# A1 176.0p .
0 A1 177.0p ci
1 At 179, Segundo parrafo. Op.oit.
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proporcionada es suficiente para identificar el esquema de trazado (topografia) y olorgara sin
" mas irdmite el correspondiente certificado de registro.’*?

e : héé‘del Titular.

El derecho del titular respecto a un circuito inlegrado es aplicable independientemente de que el

circuito integrado esté incorporado en un producto

E! titular del registro de un esquema de trazado (topografia) tendrd el derecho exclusivo de '

realizar, autorizar o prohibir;

a) La reproduccion por medios opticos, electronicos o por cualquier otro procedimiento
conocido o por conocer, del esquema de trazado (topografia) o de cualquiera de sus partes que
cumpla con el requisito de originalidad establecido en este Capitulo;

b) Explotar por cualquier medio, incluyendo la importacion, distribucion y venta del
esquema de trazado protegido, o de un circuito integrado que incorpora el esquema de trazado
(topografia) protegido, o un articulo que incorpore dicho circuito integrado en tanto y en cuanto

esle contenga un esquema de trazado ilicitamente reproducido; y,

c) Toda otra forma de explotacion con fines comerciales o de lucro de los circuilos

ntegrados y esquema de trazado (topografia)

Cualquiera de los actos mencionados anteriormente se consideraran ilicitos si no se realizan

con el consentimiento previo y escrito del titular. ”**

En cuanto a las limitaciones al derecho exclusivo, no se consideraran ilicitos los siguientes

actos realizados sin autorizacién del titular

a) La reduccion del esquema de trazado (topografia) realizado por un tercero con e! Unico
objetivo de investigacion o ensefianza, o evaluacion y analisis de los conceptos o técnicas,
diagrama de flujo u organizacién de los elementos incorporados en el esquema de trazado
(topografia) en el curso de la preparacion de un esquema de trazado (topografia) que a su vez

es original;

241 178 Op o
34 180 Op.ct
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b} la incorporacion por un tercero de un circuito integrado de un esquema de trazado
(topografia) o la realizacién de cualquiera de los actos mencionados en el articulo anterior, si el
tercero sobre 1a base de la evaluacion o el andlisis del primer esquema de trazado (topografia)
desarrolla un segundo esquema de trazado (lopografia) que cumpla con la exigencia de
originalidad prevista en este Capitulo;

c) la importacion o distribucion de productos semiconductores o circuitos integrados que
incorporen un esquema de trazado (topografia), si tales objetos fueron vendidos o de otro modo
producidos licitamente en el comercio por el titular del esquema de trazado protegido o con su
consentimiento escrito; y,

d) La importacion, distribucion o venta de un circuto integrado que incorpore un esquema de
tazado (topografia) ilicitamente reproducido o en relacidn con cualquier articulo que incorpore
tal circuito integrado, cuando la persona que realice u ordene estos aclos no supiera o no
tuviera motivos razonables para creer, al momento de adquirir el circuito integrado o el articulo
que incorpora tal circuito integrado, que incorporaba un esquema de trazado (topografia)
reproducido ilicitamente Esta excepcion cesara desde el momerito en que la persona referida
en éste literal haya recibido del titular o de quien le represente una comunicacion escrita sobre
el origen ilicito de dicha incorporacion. caso en el cual podré disponer del objeto que haya
incorporado el esquema de trazado (topografia). con la obligacion de pago al titular, de una
regalia razonable que, a falta de acuerdo sera establecida por el juez competente.™*

. Licencias y Transmisién de Derechos

El titular de derechos sobre un esquema de trazado (lopografia) podra transferirlo, cederlo u
otorgar licencias, conforme a lo dispuesto en la Ley de la Propiedad Intelectual del Ecuador.

. Obligaciones de! Titular, Violacién al Derecho, Sanciones.

En estos rubros no se establecen supuestos particulares, dejando su regulacion a ofros:

Capitulos de la propia Ley 0, en su caso, al Reglamento.
10. Reino de Espaiia.

. Sistema de Proteccion.

A0 181 Op cit
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Para que la topografia de un producto semiconduclor se beneficie de los derechos exclusivos,
la Ley sobre la Proteccion Juridica de las Topografias de Productos Semiconductores, sigue un
sistema constitutivo de derecho basado en el registro de la topografia ante el Registro de la

55
F

Propiedad Industrial®™ y aplica mutatis mutandi la Ley de Patentes

Reglamentariamente se establece la forma y condiciones de la solicitud de registro. de la
tramitacion y resolucién de la misma asi como la publicacion del acuerdo de registro. en su

€aso

. Autoridades Encargadas de su Aplicacion.

286

La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas es la encargada de la aplicacion de la Ley.
. Objeto de Ia Proteccion.

Se protegeran las topografias de los productos semiconductores mediante la concesion de

derechos exclusivos, conforme a lo establecido en la Ley.

La topografia de un producto semiconductor™® sera objeto de proteccion en la medida en que
sea el resultado del esfuerzo intelectual de su creador y no sea un producto corriente en la
industria de semiconductores. Cuando la topografia de un producto semiconductor esté
constituida por elementos corrientes en la industria de semiconductores, estara protegida sélo
en la medida en que la combinacion de tales elementos, como conjunto, cumpla los requisitos

mencionados.

. Sujeto del Derecho.

5 Articulo 4 1. de la Ley sobre la Proteccion Juridica de las Topografias de Productos Semiconductores

2 Anferiormente se hablaba del Registro de a Propiedad Industnal. sin embargo megiante Real Dectelo 4411994, ge 11 de marzo
de 1604 se cre0 como organismo auténomo fa Okcina Espaniota de Patentes y Marcas .

7 Atticulo 21 Op et

¢ 4 1os efectos de la presente Ley. se entendera por.

1. Producto semiconductor, la lorma final o intermedia de cualquier producto

2 constituido por un sustrato que incluya una capa de matenal semiconauclor,

b que lenga una o mas capas suplementarias de materiales conductores aslantes o semiconductores. dispuestas en
tuncion de una es(vuclura lnd«mensmnal predeterminada. y

[ a desempefar. exch ©junto con otras funciones, una luncién electronica

2. Topogratia de un producto semwconduclov una serie de imagenes wnlerconecladas. sea cual fuere 1a manera en que estén fijadas
o codihcadas

a querep 13 estructura trid onat de 1as capas que companen el producto semiconductoar,

b en 1a cual €A0a Imagen 1enga ia estructura o parte de 1a estructura de yna de las superficies del producto semiconducior
en cualquiera de sus fases de fabricacion
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El derecho a.la proteccion pertenece a las personas que sean creadoras de las topografias de
productos semiconductores, sin perjuicio de los supuestos siguientes.

Elldefecho a la proteccion de las topografias de productos semiconductores, creadas por el
trabajador durante la vigencia de su contrato o relacion de trabajo con la Empresa, se regira por -
lo establecido en e titulo IV, Invenciones Laborales. de la Ley 11/1986, de 20 de marzo de
Patentes.

El derecho a la proteccion de las topografias de productos semiconductores, creadas en vidud

de un contrato no laboral, corresponderad a la parte contractual que haya encargado la
topografia, salvo que el contrato estipule Io contrario. **°

. Duracion de la Tutela.

Los derechos exclusivos expiraran transcurridos diez afios contados a partir de la primera en el
tiempo de las siguientes fechas:

‘a. . Elfin del afio en el que la topografia ha sido objeto de explotacion comercial por primera
vez en cualquier lugar del mundo

b. El fin del afio en el que se haya presentado la solicitud de registro en debida forma.

No obstante, quedara sin efecto todo registro relativo a una topografia que no haya sido objeto
de explotacidn comercial en ningun lugar del mundo en el plazo de quince afos, contados a
pantir de la fecha de su primera fijacion o codificacion.”

. Requisitos para Otorgar la Proteccion

Los derechos exclusivos naceran en Ia primera en el tiempo, de las fechas siguientes:™'

a. En la que la topografia ha sido objeto de explotacion comercial por primera vez en
cualquier lugar del mundo.

b. En la que se haya presentado ta solicitud de registro en debida forma.

La solicitud de registro de una topografia de un producto semiconductor sélo puede comprender
y referirse a una topografia. )

% Aiculo 3 Op. Cit .
 Anicuto 72 Op ot
“ Aniculo 7t Oped
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La solicitud de r'égis;t'ro' debera comprender: : ) .

"ba" - Una instancia.

“-.La'instancia por la que se solicita el registro deberé dirigirse al Direclor dei Registro de la

Propiedad Industrial y estar firmada por el solicitante o su representante ™

b " Una descripcion.
La descripcion de la topografia del producto semiconductor comprendera un texto redactado de

forma clara y concisa, pudiendo contener referencias a la representacion grafica. En la

83

descnipcidn podra indicarse la utilizacion o utilizaciones a que esta destinada la topografia
c Una identificacion o representacion grafica.

La identificacion o representacion grafica estara conslituida, en forma que revele 1a estructura

tndimensional, por dibujos, fotografias o por ambos:

a De los esquemas para la fabricacion del producto semiconductor

b De las mascaras o parte de las mascaras para la fabricacion del producto
semiconductor, o

c De las capas del producto semiconductor.?®

Ademas de la documentacion mencionada que identifica o representia la topografia. podran

presentarse soportes de datos en los que las capas de Ia topografia estén registradas en forma

* Adicalo 3 del Reglamento parala ejecucion de fatey 1111988 de 3de mayo. para la proteccion juridica de 1as topogtatias dé los
trductos semiconductores En ella deberan figurar los siguientes datos
a Que se soiicita fa proteccion jutidica de latopegralia de un producto semconguctor
b Nombre y apelidos o denominacion social del solcdante. su naciona'dad y domcho Tratandose de personas juridcas
s¢ et icaran por su 1azon socal 0 de acuerds con 1as disposiciones lega'es por las que se man Las personas fisicas deberdn hacer constar
& numero a2 Su dacumants nasional de 1dentidad o. afata del mismo. e! ge oo docurmento simlar
[4 La designacon del creador o creadores oe fa topografia det producty semiconducior, en el supuesto de que el sokcitante
2 Autri @1 C1eazor o el umico C1eadorn, Se mencionard como ha adquirdo el derecho a la topgratia
L] La fecha de iniciacion de la primera explotacion comercial no secreta de ta topogratia del producto semiconductor,
cudnd3 dicha fecha sea antenor alafecha de presentacicn da la sehtitud de regsiio
e St ef solicitante esta representado por un Agente de fa Piopiedad Industiial, el nombre de éste. su domiciio profesional y
50 66200 de entfcasion
Un tulo sueinto y preciso de 13 topogratia de! producto semiconductor EI bitulo podrd inclur 105 nombres de 1os
productos que componen fa topograha y el dmbilo de apheacion de 1a misma
Una detiaranon por 1 que se inaique que 1a topograhd dal producto semicondustor es el resultado del esluerzo
nlzectual de S creador y noes commente en landustna de sem:conductores
h Relacion de documentos que se acomgadan a la sohcitud
%3 Aticuio 4 det Reglamen!o
“4Anicylo  Op ol
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codificada, listados de estos sopories de dalos 0 muestras de la topografia del producto
semiconducior.

. En el supuesto de que se deposile el material consistente en las muestras de |a topografia del
produclo semiconductor, se abonara una tasa adicional. prevista en el apartado 4.2 de la
disposicion adicional primera de la Ley 11/1988. de 3 de mayo.™*

En el caso de existir secretos comerciales, el solicitante debera presentar, ademas del ejemplar
original de la documentacion y el material previsto en los apartados anteriores, un segundo
ejemplar con las partes secretas desfiguradas. Unicamente quedara sometido a consulta
publica et ejemplar desfigurado. Las partes secretas podran marcarse con la letra «S».

Los documentos y muestras mencionados no podran ser copiados ni entregados sin
autorizacion de! titular registral.

d. Documentos complementarios, en Su caso.

Con la solicitud debera acompadarse el justificante de pago de la tasa prevista en la disposicion
adicional primera de la Ley 1171988

. Examinacion

La examinacion efectuada se refiere a aspeclos formales. es decir, admitida a tramite fa
solicitud, la Oficina Espanola de Patentes y Marcas examinara si la misma cumple los requisitos
establecidos para la solicitud, la instancia. la descripcion, la identificacion o representacion
grafica de la topografia, la documentacion complementaria. y las normas generales relativas a
la presentacion de los documentos de la solicitud.

Asimismo, comprobaré en su caso;

a. Si la tasa de deposito de material ha sido pagada.
b. Si la fecha de presentacion de la solicitud esta comprendida dentro del plazo de los dos

afios anteriores, contados a partir de la fecha de iniciacion de la primera explotacion comercial.
266

%4 Cyotas. Lalasa se exigira con anregla ata siguente tanfa

2. Tasa por depostto de material 4 (00 pesetas
% Atticylo 10. Op. cit
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Si del examen realizado conforme a lo previsto en el articuio 10, no resultan defectos que
impidan la concesion o cuando tales defectos hubieran sido debidamente subsanades, la

Oficina concedera el registro.
. Derechos del Titular,
Los derechos exclusivos incluyen los de autorizar o prohibir los siguientes actos

a La reproduccion de una topografia que esté protegida, salvo la reproduccion a titulo
privado con fines no comerciales;

b La explotacién comercial o la importacién con tal fin de una topografia o de un producto
semiconductor en cuya fabricacion se haya utilizado la topografia

Los derechos exclusivos descritos con anterioridad no se aplicaran a las reproducciones con
fines de andlisis, evaluacion o ensefianza de los conceptos, procedimientos, sistemas o

técnicas incorporados en la topografia, o de la propia topografia.

Ademas los derechos exclusivos no se extenderan a los actos relativos a una topografia que
cumpla los requisitos para ser protegida y cuya creacion esté basada en el analisis y la
evaluacion de olra topografia efectuados con arreglo al parrafo anterior.

Los derechos exclusivos de autorizacion o prohibicion de los actos mencionados no seran
aplicables a los actos realizados en Espafa con relacion a las topografias o productos
semiconductores que hayan sido comercializados en un Estado miembro de ta Comunidad

Economica Europea por el titular de los derechos exclusivos o con su consentimiento.

No se podra impedir a una persona la explotacion comercial de un producto semiconductor,
siempre y cuando en el momento de adquirir el producto no sepa o carezca de motivos
fundados para pensar que el mismo esta protegido por un derecho exclusivo, concedido de

acuerdo con lo previsto en la Ley.

No obstante lo anterior, en lo que se refiere a los actos realizados después de que la persona
sepa o tenga motivos fundados para pensar que el producto semiconductor esta amparado por

tal proteccion, el titular del derecho podra exigir ante los Tribunales el pago de una
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remuneracion adecuada. Lo anterior se aplicara, asimismo, a fos causahabientes del adquirente

de buena fe.?’

J Obligaciones del Titular.

Los productos semiconductores manufacturados sobre la base de topografias protegidas,

podran llevar de manera visible y para informar de la existencia de esta proteccion, una
indicacion consistente en una T maylscula encerrada dentro de un circulo.”®

. Licencias y Transmision de Derechos.

Toda transferencia de derechos exclusivos sobre las topografias de productos semiconductores
solo surtira efectos frente a terceros de buena fe. si hubiera sido inscrita ante Ia Oficina.”®

Los derechos exclusivos podran ser sometidos a licencias obligatorias cuando existan motivos
de interés ptiblico que lo aconsejen. A tales efectos, seran de aplicacion los articulos 90, 100,
101y 102 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo de Patentes ”®

. Violacion al Derecho.

El titular de una topografia en virtud de la presente Ley podra ejercitar ante los érganos de la
Jurisdiccién ordinaria las acciones civiles y las medidas previstas en et titulo VI de la Ley
11/1986, de 20 de marzo de Patentes.

La persona que, teniendo derecho a la proteccion, pueda probar que un tercero
fraudulentamente ha reproducido o explotado comercialmente o importado con tal fin una
topografia creada por ella, en el periodo comprendido entre su primera fijacion o codificacion y
el nacimiento de los derechos exclusivos, podra ejercitar ante los tribunales la correspondiente

accion por competencia desleal ”"*

. Sanciones.

El establecimiento de sanciones civiles le corresponde a las cortes competentes.

#" Aticulo 5 de la Ley sobre fa Proteccion Juridica de las Topogratias de Productos Semconductores.
# Articulo 10 de la Ley otada

# Aticulo 4, 3. Opcit

M Aticuto 6 Op cit

M Articulo 8. Op.ctt
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11. Estados Unidos de América (United States of America).
. Sistema de Proteccion.

Los Estados Unidos adoptaron un sistema sui generis, contenido en el Capitulo 9 del Titulo 17
del Codigo de los Estados Unidos (United States Code, por sus siglas en inglés: U.S.C.). Dicho
Titulo del U.S.C. se refiere al Copyright, pero es necesario sefalar que el Capitulo 9 difiere
significativamente de los anteriores, pues la materia de los circuitos integrados no recibe el
mismo tratamiento que las obras literanas, sino que es una disciplina sui generis. hibrido entre

el Derecho de Patentes y el Copyright.”’2

Para recibir Ia proteccion legal que otorga la Ley se necesita solicitar el registro de una mascara

o medio de enmascaramiento.
. Autoridades Encargadas de su Aplicacion.

La Oficina de Derechos de Aulor y el Registro Derecho de los Estados Unidos se encargan de
recibir y tramitar solicitudes, otorgar el registro. inscribir las transmisiones de derechos o
licencias relativas a mascaras o medios de enmascaraiento. Sin embargo. la ley le da
compelencia al Presidente del pais y los secretarios de Estado y del Tesoro en asuntos
particulares, como la extension de la proteccion mediante proclama o facultades de importacian.

. Objeto de la Proteccion.

De acuerdo con la seccion 902 (a) (1) de la ley, se protegen las "mask work" (mascaras o

medios de enmascaramiento) fijadas”’> en un circuito semiconductor por o bajo la autorizacién
)

de su propietario.

El area que abarca la proteccion juridica es tanto a las mask works, como al disefio de éstas, ya

sea que se encuentren fijas o codificadas.

Las mask works son una serie de imagenes relacionadas. fijadas o codificadas de cualquier
forma a) que tienen o representan el patrén tridimensional predeterminado de un material

semiconductor, aislante o metalico presente o retirado de las capas de un producto

¥ Whitehead, Cart Jr SEMICONDUCTOR CHIP ACT OF 1984. Opci p 7
% Se entiende que una MAscara se hja en el producto semrconduciat © chip cuando SU Malenahzacion en el producto es

suficienizmente permanente o estable de manera que se permita paroibir o teproducyt dichia mascata a panr del producto por un periodo
major a una duracion lransitona Aniculo 901 () (3} de la Ley de Proteccion a Cricunas Semiconguctores de 1634
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semiconductor’™ o chip y b) que en dicha serie, la relacion de las imagenes entre sf es que
cada imagen tiene el patrén de la superficie de una forma del producto semiconductor o chip. 7

No se protegen las mascaras que a) no sean originales o b) que se formen por disefios que
sean comunes o familiares en la industna de los semiconductores, o variaciones de dichos
disefios, combinados de forma tal que, considerados en conjunto, no sean originales.”™®

Ei criterio adoptado por la oficina americana, para establecer si es protegible o no un mask
works, sefala que éste debe encontrarse entre el estandar de novedad y creatividad y ademas,
debe estar fijado en un circuito por un periodo de duracion més que transitorio.*””

. Sujetos protegidos.

Se entiende por "titular” a la persona que cre¢ la mascara, su representante legal si dicha
persona ha muerto o sufre de incapacidad legal. o la parte a la que se transfieran todos los -
derechos de la mencionada persona o su representante

En la ley se establecen excepciones sobre la titularidad de mascaras, cuando éstas sean
elaboradas en el curso de una relacion laboral (el titular sera el empleador o su cesionario) y
cuando sean elaboradas por un funcionarto o empleado del Gobierno, como parte de sus
actividades (dichas creaciones no son protegidas, aungue el Gobierno de los E.J.A. si puede

recibir y ser titular de derechos exclusivos que le sean transferidos sobre mascaras).’™

. Duracién de la Tutela.

Es de diez afios calendarios contados a partir de la fecha de registro o de primera explotacion

comercial en cualquier parte del mundo, lo que suceda primero.*®

. Requisitos para Otorgar la Proteccion.

74 Los productos semicenductores 0 chips son 13 farma final 0 ntermedia de cualquier producto a) que hiene dos 6 mas capas de
material metdheo, aistante o semiconductor, depositajas en una peza de matenal semiconduclor o de cualquier otra forma cofocadas
lormadas por corrosion o reliragas de dicha pieza, de acuerdo con un palion predeletminado y b) que se destina a fa realizacion de funciones
de circuitos electonicos Anticuto 901 (aj{1) Op ot ’

% Adiculo 901 (a) (2} . Op o

28 Aticulo 902 (b) Op. et

1 Whitehead, Cart Jr. SEMICONDUCTOR CHIP ACT OF 1984 Opcit p.9

78 Articulo 901 (a) (6) Op cit

I8 Atticulo 901 (a) (6)y 903 (d} Op ¢t

9 Adiculo 904 (a) y (b). Op. it
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Se necesita solicitar el registro de una mascara o medio de enmascaramiento para recibir
proteccion legal. El registro se tiene que solicitar a mas tardar dos afos después de Ia fecha de

primera explotacion comercial en cualquier pais.™’

El tramite inicia con la presentacion de la solictud. misma que debera presentarse en un
formulario MW, debidamente requisitado, ademas de acompanar el pago de los Derechos
Oficiales, se debe depositar, salvo excepciones, cuatro reproducciones del esquema de trazado
fiados en cuatro circuitos y cuatro representaciones visualmente perceptibles de cada capa del

esquema, mismas que pueden ser:

a) Una serie de acetatos que se superponen unas sobre otros.

b) Dibujos o planos del esquema en conjunto, que pueden estar impresos en una sola hoja o en
mas

c) Una fotografia de cada capa del esquema de trazado. después de fijarse en el circuito

integrado.?®?

Es de destacarse que en el sistema americano de proteccion el registro y la marca de aviso son

requeridos para probar la infraccion al derecho.
. Examinacién

E! Registro del Derecho de Autor’™ examina la solicitud, y si determina que el esquema de
trazado es susceptible de protegerse, registrara la peticion de proteccion y emitira un Centificado

de Registro (o Titulo de Registro).
. Derechos del Titular.

El titular de una mascara o medio de enmascaramiento protegido tendra el derecho exclusive

de realizar o autorizar:

1) la reproduccion del mascara o medio de enmascaramiento por medios opticos, electrénicos o

cualquier otro medio;

' Anticuto 908 {a} Op ot

2 Articulo 908 (c) Op ¢ty anticulo 211.5 det Codigo de Reglamentos Federales

3 Cuando e! Registio del Derecho de Autor, omite emitir un Tiulo de Registio dentro de Ios cuatto me:us siguientes a la fecha de
presentacion de la soficitud, se configura fa negativa ficta. es decir. que 1a solictud se lendrd por negada por parte de dicho Registro io que
permite al solicitante presentar una demanda de revis:on contra ia resolucian que negd el regisiro ante ur Trbunal de Distio Et plazo de
cualro meses puede feducitse 3 pencion del sohciante, por un Tnbunal de Distiio st se acredia causa sulitiente para elo.
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2) la importacion o distribucién de un producto semiconductor o chip en que se incorpore la
mdscara o medio de enmascaramiento;

3} el inducir o hacer de manera consciente que otra persona realice cualquiera de los actos -
descritos en los parrafos (1) y (2).**

Dentro de las excepciones a los derechos exclusivos contemplados en la ley americana se

encuentran el proceso para revertir a ingenieria™™, la doctrina de la "Primera Venta™?*®

287

, mejor
conocida como el Principio de Agotamiento de Derechos y la infraccion inocente.

. Obligaciones de! Titular.

No se desprenden del texto de la ley en cita; sin embargo. respecto de las marcas de aviso, el ;
titular puede imprimir un aviso en el esquema de trazado y en las mascaras o productos
semiconduclores que comprendan al esquema de trazado, de tal forma que permitan comunicar
una notificacién razonable de la proteccion

Las marcas de aviso pueden componerse de: las palabras "mask work", el simbolo *
simbolo encerrado en un circulo y el nombre del titular o titulares del esquema de trazado

2 Aticulo 906 (a) {1y {2) Op ot

i+ Método para oblener informacion teciica partiendo de un producto disponibie al piblico y de Qué esta o
qué lo hace funcionar 0 como fue producido El estuerzo de ngenieria va en direccion contrara a fos esfuerzos de ingenieria normales. los que
empiezan con datos técnicos. mismos que son empleados pata manufactutar un producto Los procesos para revertt 1a ingenieria empigzan
con el producto. mismo que es empleado para determinar los datos tecnices y ef know-how que fue usada para manufacturar un producio”
Voz Revertr la ingenieria tomado de McCarthy, Thomas J McCanhy's. DESK ENCYCLOPEDIA OF INTELECTUAL PROPERTY
Washinglon O C . BNA Books. p 379

Langenieria de reversa puede tener como modalidades €! fenroduct el esquema (mascara 0 medio de enmascaramento) con et
nico objetvo de ensenar anahzar 0 evauar fos conceplos o 1écnicas incorparadas en el esauema {Madstara 0 med o de enmascaramiento) o
el circuito ¢ bren el fiujo tog:co 0 fa organizacion de los componentes empleadas en el esquema (Masca'a 0 medio de enmascaramiento) o e
tealizar ¢f andlisis 0 evaacion antenormente descritas con el otjelvo de daspués incorrorar [os resultados en un esquema de trazado
{mascara o medio de enmascaramiento) ongnal que se manufactura para ser dstnbudo Ariculo 405 Op ot

2 Ef propretano de un producto Semiconductor o chep que haya si0a manufaciurado par ef thular det esquema dc trazado (mascara
o medo de enmascaramento) 0 POt Ga FeIsena auldnzada por ese mu'ar padra impatar dstibud. dispaner 0 usar ef producto
semiconductor, pero no poadrd reproducir e chip en particufar SN autonzacion del Mular del esquema de razado (mascara o medio ge
enmascaramiento) Anticuto 906 Op ot

i Etinfractor ocente, 0 sea. 1a persona que importe © distrbuya productos semiconductotes o chips infractores sin saber que
€505 productos semiconductores o chips eran infractores (de acuerco con ot USC  Tilwlo 7 Capitulo 9. a1 801, fraccion (9).un ehip infractor
es ¢l que se ha manufacturado. impor1ado o dstrbuido en contravencian a los derechos exciusivos de! titular del esquema de irazado o
mascara) no incurnra en ninguna de 1as responsabihdades que 1a ley arencana impone sobre lcs infractores con 1a condicion de que la
wmpontacian o distabucion de los chips S€ hubiera rea2a antes de que ef compraday inocente se enlerara de Que tales chips confenian un
esquema de razado {mascara o medio de enmascaramiento) protegido La ley estatlece 13 obhgacion del nfractor inocente al pago al itular
del esquema de razado (mascara) una fegalia razonable par cada chip que mporte 0 distnbuya despues d2 tener nattia de que ef esquema
(mascara) comprendido en el chip estaba prolegido £s1a salvedad solo se apiica a fa mercancia que et infractor inocente hubiere comprado
anfes de lener noticia de que los chips adquiridos estaban prolegidos. Este principio se exiiende a cualquer persona que de forma directs o
indirecta compre un chip infractor 3t infracto! inocente Dicha regaha puede determina‘se en un Tribunal cwil, mediante una demanda civil de
infraccion, a menos que las partes terminen fa conlroversia con una negocracidn vo'untana mediaiién ¢ abirae Articuto 407 Op et
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i(méécavgai,pt|mgdiq,::dg enmascaramiento) o la abreviacion de ese nombre con la que es

genéraimente conocido,?*®

. Licencias y Transmision de Derechos.

La Ley permite al titular de los derechos exclusivos transferirlos o licenciarlos La transferencia o
licencia debe constar por escrito y estar firmada por el titular de los derechos o por un
representante debidamente autorizado del titular. La Ley también establece que los derechos
exclusivos de un topografia puede ser transferidos por ley o por testamento: o, bajo la ley

estatal aplicable a la sucesion intestada ***
. Violacion al Derecho.

Recibira el tralamiento de infractor cualquier persona fisica o moral que contravenga los
derechos exclusivos del titular de una mascara o medio de enmascaramiento. La accion serd de
caracter civil ante un juez y no un procedimiento administrativo, por ello. es aplicable

supletoriamente e! Codigo Federal de Regulaciones Civiles.**

El Secretario del Tesoro y el Servicio Postal de los E UA pueden. de manera conjunta o
separada, emitic reglamentos para el ejercicio de los derechos del titular, con objeto de prohibir

la importacion de chips que contravengan tales derechos
. Sanciones.
El juzgador puede condenar al pago de gastos de abogados, y demds gastos del proceso,

darios y perjuicios y el pago de las ganancias que el infractor hubiera obtenido de Ia venta de

los chips infractores **'

12, Reino de los Paises Bajos {(Koninkrijk Der Nederlanden).
. Sistema de Proteccion.

La Ley concemiente a las Disposiciones sobre la Proteccion de la Topografias Originales de

Productos Semiconductores, sigue un sistema de proteccién nico e independiente, de carécter

22 Adticulo 809 Opat
5 Ant 403b) Opon
B4 910) (2) Oped
= Aniculo @10 Opet
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riétit'u‘li\'/bide derechos, basado en la necesidad del depdsito de la topografia para que surta

efectos ante terceros.*™ ,
. Autoridades Encargadas de su Aplicacion.

La Oficina de Propiedad Industrial sera la encargada de la administracion del Registro, en
donde seran depositadas las topografias. mientras que la Corle de Distrito de la Haya y el
Presidente de la Corte tienen la competencia en el caso de violaciones a los derechos

exclusivos.™

. Objeto de la Proteccion.

Son las topografias originales; sin embargo. a diferencia del resto de las leyes, la ley holandesa
no define que se entiende por original. limitdndose a definir el concepto de topografia

exclusivamente, a saber:

Serie relatada de imagenes, de cualquier forma fijadas, que representan el modelo
tridimensional de las capas de que se compone un producto semiconductor, y las series de
cada imagen del modelo o parte de éste o de la superficie de un producto semiconductor en

cualquier etapa de su fabricacion >

. Sujeto del Derecho.

El creador de una topografia original de un producto semiconductor tiene un derecho exclusivo

en dicha topografia.

En el caso de la creacion en el curso de un empleo, la titularidad de la topografia corresponde a

la persona en cuyo empleo se haya efectuado, salvo estipulacion en contrario.

La persona que ha creado la topografia pero no |a reclama tendra el derecho de que su nombre

aparezca mencionado en el deposito.

% Adiculo § {2)de Ia Ley concerniente a las Disposiciones sobre 13 Proteccion de la Topogratias Originales de Productos
Semiconductores holandesa

2 Ariculos 1{c). 5 (2)y 1941) Op.cn.

4 Articulo 1 (b) Op ot
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* La persona que explole comercialmente por primera vez una topografia original, con exclusion
de ofras personas, sera el titular del derecho exclusivo. si dicha explotacion se efectua con el

consentimiento de! creador.?**

. Duracion de la Tutela.

El derecho exclusivo en una topografia expira al cumplimiento del décimo afio contado a partir
del afio calendarico en que el deposito fue efectuado o, cuando ocurra primero. el final del
décimo afio registrado en el deposito como el afio en que la copia de la topografia o el producto

semiconductor que lo incorpora fue explotado por primera vez.”*

El derecho exclusivo de una topografia que no ha sido explotada y cuyo depdsito no se haya
efectuado expirara al cumplimiento del décima quinto afio contado a partir del afo calendarico

en que ésta fue creada®”’
. Requisitos para Otorgar la Proteccion.
El depdsito es condicion para otorgar la proteccion juridica a la topografia.

El derecho exclusivo que incorpora finalizara dentro de los 2 afios contados a partir de la fecha
en que la reproduccion de la topografia o el producto semiconductor que lo incorpora fue
explotada por primera vez por el titular o con su consentimiento, si no es depositada o no ha

sido presentada en tiempo en e! Registro **

La solicitud de depodsito debera contener los datos del solicitante; los datos del creador, en su
caso; una descripcion; dibujos o representaciones de la topografia™, en su caso, la declaracion
de Ia fecha de primera explotacion comercial. Una copia del producto semiconductor puede se

¢ Aniculo 2 3y4 Op at
¥ Aticulo 13 (1} Op ot
¢ Articulo 13(2) Cp o

# frtic'a 7. Op €

4 Bl deposito de una lopogratia de un producto semiconductor se efecluara presentando una solcitud por escoto en un formato
preestablecido pot 1a Ghicina por nphcado La descnpaign de 13 lopogratia consistira en su denominac:on y una descnpaion funcional de fa
topag-aia que no excedera de mas de 15 palabras

Asimismo. se archwaran fos dbues y representaciones de 1a topografia en dos comas Cuanda el solcitante establezca que los
dbupos 0 representasiones contenen secretos de comercio y no pueden hacerse accesibie a 1efCer0s. prodorcionara ademas de |os dibujos
compietos o representaciones de 1a topogralia, copias de los dibupos o representaciones en (as que ¢ Cutren Lules pantes y se designaran
como ata' Las representaciones de 'a topogratia seran de una naturaleza fotogralica o grafica

Los dibuos y representaciones de 3 topogralia estaran suficientemente claras paa que esla pued.r ser reconoqida, debiendg
presentarse en papel de formato A4 {210 x 287 mm) o A3 (297 x 420 mm) Cuando se p 4iDuj05 0 ones en matenal
diversis €5105 10 podran ser mas grande que el lormato A4 {210 x 207 mm} Adiculo 2 y 3 de! Decreto de tmylementacion de 13 Ley
holandesa
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bbresentado con-la solicitud. Asimismo, debera adjuntarse evidencia suficiente del pago de
. derecho a la Oficina holandesa.™™ .

. Examinacion
El depésito no sera sujeto de ninguna examinacién, salvo la estrictamente formal.™®

. * Derechos del Titular.

. Los derechos exclusivos de una topografia incluyen:

1. Reproducir [atopografia

2, Manufacturar un producto semiconductor al que se incorpore la topografia

3. Explotar una de la topografia o el producto semiconductor en que Ia topografia esta

incorporada u ofrecerlos en venta, almacenarlos o importarlos.

La ley holandesa prevé las excepciones de agotamiento de derechos®™, ingenieria de

reversa™y la infraccion inocente™.

. Obligaciones del Titular
No se desprenden del texto de la Ley.
. Licencias y Transmision de Derechos

Los derechos exclusivos de las lopografias pueden transferirse o ser sujeto de licencia. Para

yue las cesiones o licencias suran efectos ante terceros deben ser inscritas en el Registro.
Las cesiones de derechos deberan efectuarse por medio de un instrumento apropiado.™®
. Violacién al Derecho.

El titutar puede demandar a cualquier persona que sin su autorizacion, ejecute cualquiera de los

derechos considerados como exclusivos. Las acciones son de caracter criminal generandose

—
M Aticuio 8 (1) y {5) Op ¢
) Anticulo 9 (2) y10(1). Op. ¢t
2 Atticylo 6. Op. il
3 Adticulo 15. Op. ¢il
3 Adieulo 18. Op. oo,
5 Articulo 4. Op ot
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acciones para el pago de daios y perjuicios, durante el procedimiento se podran solicitar
medidas de aseguramiento sobre los bienes infractores. *®

. Sanciones.

Cualquier infractor sera sujeto de una pena privativa de libertad que no excedera de 6 meses o
de una multa de quinta categoria. Los delitos seran considerados como ofensas menores. ™

13. Japdn (Nihon O Nippon Koku).
. Sistema de Proteccion.

La Ley relativa al Disefio de Circuitos Inlegrados Semiconductores establece un sistema de

proteccion Unico e independiente, basado en el registro del disefio de la topografia.
. Autoridades Encargadas de su Aplicacion.

La autoridad encargada de proteger los diserios de circuitos es el Ministerio de Comercio

Internacional e industria (por sus siglas en inglés MITI).
. Objeto de la Proteccion.

Se protegen esquemas de trazado de circuitos, o sea, los esquemas de trazado de elementos
de circuito y cables de plomo que conectan a dichos elementos en un circuito semiconductor

integrado.*®

Se entiende por "circuito semiconductor integrado” un producto que tiene transistores u otros
elemenios de circuito, mismos que estan formados de manera inseparable sobre un material

semiconduclor o aislador o dentro de! malerial semiconductor
. Sujeto del Derecho

Tienen derecho a obtener un registro de esquema de trazado de circuito, el creador de dicho
esquema o su sucesor. En caso de existir dos o mas creadores, los mismos obtendran

conjuntamente el registro.”

¥ Anticulo 17, 18y 19. Op. o1

" Aicuio 24 Op ot

4 Articulo 241). Cp ot Sin embargo. no selo se protege a los esquemas de trazado y alos Cicuiles integrados que se elaboren a
partit de un esquema de Irazado. lambién se protege a dichos objetos en ! Supuesto de que se encuentien mcorporados en un progucto
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En el supuesto de que un esquema de trazado sea creado como resultado de un contrato
laboral, se entendera que el creador es el empleador, salvo que dicho contrato, los reglamentos

de trabajo o algun otro documento sefiale lo contrario >

. Duracion de la Tutela.
El término de proteccion es de diez afios contados a partir de la fecha de registro.*"'
. Requisitos para Otorgar la Proteccion.

Los derechos se crean a partir de que el esquema de trazado se registra.”'? Para obtener dicho
registro, se necesita presentar una forma oficial de solicitud, que contenga Ia siguiente
informacion:®'"*

1.- Nombre y domicilio del solicitante y, en caso de una persona moral, e'. nombre del
representante legal.

2.- Fecha de presentacion de la solicitud.

3.- Fecha de primera transmision, licencia, exhibicion con el proposito de transmitir o licenciar o
fecha de primera importacion de los circuitos semiconductores integrados producidos a partir
del esquema de trazado, cuando tales actividades se hayan realizado con propésitos
comerciales.

4.- Nombre y domicilio de Ia persona que creo el esquema de trazado de circuito;

Asimismo, deben anexarse dibujos que describan el esqguema de trazado de circuito solicitado,

o fotografias que lo muestren y los documentos que expliquen que el solicitante es el creador.
. Examinacion
I 314

La examinacion de la solicitud reviste un caracter exclusivamente forma

. Derechos del Titular.

3 Anticulo 3 {1) Op cit. rigiendo (05 prncipios de copropiedad contenidos en et articulo 14 de 12 ley japonesa, mismos que son
principalmente derechas del fanio y derechos aue se le olorgan a cada copropefano para que pueda usar el esquema de trazado sin
autonzacion de los demas copropietarios

31 Articulo 5 Op. cit

3 Articulo 10 (2) Op cil

32 prticulo 10 (1) Op. cit

M Articulo 3 {2) Op ol

3 Articulo 7 Op. cil.



: . 217
.=+ ESTUDIO COMPARATIVO DE DIVERSOS CUERPOS LEGISLATIVOS

‘Elfitular dé un derecho sobre un esquema de trazado de circuito tendra el derecho exclusivo de

usar’’® el esquema registrado para fines comerciales.™"®

Entre las excepciones que contempla la ley japonesa se encuentran los procesos para revertir
la ingenieria, es decir, el derecho que confiere el registro de un esquema de trazado no surtira
efectos contra la manufactura de un circuito semiconductor integrado que sea formado a partir
del analisis o evaluacion del esquema de trazado registrado.””

Por ofra parte, el derecho derivado de un registro de esquema de trazado no se extendera al
uso de un esquema de trazado de circuito creado por olra persona (creacion independiente).*'®

Asimismo, el principio de agotamiento de derechos, que se presenta cuando el titular de
derechos sobre esquemas de trazado transmite circuitos semiconductores integrados formados
a partir de un esquema de trazado registrado (incluyendo productos que incorporen a dichos
circuitos semiconductores integrados) a otra persona, el derecho del titular no se extiende a la
transmision, licenciamiento, exhibicion con el proposito de transmitir o licenciar, o la importacion
que tengan lugar después de que el titular hubiere transmitido los productos

semiconductores '

Finalmente se contempla la infraccion inocente. En el supuesto de que una persona transmita,
hcencie, exhiba con el propésito de transmilir o licenciar o que importe, con fines comerciales.
un circuito integrado producido a partir de un esquema de trazado que es imitacion de otro
registrado, si dicha persona no tiene conocimiento de los hechos mencionados al momento de
que se le entrega el circuito y no es culpable de no saberlo, se le exime de la infraccion a los
derechos exclusivos sobre el esquema de trazado protegido.™°

Cuando el comprador inocente se haga sabedor de la imitacion. el titular de!l derecho sobre el
esquema de trazado o su licenciatario podran demandar el pago de una cantidad de dinero que

hubieran recibido normalmente en contraprestacion por el uso del esquema de trazado

5 De acuerdo con el articulo 2 (3) de laley japonesa, ysar un esquema de trazado signiica manufacturar circutos semiconductores
infegrados mediante ¢! empleo de un esquema de trazado y transmitir, licenciar. exhibir con e! proposito de transmitir o icenciar. 0 impontar
crcutos semiconductores integradas producides a parfir de un esquema de trazado (incluyendo a fos preductos gque Incorporen a dichos
circwlos semiconductores integrados)

Y& Articulo 11 Op. ot

37 Articulo 12 (2) Op. ¢it.

5 Articulo 12 (1) Op cil.

38 Anticuto 12(3) Op cit

3% Anticulo 24 Op. ot
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" registrado, Gracias a dicho pago, se considerara que los circuitos integrados fueron transmitidos
 legalmente por el titular del derecho o su licenciatario.

En el supuesto de que el uso de un esquema de trazado de un circuito registrado recaiga sobre,
una invencion patentada o un modelo de utilidad de un tercero, el titular de los derechos del
esquema de trazado o su licenciatario no podran usar dicho esquema de trazado con fines

comerciales **'

. Obligaciones del Titular.

Existe la obligacion de registrar, para que surtan efectos ante terceros diversos actos como el
otorgamiento. modificacion o extincion de licencias. el otorgamiento o modificacién de la
transferencia de derechos, el otorgamiento, modificacion o extincion de las prendas,
relacionadas con el derecho de un esquema de circuito, ™

. Licencias y Transmision de Derechos.

El titular de un derecho de esquema de circuito sélo puede conceder el derecho de uso, ya sea
exclusivo u ordinario. El cesionario del uso tendra el derecho de usar el esquema del circuito
para propositos de negocio dentro del alcance de la transferencia concedida.®

El derecho de usc es transferible solo en algunos casos, cuando la aprobacion del titular del
derecho del esquema del circuito se obtiene, o cuando tiene lugar una sucesion u otra
transferencia en general.

El cesionario puede establecer como prenda su derecho de uso u otorgar un derecho del uso
ordinario a otra persona con la aprobacion del titular det derecho de esquema de circuito.

. Violacion al Derecho.

El titular de un derecho sobre esquemas de trazado de circuitos o €l licenciatario exclusivo
podran demandar que el infractor o presunto infractor se abstenga de llevar a cabo una

infraccidn o la prevenga.

3 Articulo 13 Op. ¢
1 Adticuto 21 Op cit
3 Adicuio 16 y 17 Op.cil
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Por otro lado también se puede demandar que los circuitos, objeto de la infraccion asi como
cualquier otro objeto que haya causado la infraccion, sea destruido, y la realizacion de otros

actos necesarios para prevenir la infraccion, ™

Se considera que infringen al esquema de trazado, la produccion, transmision, licenciamiento,
exhibicion con el propésito de transmitir o licenciar, o la importacion con fines comerciales de
objetos que seran usados principalmente para la imitacion de un esquema de trazado de

circuito registrado,*

. Sanciones.

Cuando se demande e! pago de dafios y perjuicios causados por una persona que ha infringido
los derechos sobre esquemas de trazado de forma intencional o negligente, y el infractor haya
obtenido una ganancia de esa infraccion, la cantidad a que ascienda la ganancia se presumira

como la cantidad equivalente al daiio causado al titutar del derecho.*

El titular puede demandar al infractor el pago de dafios y perjuicios en la cantidad que
normalmente se hubiera recibido por el uso del esquema de trazado registrado.*”

No se establece impedimento para que se demande el pago de darios y perjuicios por una
cantidad mayor a lo que normalmente se hubiera recibido a cambio del esquema de trazado,
pero es importante la intencion o negligencia del presunto infractor, pues el tribunal estudiara

esos puntos al determinar la cantidad que condene a pagar.*®

Cualquier persona que infrinja un derecho relativo a esquemas de trazado de circuitos
integrados o un derecho exclusivo licenciado, sera castigado con trabajos penales que ho
excedan de tres afios 0 con multa que no exceda de un millén de yenes. El delito cometido
contra el titular de derechos de esquemas de trazado se perseguiré a peticion de parte.*®

Otro delito es el relacionado con ia obtencién de un registro de esquemas de trazado de forma
fraudulenta, lo cual se castiga con trabajos penales que no excedan de un afo o con multa que

no exceda de trescientos mil yenes.™

3 Articulo 23 Op ot

32 Articulo 22 Op ¢i

3% Articulo 25 (1) Op. ¢t

7 Articulo 25 (2) Op. i s
3 Articulo 25 (3) Op. cit.

3 Atticulo 51 Op cit

3 Articulo 52 Op ot
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En cés'b dé que cualquiera de los dos delitos que preceden sean cometidos por el representante
legal de una pérsona moral 0 un empleado de la misma, esa per'sona moral sera sancionada
con multa con independencia de la pena que se le imponga al delincuente (representante).®

Los funcionarios que trabajen en el érgano designado de registro que divulguen secretos que
han conocido por su cargo en el negocio registrador, seran castigados con trabajos penales que
no excedan un afio 0 con multa que en ningin caso sera mayor a trescientos mil yenes.
También se castiga con la misma pena al funcionario del 6rgano de registro que desacate la
orden de suspension del negocio de registro se aplica una pena mas reducida, o sea de
doscientos mil yenes al funcionario del érgano de registro que ordene la disolucion de dicho
organo sin recabar el permiso correlativo, o el que entregue al Ministerio de Comercio
Internacional e Industria, un informe falso de actividades o que omita entregar tal informe, o

cuando los libros del 6rgano de registro no sean llevados correctamente. ™

14, Gran Ducado de Luxemburgo (Gran Duché de Luxembourg).

. Sistema de Proteccion.

La Ley del 29 de diciembre de 1986 sobre la Proteccion Juridica de las Topografias de los
Productos Semiconductores, establece un sistema basado en el registro de las topografias, a
partir de una ley especial que remite a la Ley de Patentes de Invencion.™

. Autoridades Encargadas de su Aplicacion

La autoridad encargada de la aplicacion de la Ley, sera el Servicio de Propiedad Industrial
establecido de conformidad con el Articulo 12 de la Convencion de Paris para la Proteccién de
Propiedad Industrial, siendo responsable de las tareas administrativas, particularmente el recibo
de solicitudes de registro y la inscripcion de las operaciones subsecuentes.”

. Objeto de la Proteccion.

. 3 Aniculo 54 Op. ¢it.
392 Articulo 55 Op. cit )
3 Adiculo 4 de la Ley del 29 de diciemive de 1985 sobie la Proleccidn Juridica de las Topografias de los Productos
Semiconduclores
M Articulo 4 (7). Op it
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. Cualquier topografia de un producto semiconductor que cumpla con las definiciones adoptadas
en la'Seccion 1 (definiciones de topografia y producto semiconductor'™) y que-sea el resultado
del. esfuerzo intelectual propio de su creador y no sea comin en la industria de
semiconductores, se le otorgaran derechos exclusivos dentro de los limites establecidos bajo

esla Ley. ¥

Cuando la topografia de un producto semiconductor consista de elementos que sean comunes
en la industria de semiconductores, sera protegido solamente en lo que respecta a la
combinacion de tales elementos, considerados en su totalidad y cumple con las condiciones

antedichas.
. Sujeto del Derecho.

El'derecho de proteccion se aplicara en favor de los creadores de las topografias del producto

semiconductor. ™

Cuando una topografia es creada en e! curso de empleo del creador, el derecho de proteccion
se aplicara en favor del patron del creador a menos que los términos de empleo dispongan lo

contrario.

Cuando una topografia se cree bajo un contrato diferente a un contrato de trabajo. el derecho
de proteccion se aplicara en favor de la parte del contrato quien ha encargado ia topografia, a

menos que el contrato prevea lo contrario.”®
. Duracién de la Tutela.

Los derechos exclusivos comenzaran sobre la anterior de las fechas siguientes:

¥ Para os propdsilos de esta Ley

(a) un < producto semiconductor> se entendera fa forma final o intermedia de cuaiquier producto,

{1 consistente de un cuerpo de matenat &f Cual ncluye una Capa ce Malenal semicondugior, ¥

) tenga una 0 Mas capas compuestas de malenal conductor. aislante © semiconductor. Ias capas han sido erganizadas
s&qud un modelo predeterminado Indimensionat y

[{0] destinado para desempedar, exclusivamente o junto con olras funciones. una funcién electionica;

{o} 1a <topografia> de un producto semiconductor se entendeta una sene de imagenes relacionadas, fijadas o codficadas de
cualquier forma que . -

] tepresentan el modelo Indimensional de las capas de |2 cual un producto semiconductor esta compuesio. y

(v en I cual cada serie g2 imagenes hene el mcdelo o parte del modelo de un superticie del producto semiconductor en
cualquier elapa de su fabrcacion;

() < explotacion comercial> se entengera la venta, alquler, arendamignto o cualquier olro método de distribucion comercial,
o cualquie? propuesta para este in

% Anticulo 2 Op et

W anieuto 3(1) Op et

emicuto3(2)Opot
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('a)'l‘ Ia fecha sobre Ia cual la topografia es por primera vez comerciaimente explotada en
cualqmer parie del mundo;
(b}  lafecha sobre la cual la solicitud para el registro haya sido registrada en debida forma e

Los derechos exclusivos expiraran al final de un periodo de 10 afios contados a partir de
cualquiera de las fechas anteriormente mencionadas. >

Cuando una topografia no ha sido explotada comercialmente en ninguna parte en el mundo
dentro de un periodo de 15 afios desde su primera fijacion o codificacién, los derechos
exclusivos caducaran, a menos que una solicitud para su registro se presente en debida forma
dentro de éste periodo.™"'

No obstante los recurso disponibles para asegurar los derechos exclusivos del titular, la persona
que teniendo el derecho a la proteccion segun esta Ley y pueda probar que otra ha reproducido
fraudulentamente o explotado comercialmente o importado para tales propositos una topografia
podra, aun antes del inicio del derecho, ejercer una accion legal de acuerdo con las
disposiciones de Ia legislacion sobre patentes de invencion.**

. Requisitos para Otorgar la Proteccion

Para obtener la proteccion concedida por la ley luxemburguesa, deberd presentarse una
solicitud de registro de la topografia de un producto semiconductor dentro de los dos afios de su
primera explotacion comercial.***

La solicitud de registro serd complementada por el material que identifique o ejemplifique la
topografia o cualguier combinacion de esta asi como también una declaracion con respecto de
la fecha de explotacion comercial primera de Ia topografia, cuando ésta precede a la fecha de la
solicitud para el registro. Asimismo, debe acompanarse de un documento que indique el nombre

y apeliido del auténtico creador de la topografia.

. Examinacion

3% Aticulo 7 {1) Op cit
5 Articulo 7{3) Op ot
' Articulo 7 {4) Op.cit
2 Articulo 7 (2) Op cit
3 Atticulo 4 {1) Op.cit
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No seran admitidas condiciones suplementarias o formalidades adicionales a las descritas con

244

anterioridad, para obtener o mantener la proteccién otorgada™’, por lo que la autoridad no esta

en condiciones de efectuar un examen de fondo de la solicitud presentada
. Derechos del Titular.

Los derechos exclusivos incluyen el derecho de autorizar o prohibir cualquier de los siguientes
actos;

(a) la reproduccion de una topografia protegida;
(b) la explotacion comercial o la importacion para ese fin, de una topografia o de un
producto semiconductor fabricado mediante su uso **

Sin embargo, !a reproduccion de una topografia para fines privados no comerciales no infringe
los derechos exclusivos anteriormente referidos **

Los derechos exclusivos no se aplicaran a la reproduccion con objeto de analizar, evaluar o
ensefar fos conceptos, pracesos, sistemas o las técnicas involucradas en la topografia o la
topografia en si misma.*"

Los derechos exclusivos no extenderan a ninguno acto relacionado con una topografia que
retna los requisitos de proteccién y haya sido creada en base al analisis o evaluacion de otra.*®

El derecho exclusivo de autorizar o prohibir la puesta en circulacion de una topografia o el
producto que la incorpore no se aplicard, después de que la topografia o el producto

semiconductor haya sido puesto en el mercado en cualquier parte por la persona legitimada

e

para realizar o autorizar la comercializacion o0 con su consentimiento.

No se podra impedir la explotacion comercial de producto, cuando ia persona que realice la
explotacion, al momento de adquirir un producto semiconductor, no sabe o ningun tiene razones
para creer que el producto esta protegido por un derecho exclusivo. Sin embargo, para los actos
efectuados con posterioridad a que esa persona sabe o tiene razones para creer que el
producto semiconductor estad protegido, el titular podra requerir el pago de una compensacion

4 Aticulo 4 (5) Op ot
¥ Aniculo § (1) Op et
HE Articulo 5 (2) Op ot
¥ Aticulo 5{3) Op ot
H Articulo § 14} Op oo
2 Articulo & (5) Op ot
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adecuada, determinada segun las circunstancias ®® -

La infraccién inocente se aplicara a los causahabientes del primer adquirente.
. Obligaciones del Titular.

No se establece como obligacidon en la ley luxemburguesa; sin embargo, los productos -
semiconductores fabricados usando topografias protegidas podran llevar una indicacion de que
se encuentran protegidas

Tal indicacion estara constituida por una T mayuscula ( T, <T> (T}, T, T" o T), o por una T
acompariada por la mencion del nombre del propietario de los derechos exclusivos y el afio
calendarico de la primera explotacion comercial de la topografia en cualquier parte del
mundo. '

. Licencias y Transmision de Derechos.

Los derechos exclusivos no se someteran a licencias obligatorias otorgadas automaticamente
por ministerio de ley, por la sola razon de que cierto periodo de tiempo ha transcurrido. Los
procedimientos y las condiciones para otorgar una licencia obligatoria y las licencias de oficio
seran las mismas que se aplican a las patentes de invencion >

° Violacion al Derecho y Sanciones

Los procedimientos para la proteccion de los derechos exclusivos y la compensacion por las
infracciones sera regulada por las disposiciones correspondientes de Ia legislacion de patentes
de invencion **

15, Reino Unido de Gran Bretaiia e Irlanda del Norte (United Kingdom of Great Britain and
Northern lreland).

. Sistema de Proteccion.

Las regulaciones de 1989 sobre del Derecho de Diserio (Topografias de Semiconductores) de
la Ley del 15 de noviembre de 1988 sobre el Derecho de Aultor, Disefios y Patentes, sigue un

2 Areulo 5 (6) Op ot
W Atizuto 9 Op cit

32 Articulo 6 Op ot

3 Aniculo 11. Op cit
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sistema automatico de proteccion, basado fundamentalmente en las disposiciones del derecho
de disefio. '

Al respecto debe destacarse que la proteccion a los disefios en Gran Bretana entraria 2 formas
distintas: los disefios registrados que dan una proteccion mas fuerte pero requieren una
solicitud ante la Oficina de Patentes. y e! derecho de disefo que da una proteccién mas débil,
pero automatica, sin necesidad de registro. Su naturaleza automatica implica que tiene muchas
similitudes ‘con el Copyright; incluso, la Oficina de Copynght inglesa es la autoridad
responsable de la politica en el derecho de disefio.

A efeclo de obtener un panorama claro sobre la proteccion de las topografias de
semiconductores deben hacerse algunas consideraciones en relacion con el derecho de disefio

inglés.

El derecho de disefio es un nuevo derecho de propiedad intelectual que aplica a los disefios
originales, es decir, disefios no comunes de formas o configuraciones de articulos. El derecho
de disefio no es un derecho de monopolio, sino una facultad de prevenir la reproduccion o
copia, que abarca hasta 10 afios posteriores a la primera comercializacion del articulo hecho a
partic del disefio y sujeto a un limite global de 15 afios contados a partir de su creacion.

El disefio debe ser la forma o configuracién de un articulo: en otras palabras los disefios
bidimensionales. como el textil o el disefio de un papel para envolver, no serdn sujetos de esta
forma de proteccion (seran protegibles a través del copyright o, quiza, de los diseios sujetos al
iegistro). Ademas, el disefio no debe ser comin; en otras palabras, los disefios conocidos,

mundanos o habituales no adquiriran el derecho.

El derecho de disefio, como en el caso de los derechos derivados de la propiedad literaria o
artistica, genera la proteccion automéaticamente a partir de {a creacion del disefio. Sin embargo,
para efectos de prueba es recomendable guardar documeniacion referente a 1a primera fijacion

material 0 a la primera comercializacion.

El derecho de diseno es un derecho exclusivo durante los primeros cinco afios contados a partir
de la primera comercializacion, posteriormente se sujeta a un régimen de licencias de uso hasta

su término.
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Lo anterior significa que, durante los primeros cinco afos, el derecho de disefio es infringido por
la comercializacion sin autorizacion, teniendo e! titular el derecho para demandar en una Corte
una accion civil por dafios y perjuicios, obtener una orden de restriccion (medidas de
aseguramiento, detencién o destruccion) o cualquier otro alivio disponible a los demandantes

por fa infraccion de un derecho de propiedad

Durante los ultimos 5 afos. cualquier persona podréd obtener una licencia fabricar y
comercializar articulos que reproducen el disefio. Sin embargo. el litular no estara obligado a
hacer dibujos del disefio o poner a su disposicion "know-how" (informacion técnica) al

reproductor.

Sin embargo, los disefios de circuitos semiconductores se sujetan al derecho de disefio, pero en
virtud de la Directiva de la Comunidad Europea. los derechos exclusivos en disefios de circuitos
semiconductores durardn 10 afos completos en el mercado. En otras palabras, las licencias
para reproduccion no estaran disponibles durante los Ultimos cinco afios del término, como en el

resto de los disefios.

Las formas del disefio que petmiten el ajuste funcional o estético a otro articulo no estan sujetas
a ninguna proteccion. Contemplandose como excepciones las denominadas "must-fit” y "must-
match” (sin eguivalencia en espafiol), que aseguran que los disefos competidores, sobre todo
en el caso de paries de repuesto, no puedan ser eliminados de! mercado.

Estas excepciones significan que no puede impedirse a los competidores copiar cualquier rasgo
de un diserio protegido que permite conectar su propio disefic o amoldarle con equipo existente
disefiado por un tercero. Sin embargo, los competidores infringiran el derecho de disefio si
copian rasgos de un disefio protegido que no revisten esas caracteristicas.

A diferencia del derecho derivada de la propiedad literaria o artistica (Copyright), e! derecho

sobre un disefo solo es eficaz en el Reino Unido.
. Autoridades Encargadas de su Aplicacién

La Oficina de Patentes del Reino Unido es la autoridad responsable para desarrollar y llevar a
cabo la politica y direccion en todos los aspectos de la propiedad intelectual. Sin embargo, el
Consejo de Administracion de los Derechos de Propiedad Literaria (Copyright) rige las

decisiones y administracion en derechos de propiedad literaria y artistica, el derecho de la
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interpretaciones y ejecuciones y el derecho de disefio, en donde se incluye las topografias de
semiconductores ¢ esquemas de trazado de circuitos integrados. es decir. de todos los
derechos de propiedad intelectuales no registrados. Asimismo, es la autorizada responsable en
el caso del acceso, transmision o uso, sin autorizacion, de la informacion.

. Objeto de la Proteccion.

El objeto de proteccion lo constituyen las topografias de semiconductores, definidas como el
diseiio en 1érminos de ia seccion 213(2) de la Ley, de:

(a). - el modelo fijado, o destinado para ser fijado, en o sobre -

(i) una capa de un producto de semiconductor, o

(i) una capa de material en proceso de y para el proposito de fabricacion de un
producto semiconductor, o ’
{b) el arreglo de los modelos fijados, o destinados para ser fijados, en o sobre las capas
de un producto semiconductor en la relacién con otro.

Cuando se requiera, las Regulaciones serdn interpretadas de acuerdo con la Parte Il de la Ley

{Derecho de Disefio).*

. Sujeto del Derecho.

Ei disefiador es el primer propietario de cualquier derecho de disefio que no es creado en la

ejecucion de una comision o en el curso de un empleo.

2) Cuando un disefio se crea en la ejecucion de una comision, la persona que
comisiona el disefio es el primer propietario de cualquier derecho de disefio. siempre que no

exista acuerdo por escrito en contrario.

(3) En el caso de que disefio sea creado por un empleado en el curso de su empleo, su
patron es el primer propietario de cualquier derecho de disefio, siempre que no exista acuerdo

por escrito en contrario.

. ™ Articylo 2 de fas regutaciones de 198 sobre del Derecho de Disefio (Topografias de Semiconduciores) de la Ley del 15 de
novlembte de 1988 sobre ! Derecho de Autor, Disefios y Patentes
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Stun diserio es protegible en iérminos del derecho de disefio {seccion 220), las reglas descritas
anteriormente no se aplican y la persona por quien los articulos en cuestion se comercializan,
es el primer propietario de! derecho de disefio.

. Duracion de la Tutela.
El derecho de disefio en una topografia de semiconductor caduca

(a) a los diez afios contados a partir de! fin del afio calendérico.en que la topegrafia o los
articulos hechos a partir de la topografia fueron por primera vez hechos disponibles para la
venta o contratados en cualquier parte del mundo por o con la licencia del propietario del
derecho de disefio, o

{b) en un periodo de 15 afos, si ni la topografia ni los articulos hechos a partir de ella se han
hecho disponibles, comenzando el cémputo a partir de que la topografia fue por primera vez
plasmada en un documento de disefio o cuando un articulo fue por primera vez hecho de la

topografia, al final de dicho periodo ™

Para los propositos de la Ley no se tomara en cuenta cualquier venta o contrato, o cualquier
oferta o ofrecimiento para la venta o contrato. que esté sujeta a una obligacion de
confidencialidad respecto de informacion sobre la topografia de semiconductor a menos que:

(a) el articulo o la topografia de semiconductor vendido o contratado u ofrecido o
expuesto para la venta o contratacion ha sido vendido o contratado previamente sin estar sujeta - E
a una obligacin de confidencialidad. o ‘
(b} la obligacion sea impuesta por mandato de ta Corona, o del gobierno de cualquier
pais fuera del Reino Unido, para la proteccion de la seguridad en torno a la produccion de

armas, municiones o material de guerra.™®
. Requisitos para Otorgar la Proteccion

La proteccion es automatica, por lo que no existe ningin requisito formal para otorgar la

proteccion.

. Examinacion

35 Anticulo 6 (1) Op cit
3t Aticulo 7. Op. il
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No existe,
. bérechos def Titular.

El propietario del derecho de disefio tiene el derecho exclusivo de reprodutir el disefio haciendo
articulos a partir de dicho disefio. 0 haciendo reproducciones del disefio con el objeto de
permitir (a fabricacion de dichos articulos. >’

Los derechos exclusivos del titular no se aplican a la reproduccién de un disefio privadamente
para el fines no comerciales; o la reproduccién de un disefio con objeto de analizar o evaluar el
disefio o analizar, evaluar o ensefar los conceplos, procesos, sistemas o las técnicas

incorporadas en ¢}.%%

Asimismo, el derecho del titular no se aplica si el articulo en cuestion ha sido anteriormente
vendido o contratado dentro del Reino Unido por o con la licencia del propietario de derecho de
disefio de la topografia de semiconductor en cuestion, o en cualquier parte del mundo por o con
I autorizacién de la persona autorizada para importarlo, venderlo o alquilarlo.**®

Las excepciones las denominadas “must-fit” y “must-match”, no se aplican en el caso de las
{opografias de semiconductores.

. Obligaciones del Titular.
No existe ningtn capitulo especifico del cual se desprendan obligaciones para el titular.
. Licencias y Transmision de Derechos.

No se aplica la seccion 237 de la Ley, referente al régimen de licencias del derecho de disefio,

explicado con anterioridad **
. Violacién al Derecho.

No se establece un capitulo especial sobre la trasgresion o violacion, siendo correlativos a los

derechos exclusivos derivados de un diseno.

** Articulo 8 (1) Op. o
 Aticulo 8(1) Op et
** Atticulo 8(2) Op ot
* Articulo 9 Op ot
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En todo caso, se establece que no se considerara violacion al derecho, el crear ofra topografia
original de semiconductor como resultado de un analisis o evaluacién de la primera topografia o
de los conceptos, procesos, sistemas o las técnicas incluidas en €l y, en su caso, e! reproducir

la segunda topografia.

Cualquier acto que sea considerado como una infraccion al derecho de disefio de una
topografia de semiconductor, se entendera hecho en la relacion a la topografia en su totalidad o

a una parte considerable de ella.*'

. Sanciones.

La violacién a los derechos generan acciones civiles por dafios y perjuicios que deben ser

establecidos por las Cortes.
16. Suiza (Confederacion Helvética).
. Sistema de Proteccion.

La Ley Federal sobre la Proteccion de las Topografias de Productos Semiconductores de Suiza,
sigue un sistema de registro de derechos. en el que es necesario la inscripcion del registro para

que no caduque la proteccion de la topografia.®®”.
. Auteridades Encargadas de su Aplicacion.

A partir de la adopcion, el 24 de marzo de 1995, de la Ley Federal sobre el Status y
Responsabilidad del Instituto Federal Suizo de Propiedad Intelectual, dicho Instituto adquirié ta
responsabilidad de formar la Oficina Federal Suiza de Propiedad Intelectual, la cual es Ia

autoridad competente en materia de topografias de productos semiconductores.
. Objeto de la Proteccion

La Ley protege las estructuras tridimensionales de productos semiconductores (topografias), de
cualquier forma fijados o codificados, en la medida de que no sean comunes. También
protegera topografias que consistan en elementos que sean comunes si su seleccion y arreglo

no lo es.**

¥ Anticulo 8 4) y (5) Op ¢ )
%1 Articulo © (1) de La Ley Federal sobre fa Proteccion de las Topografias de Productos Semiconduciores de Suiza
3 Articulo 1. Op .
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+.: 2, Sujeto del Degecho: "

g g X

Los derechos . exclusivos corresponden originaimente en el productor de la topografia. Se

S »kentiende por pfbduclor, la persona natural o legal que ha desarrollado la topografia a su propio

. gasto y riesgo.*®
- ... .- . Duracion de la Tutela.

La ;proteccién de 1a topografia terminara 10 afos después de! registro o después de que la

topografia ha sido puesta por primera vez en circulacion para si la Ultima fecha es primero.

Cuando no se ha presentado en dos afios la solicitud de registro 1a proteccion terminardn

después de que la topografia sea puesta por primera vez en circulacion.
La proteccion terminara, en todo caso. 15 afios después del desarrolio de la topografia.

El término de proteccion se calculara a partir del 31 de diciembre del aiio en el que el evento

que determine el calculo haya ocurrido.”®

. Reaquisitos para Otorgar la Proteccion.
£l registro de la topografia es requisito para otorgar la proteccion juridica.
Para tal efecto, se establecen como requisitos de la solicitud de registro:

{a) un petitorio para el registro, junto con una descripcion precisa de la topografia y de su .
utilizacion;

(b) los documentos requeridos para identificar la topografia;

(¢) cuando sea el caso, la fecha de primera puesta en circulacion de la topografia;

(d) el pago de la cuota por cada solicitud.”®

Cada solicitud de inscripcion en el Registro debera contener los anteriores elementos por cada -

topografia que se presente.

. Examinacion

¥ Aticulo 3 Op it
6 Anticulo 9 Op et
4 Articulo 44 (1) y (2) Op ot
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Una solicitud se establecerd como valida una vez que la cuota se ha pagado y todos los
documentos referidos se han presentado; lo anterior, implica que no existe un examen de fondo

de la solicitud,*’

. Derechos del Titular.

El productor tendra el derecho exclusivo de reproducir 1a topografia por cualquier medio y en- :
'cualquxer forma y de ofrecer al publico, vender, contratar o de cualquier forma poner en
‘vmrculaclon 0 importar fa topografia o copias de la topografia para tales propdsitos.®

La ley suiza reconoce las excepciones al derecho exclusivo del productor de agotamiento de 5

derechos, reproduccion legal y desarrollo y la adquisicién de buena fe.

En el caso de agotamiento de derechos, cuando el productor ha vendido copias de una :
topografia o ha consentido para su venta, dicha topografia puede revenderse o ponerse de’

cualquier forma en circulacion. ™

En el caso de la reproduccion legal y desarrollo, sera legal copiar topografias para los

propositos de investigacion y ensepanza *°

Cuando un nuevo desarrolio se realice a partir de una topografia, el nuevo desarrolio puede
explotarse independientemente, con la condicion de que no sea comun >

Finalmente, en cuanto a la adquisicion en buena fe, se eslablece que sera legal volver a poner
en circulacion productos semiconductores adquiridos de buena fe. que conlengan copias
ilegales de topografias. EJ productor estara legitimado a demandar una remuneracién justa. En
caso de una disputa, las cortes decidiran si dicha legitimacion a 1a remuneracién existe y, en

ese caso, estableceran el monto de la remuneracion.””

Los productos semiconductores adquiridos de buena fe no estaran sujelo a la confiscacion de -
copias, establecida en el articulo 63 de la Ley de Derechos de Autor.”™

** Aiculo 1443) Op ot
%8 Articulo 5 Op cit
¥4 Adiculo 6. Op. ot
3 Adticulo 7 {1) Op. cil.
I Adicwlo 7 (2) Op. ¢it
5% Atticulo 8. Op. it
3 Articulo 10{2). Op cit



L N 233
ESTUDIO COMPARATIVO DE DIVERSOS CUERPOS LEGISLATIVOS

. Obligaciones del Titular.’
No se desprende del contenido de a ley suiza obligacion alguna para el titular.
. Licencias y Transmision de Derechos.

Los derechos derivados de una topografia seran transferibles por cesidén o a través de

herencia ™

No se establece la obligacion de inscribir en e! Registro las Transmisiones o licencias
concedidas por el titular.

«- " Violacitn al Derecho.

El régimen de los derechos exclusivos que oforga una topografia en Suiza, tiene 2

competencias, la civil y la criminal.

En el caso de los procedimientos civiles, éstos tendran lugar en términos de la Ley de Derechos

de Autor, para cuestiones diversas a las infracciones, que revisten una naturaleza cnminal

En este ultimo caso, se perseguird, a peticion de la persona cuyos derechos han sido

infringidos, a cualquier persona que intencional e ilegaimente:

(a) reproduzca o copie una topografia por cualquier medios y en cualquier forma;

{b) ofrezca al publico, venda, rente o de cualquier forma ponga en circulacién una topografia o
quién la importe para dichos propositos;

(c) niegue informacion a la autoridad responsable sobre el origen de los articulos que se han

producido ilegalmente o se han puesto en circulacion y qué estén en su posesion.®™
. Sanciones.

Cualquier persona que sea responsable de una infraccion a un derecho derivado de una
topografia, serd acreedora a una pena de encarcelamiento por un término que no exceda a un

afo o a unamulta.

T Atieo 4. Op cit
5 Articulo 11. Op. it
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Cualquier persona que cometa los actos citados comercialmente sera perseguido de oficio. La
sancion podra ser encarcelamiento y multa de 100,000 francos sujzos.

Cabe destacar que la ley suiza es la unica que establece supuestos para las topografias y
contratos existentes con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley.

En estos casos dispone que se aplicara también a las topografias desarrolladas con
anterioridad a su entrada en vigor. La proteccion de las lopografias puestas en circulacién con
anterioridad, terminaran dos afios después a la entrada en vigor de esta Ley, a menos que la

inscripcion en el Registro de las Topografias se haya solicitado dentro de ese periodo >

Los contratos que se relacionan con derechos de topografias concluidos con anterioridad a la
entrada en vigor de la Ley y las medidas acordadas con base en dichos contratos, continuaran
teniendo efecto. A menos que se acuerde en contrario, no seran aplicables los derechos

establecidos por esta Ley.””

I8 Adticulo 19. Op. ¢,
31 Adiculo 20. Op. cit:
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CAPITULO SEXTO.
RESULTADO DE LA COMPARACION DE LAS LEYES NACIONALES.

1. Consideraciones Generales.

Quiza como en ninguna otra materia del Derecho, el Derecho de la Propiedad Intelectual reviste
un caracter arménico e, inclusive. uniforme a nivel mundial, derivado de los muitiples tratados
que regulan la parte sustantiva de los derechos que otorga y la potencial internacionalizacién de
los productos, bienes y servicios que se amparan bajo sus instituciones. En el caso de los
esquemas de frazado o topografias de circuitos integradoes, no es la excepcion,
fundamentalmente por los motivos y circunstancias en los que nacio esta figura juridica, asi

como por su naturaleza peculiar y propia.

En el capitulo anterior, se presentaron 1as disposiciones legales relacionadas con el sistema de
proteccion de los esquemas de trazado de diferentes paises, haciendo énfasis en los aspectos
mas importantes o trascendentes. En el presente apartado, se hara una breve relacion de las
particularidades, semejanzas y diferencias encontradas en las leyes citadas, sin enirar a mayor

detalle, en virtud de que las provisiones en particular fueron ya reflejadas

Asimismo, es importante destacar que se presentaran por separado las caracteristicas de los

sistemas de proteccion que siguen las legislaciones citadas: registro o proteccion automatica.
2. Denominacion,

La mayoria de las legislaciones consultadas utiliza la denominacion topografia de un producto
semiconductor, respecto de otras como esquema de circuito (ley japonesa), mask work (ley
americana), disefio (ley canadiense) o esquema de trazado de circuito integrado (ley
ecuatoriana).”’® :

Asimismo, se hace mencién al concepto “producto semiconductor” en la mayoria de ellas. Este
concepto, atendiendo al capitulo técnico presentado, es mas amplio que el de “circuito
integrado”, ya que el primero involucra dispositivos menos complejos. como los circuitos

discretos.””

¥t Cuncsamente 13 leyes Que adogian otra denominaciun no son eufopeas y es que en témincs de la Directiva de 13 Comuridad
Europea el tarming y definiciones ad05ados son 1zpagratia de un producto semiconductor

¥* Gengraimante usados en 1a ndustna, fos productes semiccnduciores discrelos 500 Circuos Con un elemento actvo, y (08
cirzwios integrados son Grcuitos semiconductores con mas de un elemento actwo




LOS ESQUEMAS DE TRAZADO DE CIRCUITOS INTEGRADOS EN EL. DERECHO COMPARADO
Copon
3. Sistema de Proteccion,
En este apartado hay que hacer notar que se cuenta con 2 sistemas de proteccion diversos: el
sistema de registro constitutivo de derechos y la proteccion automatica tipica del derecho de

autor,

De la comparacion efectuada se desprende que el sistema de registro prevalece en la mayoria
de los palses que protegen a los esquemas de trazado o topografias, que dicho sistema retine
las caracteristicas propias de la proteccion de la propiedad industrial (registro administrativo o
deposito, en el caso de! Reino de los Paises Bajos. formalidades similares, pago de derechos,
examinacion, inscripcion y expedicion de un fitulo) y que, con exclusion de Suiza y Canada, las
leyes que contemiplan el registro como condicion de proteccidn aplican, mutatis mutandi, las
leyes de patentes. modelos de ulilidad o disefios industriales.

En el caso de la proteccion automatica, es decir, que no exigen formalidades de registro sino la
fijacion material del disefio de la forma tridimensional, la proteccion otorgada por Australia,
Bélgica y el Reino Unido (unicos casos). presentan diferencias fundamentales entre uno y otro.

En Australia la proteccion automatica sigue un sistema propio e independiente, cercano al
Copyright o derechos de autor.

En Bélgica, el tnico pais que cuenta con una Unica ley que puede ser catalogada como sui
generis, propia e independiente a otra forma de proteccion de propiedad intelectual®, remite a

la Directiva europea en aspectos como las definiciones.

Finalmente, el Reino Unido sigue un sistema automatico basado en e! "Design Right” (derecho
de disefio), diverso al Copyright law y al derecho de las creaciones industriales nuevas,

particularmente. al régimen de derechos industriales

Mencién aparte merece el caso de Ecuador, su régimen legal se establece sobre la base de
principios del derecho de autor, la proteccion que genera es automatica, y el registro que
establece solo tiene fines declarativos; no obstante que, por disposicion expresa de la propia
Ley de Propiedad Intelectual, califique a los esquemas de trazado o topografias de circuitos
integrados como parte de la propiedad industrial.

¥ Lo antenor se alma en vitud de Que 1a ley belga, m se encuenira contemplada en un codgo ?_ ley de propiedad intelectual, m
femite aninguna ley. de propiedad industual o derechas de autar para otorgar protecoidn Juridica a las lopogratias
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4. Autoridades Encargadas de su Aplicacion.

En el caso de las legislaciones que siguen el sistema de registro, se encarga a las oficinas de
propiedad industrial o intelectual, segun sea el caso, la aplicacion administrativa de la ley, para
el efecto de otorgar el registro e inscribir los actos juridicos posteriores a su otorgamiento. Para

tal efecto, se fija el pago de tasas.

En el caso de infraccion o violacion a los derechos exclusivos que otorgan las leyes, su
persecucién se encarga alas autoridades judiciales que pueden ser del orden civil (Bélgica o
Espafia, por ejemplo), penal (Japén, Alemania o Suiza, por ejemplo) o mercantil (Dinamarca,
unico caso). En este rubro, prevalece la competencia civil de las cortes para demandar la

indemnizacion o compensacion por las violaciones.

En el caso de las legislaciones de proteccion automatica, Unicamente se fija la competencia de
ios tribunales judiciales civiles para obtener el resarcimiento por la infraccion.

5. Objeto de la Proteccion.

La mayoria de las legislaciones no consideran que los circuitos integrados, en si mismos, sean
objeto de proteccion como tampoco protegen la funcion que éstos efectoan, es claro que la
proteccion que otorgan es indirecta, al ser sujeto del derecho tanto la topografia como los
circuitos integrados creados a partir de ésta, como los productos finales que los incorporan.
Ecuador es el Unico pais que establece una proteccion directa a los circuitos integrados. *®'

El objeto de ta proteccion se refiere tnica y exclusivamente al esquema, disefio o topografia del
circuito integrado, ya sea expresado como la estructura tridimensional o como la representacion
de los elementos de un circuito integrado, incluyéndose, en ta mayoria de los casos, las partes
utilizables y fas representaciones para su fabricacion. Asimismo. se consideran protegidos las

partes comunes siempre y cuando revistan el caracter de originalidad

En este sentido, es pertinente destacar que algunas leyes definen lo que se entendera por
original (por ejemplo, Alemania o Ecuador), otras tantas (como la ley de espariola), establecen

el mismo concepto sin hacer mencion alguna a la “originalidad” y, finalmente, Australia,

' Sin embargo no s considera que esa haya sido 1a intencién de los leg sladores, sin que se debe a un erfor de técnica det
capilulo ¢e lalay
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establece un concepto negativo, es decir, que NO sera considerado como ariginal y, por lo
tanto, no es protegible. )

6. Sujeto del Derecho.

Tanto en los sistemas de registro como en el de proteccion automatica, se esfablece como
titular originario al creador de la topografia, presentandose un caso especial en Suiza.

La ley Suiza establece un concepto muy particular, propio de las legislaciones del derecho de

'

autor, particularmente de las obras colectivas, como las obras audiovisuales, el de Ia titularidad -

del productor.

Lo anterior implica que el productor de una topografia es el titular del derecho, ya que a sus
expensas y bajo su riesgo, ésta fue creada. por lo tanto, con este concepto no es necesaria
ninguna aclaracidn sobre las creaciones por encargo o por contrato, que el resto de las
legislaciones contempla en disposiciones especificas.

7. Duracion de la Tutela.

La duracidn de 1a proteccion en todas las legislaciones analizadas, que contemplan el registro
como condicion para la proteccion, es de 10 afios contados a partir de fa primera explotacion
comercial o de la presentacion de la solicitud de registro. Asimismo establecen como condicién
que en el caso de la explotacién comercial, la solicitud se presente dentro de los 2 afos
posteriores a ésta para que el derecho a la proleccion no caduque.®®

En la mayoria de las legislaciones, se establece como término de caducidad del derecho 15
afios contados a partir de la fecha de creacion de la topografia, si ésta no ha sido
comercialmente explotada en cualquier parte del mundo o no ha sido presentada una solicitud

de registro.

En el caso de la proteccion automatica, se dan supuestos especiales en la legislacion de

Australia y de Beélgica.

En Australia la proteccion puede extenderse en un periodo de 20 afios contados a partir de la
creacion de la topografia, siempre y cuando ésta haya sido explotada comercialmente. Mientras

que en el caso de Bélgica, se contemplan 2 supuestos: 10 aftos de duracion cuando ha sido

37 Aunque no en fodas 1as fegislaciones s tan claro como fa de I3 Confederacion Helvética, mejor conocida como Suza
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comerciaimente explotada y de 15 afios, si no lo ha sido, contados a partir de la fijacion de la
topografia. .

En el caso de Ecuador se presenta una confusion respecto del término o duracién de la tutela
ya que establece, en primer término. que éste sera de 10 afios contados a partir de la primera
explotacion comercial en cualquier parte del mundo, para finaimente, establecer que la
proteccian no podra ser inferior a 15 afos a partir de la fecha de creacion de la topografia.

8. Requisitos para Otorgar la Proteccion.

En el caso de Australia, Bélgica y Reino Unido, no existen requisitos formales para otorgar la
proteccion juridica, basta con que la topografia sea objeto de proteccién, es decir, sea
considerada como original, sea e! resultado del esfuerzo propio de su creador. no sea habitual o
comtuin y que esté fijada o codificada de cualquier forma que sea identificable para que esta se
encuentre protegida. Mientras que en Ecuador, la topografia se protege desde el momento

mismo de su creacion, sin establecer requisitos de fijacién en un soporte material.

En el caso de los paises que siguen un sistema de registro. no obstante que las topografias
reunan fas condiciones de originalidad, es necesario que sea presentada una solicitud de

registro.

Dicha solicitud, invariablemente, debera presentarse por escrito (en algunos casos existird un
formato preestablecido por la oficina encargada del registro como Estados Unidos, Alemania,
Japén, Dinamarca, Holanda o Espafia) y en el idioma del pais. salvo el caso de Dinamarca que
permite la presentacién de documentacion técnica anexa en un idioma diferente al danés: el

inglés, sin necesidad de acompanar la traduccion correspondiente

Asimismo, se debera identificar plenamente al titular de! derecho, al creador, en caso de que
sea distinto al titular, y dersos requisitos que varian segun los paises. Sin embargo, en todos
los caso se solicita se adjunte a la solicitud el material que identifique plenamente a la
topografia (dibujos, fotografias e incluso, muestras fisicas) y, en caso de que haya sido
comercialmente explotada en cualquier parte de! mundo, una declaracién de la fecha en que

eésta se realizo.

En el caso de las partes consideradas como secretos comerciales, la mayoria de las

legislaciones permite que sean tachadas o canceladas las partes conducentes, en algunos
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paises se hace la precision de que no puede marcarse como secreto la totalidad de la
topografia, debiendo ser identificable Sin embargo, en la mayoria se establece la obligacion de
presentar 2 ejemplares, uno cancelado. tachado o de cualquier forma indispuesto para que sea
objeto de consulta publica en el Registro y otra completa. que permanece indisponible al
pUblico, para efectos de controversia y que tiene a resguardo la propia autoridad. ‘

Es pertinente aclarar que varias legislaciones establecen que no podran expedirse copias de las

constancias que obren en el regisiro sin consentimiento previo del titular.

Finalmente, se debera hacer el pago de las tasas, cuotas o tarifas establecidas por las oficinas

para llevar a cabo el tramite.

En el caso de los requisitos para las solicitudes son destacables los reglamentos expedidos por
los reinos de Dinamarca, los Paises Bajos y el de Espafia, que son los ejemplos mas completos
en cuanto a la regulacion de la solicitud de registro o deposito.”**

9. Examinacion.

La examinacion s6lo se presenta en el caso de los paises que siguen un sistema de registro.

Salvo el caso de la Oficina Danesa de Palentes. que estd obligada a determinar si la topografia
es resultado del esfuerzo intelectual del creador y no es comdn entre los miembros de la
industria de semiconductores, no existe examinacion de fondo de las solicitudes de registro, es
decir, no se determina si la topografia es original, sélo si cumple con los requisitos formales

para proceder a su inscripcion.

Cabe destacar que la mayoria de las legisiaciones contemplan como requisito formal, el hecho.
de que la solicitud de registro de la topografia sea presentada dentro del término de 2 afios
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contados a partir de la primera explotacion comercial,”™ incumplimiento que ha dado lugar a la

mayoria de las negativas de registro en las oficinas (por ejemplo, en el caso de Espafia).

10. Derechos del Titular.

383 Dichos reglamentos incluyen 1a postbiidad de presentar €l matenal de identifcacion en diskettes o portadores de dalos, lo cual es
benelicioso. en virud de que se pueden apreciar con un sistema CAD los planos de la topogratia, ademas de que se ocupa menos espacio,
esto acorde con las tendencias de las oficinas sin pape!

4 Requisito 6 condicion de registrabitdad. que el Dr. Horacio Rangel define como “novedad” de la topogratia. Para tal efecto ver f
punto B del estudio ‘La Proteccion de los Disefios de Curcutos tntegrados en el Derecho niemazional y en ef Detecho Mexicana” ARS RIS ,
citado con antenctidad
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Los derechos que concede el derecho de las topografias o esquemas de trazado de circuitos
integrados, son definidos en las diferentes legisiaciones, yé sea de forma positiva (caso de
Bélgica) como facultad exclusiva de reproducirla y explolarla comercialmente, como en forma
negativa, materializada en la facultad de prohibir que sin su autorizacion. se efectiien actos de
reproduccion o explotacion comercial (caso de la Republica Checa y Eslovaca)

Varias legislaciones establecen los conceptos de explotacion o distrnbucion para efectos
comerciales, lo cual engloba a los actos de venta, licencia, importacion para fines comerciales,
denotando una adecuada técnica juridica, se evitan repeticiones constantes o, en su caso,

olvidos.

tn cuanto a las limitaciones de! derecho. todas las legislaciones prevén las siguientes: el
principio de agotamiento de derechos o doctrina de primera venta; la reproduccion o uso para
propositos privados no comerciales o principio de copia privada; la reproduccion con propdsitos
de evaluacion, analisis o ensefanza, ya sea de las técnicas de fabricacion de la topografia o de
esta en si misma considerada, o principio de la ingenieria de reversa; la reproduccion y
explotacion comercial de una topografia creada con base en la evatuacion o analisis de olra,
que reuna los requisitos de proteccion, que es el mismo principio de ingenieria de reversa

385

aplicado a una segunda fuente de uso,” y el principio del adquirente de buena fe o infractor

inocente

Las legislaciones de Canada, Estados Unidos y Japon establecen, a su vez la excepcion
contenida en el principio de la creacion independiente. Mientras que Australia, agrega ia
excepcion derivada de un propdsito de defensa o segundad de su terntorio o del
Commonwealth; sin embargo, esta excepcion al derecho tiene un caracter muy similar al de las
licencias obligatorias por motivos de seguridad publica. Por su parte. Canada incluye una
excepcion. remanente del articulo 5 ter del Convenio de Paris, relacionada con la libre

introduccion de objetos que formen parte de aparatos de locomocién.
11. Obligaciones del Titular.

Por cuestiones relacionadas con la legislacion nacional, se incluyé como obligacion aplicacién

de las denominadas marcas o avisos de proteccion; sin embargo, en ningin pais tienen

¥t Sequnda Fuerle, [0S usuanos de circutos semicondustores requieren de una sequnda fuente para el producto, debe estar
basads en el disefio del pumer orcuito pata Ser compatible Whiehead, Carl Jr. Op. ¢t p 10
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caracter obligatorio, son potestativas y constituyen una prueba prima facie de la existencia de
proteccion.

En la mayoria de las legislaciones que las contemplan adquieren relevancia en razon a la
excepcion del adquirente de buena fe o infractor inocente, pero no constituyen requisitos sine
que non para demandar la reparacién del dafio o la compensacion por la infraccion a un
derecho contenido en una topografia protegida.

Como obligacion, en la mayoria de los paises que siguen el sistema de registro, se encuentra el
de inscribir los actos relacionados con las licencias o cambios de titularidad del derecho de la
topografia, asi como el pago de las tasa o cuotas establecidas para tal efecto.

En ningun caso existe la obligacion de explotar la topografia.
12, Licencias y Transmision de Derechos.

La mayoria de las legislaciones establecen como derecho de! titular el transferir o licenciar sus
derechos exclusivos, total o parcialmente considerados, en algunos casos no s necesaria su
inscripcidn para surtan efectos ante terceros (caso de Canada) y en otros constituye un
requisito de seguridad juridica (como Espafia, por ejemplo).

En el caso de licencias en los paises que siguen el sistema de registro, tanto de las libremente
negociadas como las no voluntarias y obligatorias, se dejan a las leyes supletorias su regulacion
(Ley de Patentes, en el caso de la Republica Checa o Esparia o la Ley de Modelos de Utilidad
de Alemania}, en algunos casos se establece que procederan de acuerdo a lo que establezca la
corte o trbunal competente (caso de Dinamarca).

En todos los casos en los que se prevé la concesién de licencias no voluntarias u obligatorias,
son por cuestiones de seguridad pliblica,

13, Violacion al Derecho.

Las infracciones se concretan, en las legislaciones estudiadas, sobre los derechos exciusivos,
es decir, son correlativos (salvo el caso de Dinamarca y Japon) no se establecen supuestos
distintos a la reproduccion o explotacion comercial de la topografia protegida, el circuito creado

a través de ésta o el producto final que los incorpora.
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Asimismo, en algunos casos como Bélgica y Australia establecen términos de prescripcion de la
accion de 5 a 6 afios contados a partir de la violacion, respectivamente.

Derivado de la implementacion del Acuerdo sobre los Aspectos de la Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio (AADPIC) se contempla, en la mayoria de las legislaciones la
posibilidad de adoptar medidas para salvaguardar los derechos de propiedad intelectual
relacionados con una topografia, tales como aseguramiento, detencion en frontera o. inclusive,

destruccién de la mercancia infractora.
14. Sanciones,
Las sanciones establecidas en las diversas legislaciones pueden ir de! orden civil al criminal.

En el caso del orden penal, paises como Suiza, establecen prision o multa y en caso de
agravarse, ambas, Australia, condena al pago de una multa, mientras gue en Dinamarca puede
ser detencion, segun la gravedad del caso.

En el orden civil, puede demandarse en todos los casos, la compensacion por dafos y
perjuicios, la indemnizacion por los beneficios dejados de percibir, el pago de costas judiciales y

el pago de regalias razonables.
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CAPITULO SEPTIMO.
LA PROTECCION ACTUAL -
¢ES UNA OPCION PARA EL SISTEMA MEXICANO?

1.- La Industria Electrénica en México.

La industria electronica mexicana es totalmente deficitaria si no se considera la maguila®®;

por
otra parte, las empresas destinan sus recursos esencialmente a la adaptacion de productos y a

la tecnologia de proceso, ya que el disefio de nuevos productos no existe.

No obstante que en los Ultimos afios se han atraido varios proyectos de inversion, como el
establecimiento de un complejo industrial en Tijuana, por parte de SAMSUNG, con una
inversién aproximada a los 170 millones de dolares, con el objeto de fabricar chip's y
semiconductores; en el pais las operaciones de ensamble proliferan, no asi las adaptacién agil
de nuevas tecnologias y el incremento de! contenido nacional. tanto de la maquila de la frontera
norte como en la manufactura del resto del pais. Los niimeros pueden considerarse fastidiosos

pero son reveladores:*

Las empresas de la industria electronica en México se concentran principalmente, en el Distrito
Federal y Estado de México (35%), Tijuana (12%), Jalisco (6%) y el resto (47%) en otras
lugares como Cd. Juarez, Reynosa y Mexicali. E! 48 % de estas empresas son micros o

pequenas, 29 % medianas y 23 % grandes.

No incluyendo maquiladoras, el 80 % de las empresas son mayoritariamente nacionales y el 20
% restante son exiranjeras o coinversiones. De las maquiladoras, el 37.5 % son de origen

norteamericano, 25 % son japonesa y el resto de paises como Corea y otros.

En promedio, el Producto Interno Bruto de la industria eleclrénica no magquiladora ha

representado en los Gltimos cinco afos entre | 0.7% y 0.9% de! PIB tota! del pais.

La industria electronica proporciona empleo a mas de 118,000 personas, sin considerar
magquila. Si se toma en cuenta el personal generado por la industria magquiladora en el ramo
electronico, asciende a mas de 261,000 empleos.

4 Enfendida como empresas de ensamblado de productos
37 Datos 1omados det documento “LA INDUSTRIA ELECTRONICA EN MEXICO". Secretatia de Comercio y Fomento Ingustnal
Clubre de 2000
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Los productos de la industria maquiladora tiene un contenido nacional del 2% al 3%, lo que
representa un mercado potencialmente importante para la industria de apoyo (proveedores de
partes y componentes).

Los componentes de mayor demanda en este segmento industrial, son los transformadores,
productos semiconductores, sintonizadores y controles, con montos mayores a los 500 millones

de dolares anuales.

Por ofra parte, la demanda de componentes no semiconductores, que requiere la industria
electronica, asciende a casi 1,000 millones de délares.

A pesar de las proyecciones citadas sobre la demanda de productos semiconductores, la
industria nacional no cuenta con la capacidad de producir circuitos integrados propios para
satisfacerla; por lo tanto, tiene que adquirir @ importar circuilos integrados de los grandes
fabricantes a nivel mundial. Por otra parte, dadas las condiciones economicas imperantes se
maquila una gran cantidad de productos electronicos y microelectrénicos.

2.- Instituclones Académicas Orientadas al Desarrollo de la Microelectronica.

Seria sumamente injusto dejar de lado los importantes esfuerzos que a nivel académico, han
realizado el Centro de Investigacion y de Estudios Avanzados (CINVESTAV) del Instituto
Politécnico Nacional (I.P.N.) y el Instituto Nacional de Astrofisica, Optica y Electronica (INAOE),

para el desarrollo de la microelectrnica en México

Fundado en 1961, el Centro de Investigacion y de Estudios Avanzados del |.P.N, cuenta con un
Departamento de Ingenieria Eléctrica, que por su lamario y diversidad de actividades, esta
dividido en diferentes secciones: Bioelectronica, Computacion, Comunicaciones, Proyectos de

Ingenieria, Mecatrénica y Electronica del Estado Sélido

Esta titima, se consolidé como seccion académica y de investigacién, y se dedica al estudio de
areas de gran importancia dentro de la ingenieria, como son: la investigacion de los
semiconductores, los dispositivos con semiconductores y el disefio electronico en alta escala de
integracion {VLSI). La Seccion de Electronica del Estado Solido (mejor conocida como SEES)
fue uno de los primeros sitios en el pais donde se abordaron los problemas asociados a fa
fabricacion de dispositivos semiconductores, desde la metalurgia de semiconductores, hasta los
problemas tecnoldgicos para la integracion de dispositivos en a década de los 70's.
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. Como resultado de la experiencia acumulada en el estudio de los dispositivos, en la SEES se
‘desarrollo uno de los proyectos de investigacion lecnologlco -cientifico mas exitosos en el area
de los semiconductores: ia planta piloto de celdas solares.**®

Por su parte, el Instituto Nacional de Astronomia, Optica y Electronica (INAOE) es el Unico que
389

tiene las instalaciones para fabricar circuitos integrados.
El INAOE es una institucion de investigacion y ensefianza cuyo antecesor fue el antiguo
Observatorio de Tonantzinila, Puebla. Dicha Institucion retine expertos en las ramas de la fisica
tales como la astrofisica, la optica y la electronica, ofreciendo estudios de posgrado en estas

especialidades >

El Departamento de Electronica del INAOE inicio sus actividades en 1974, con la lineas de
investigacion de “Disefio y Fabricacion de Circuitos Integrados” con diferentes tecnologias y
para diferentes aplicaciones.

El Departamento de Electronica han llevado a cabo varios proyectos de investigacion que en
poco tiempo han rendido frutos para los 19 investigadored (16 con grado de doctor y 3 con
grado de maestria) y 16 técnicos con grado de licenciatura y/o maestria, que constituye la
plantilla de personal y que, para efectos de! desarrollo de sus actividades, se distribuye en cinco
grupos, entre los cuales, destacan el de disefio de circuitos integrados y el de microelectronica.

El grupo de disefio de circuitos integrados sus principales actividades se enfocan dentro del
disefio y fabricacion de circuitos integrados para diferentes aplicaciones, dentro de las que
destacan: aplicaciones biomédicas, telecomunicaciones, redes neuronales; fisica y modelado
de dispositivos semiconductores; CAD (Disefio Asistido por Computadora) para disefio y prueba
de simulacion de circuitos y dispositivos semiconductores; prueba y diagnostico de falla de

circuitos integrados.

El grupo cuenta con un laboratorio de simulacion y ofro laboratorio semiequipado de hardware

para el diserio, caracterizacion y pruebas de circuitos integrados.

5 hlp /www sees cinvestav mx/index htm

2 Aungue la tecnologia usada es comparable a la tecnologia usada enlos EUA en |a decada de 1970, los circuitos intearados que
alli se fabncan e ensefan atos estudiantes 135 tecnicas basicas y flundamentales. aplicables a procesos de fabnicacion del estado de! ane

357 hitp siwww naoe edu mx
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Las actividades de investigacion estdn orientadas al disefio de circuitos integrados en
tecnologias CMOS y BICMOS para aplicaciones que van desde unos cuantos hertz hasta varios
megahertz. '

El grupo de investigacion de microelectronica es el mas antiguo del Departamento, esta
dedicado al analisis, modelado, simulacion. disefo, fabricacion, y pruebas de dispositivos
semiconductores, entre otros, transistores MOS. fotodetectores de silicio cristalino y amorfo,
oxidos fuera de estequiometria para aplicacion en supresores de picos de voltaje y deteccion
optica, oxidos y nitruros para aplicacion en memorias, detectores magnéticos, sensores
térmicos, micromaquinado de silicio para el desarrollo de dispositivos médicos; analisis,
modelado, mediciones y simulacion de dispositivos submicrométricos para aplicaciones de alta
frecuencia (hasta 40 GHz), analisis, simulacién y caracterizacion de  dispositivos
semiconductores y circuitos integrados para aplicaciones criogénicas (temperaturas hasta 4.2
grados Kelvin).

Ofra actividad fundamental del grupo de Microelectrénica es coordinar la operacion del
laboratorio de fabricacion de dispositivos semiconductores (proceso CMOS de 10 micrémetros),
y realizar investigacion sobre proceso de fabricacién de dispositivos semiconductores Este

grupo tiene una amplia experiencia en el disefio y fabricacion de circuitos integrados digitales.

Con propositos académicos, el Departamento ha disefiado una biblioteca de celdas, con la cual
se han disefado circuitos sencillos, como contadores, registros de corrimiento, osciladores, etc.
Igualmente se han disefiado circuitos VLS! con propésitos especificos para la industria nacional,

Se cuenta con la experiencia de mas de 10 afos en tecnologias de fabricacion de circuitos
integrados. Se ha trabajado con tecnologias bipolares y MOS. En tecnologia bipolares se han
desarrollado desde la fabricacion de dispositivos discretos hasta logica de inyeccion integrada.
Actualmente se tiene un proceso de fabricacion CMOS auto alineado, a partir del cual, junto con
la técnica de disefio desarrollada, puede obtenerse un circuito integrado a parlir de su

concepcion basica.

En el drea CAD para diseiio de circuitos y dispositivos. las actividades estan orientadas al
desarrollo de herramientas CAD para la automatizacion de layouts (esquemas de trazado) de

circuitos integrados, disefio ¥ desarrollo de herramientas de simulacion para dispositivos

3 En baja frecuencia se ha desanoliado un dispostvo de ayuda audtiva et cual esta en proceso de comerciabzacion. y mas
tec sewvesligay la un sistema ge uitrasomido ge gita resotugion
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semiconductores, disefio y desarrollo de herramientas de simulacion para circuitos electronicos,
desarrollo de diserio de herramientas de automatizacion para circuitos electronicos analégicos,
desarrollo de diagnésticos y herramientas de prueba para circuitos electronicos analdgicos.
CAD

Sus lineas principales de investigacion son la automatizacion de diseio de circuitos analdgicos,
la generacion del layout, la optimizacion y centramiento del disefio de circuitos electrénicos,
métodos de diagnostico y prueba de circuitos digitales, enfocado al desarrollo de técnicas de
prueba de circuitos integrados, y al diagnostico y correccion de fallas de circuitos integrados.
Asimismo se efectuan pruebas de las tecnologias de BIGMOS y GaAs.

El grupo de instrumentacion electrénica, es un area estratégica para el INAOE, puesto que el
Instituto busca tener mayor interaccién con fa industria. No solo el control ni la robdtica deben
ser desarrolladas en este grupo, sino también la instrumentacion analogico-digital, asi como la
promocion del disefio de circuitos hechos a la medida de los usuarios. Este es, sin lugar a
dudas, uno de los grupos que mayores aplicaciones puede encontrar en la industria nacional,
pero también es el grupo menos fortalecido.

A la fecha se han establecido vinculos con varias empresas y ya se han desarrollado algunos
sistemas que se encuentran operando; los prototipos han demostrado ser competitivos a nivel
industrial, sin embargo, para aumentar la confiabilidad y reducir los tiempos de disefio es

necesario actualizar el laboratorio, el cual opera como un laboratorio docente.

A lravés de un cuestionario, contestado por correo electronico el Dr. Roberto S. Murphy
Areaga, Coordinador Docente de! Instituto Nacional de Astronomia, Optica y Electrénica
(INAOE), proporciond los siguientes datos:

Los circuitos disefiados por el Instituto son circuitos integrados (Cls) para tecnologia CMOS,
que quiere decir MOS Complementaria. El transistor MOS (metal-oxido-semiconductor) es el
més usado hoy en dia; arriba del 90% de los circuitos integrados comerciales son disefiados y
fabricados con tecnologia CMOS porque consumen muy poca potencia. son confiables y son
ideales para aplicaciones digitales, como en computo. El que los circuitos sean
“complementarios” se refiere a que funcionan con dos tipos de transistores MOS, uno bueno

para los voltajes negativos y el otro para los positives.
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Los disefios que fabricamos aqui son basicamente académicos. E! objetivo es ensefarle a
nuestros alumnos cdmo se hacen los circuitos integrados. La produccion varia; y es dificil
ponerle un numero. Depende de los proyectos que se fabriquen, y ultimamente, en
consecuencia de los convenios que tenemos con el exterior, muchos alumnos prefieren disefiar

circuitos integrados con tecnologias del estado del arte. y por lo tanto. no los fabricamos aqui.

El disefio del circuito es una parte fundamental. Hoy en dia, un circuito integrado puede
contener millones (la PENTIUM 1il tiene mas de 40 millones) de transistores, y si uno falla, todo
el circuito falla. E! disefio debe garantizar que e! circuito integrado funcionara como debe.

El nimero de personas que participan en e! disefio de un circuito depende de la complejidad de
éste. Hoy en dia, nosotros (el INAOE) solo podemos fabricar circuilos integrados muy simples,
pero tenemos convenios con centros de microelectronica del extranjero a través de los cuales
nos fabrican circuitos integrados del estado de! arte, que pueden ser muy complejos. El grupo
de disefio del Instituto tiene 5 investigadores con doctorado (no son suficientes) y cerca de 30
estudiantes de maestria y doctorado. Un disefio complejo requiere de dos o tres investigadores
y de 10 a 15 estudiantes. E! disefio de una PENTIUM requiere de un grupo de trabajo de mas
de 200 gentes -

La investigacion (R&D) necesaria para obtener el disefio de un circuito, depende del tipo de
circuito. Los circuitos para aplicaciones en telefonia celular, por ejemplo requieren de

aproximadamente un afo de disefo, mas 6 meses de fabricacion y pruebas.

El gasto mas grandes para el para disefio de un circuito se relaciona a las “licencias” del
software que usamos. Estas cuestan del orden de $80,000.00 a! afio, y a esto hay que afiadirle
la actualizacion del equipo de computo, papeleria, etc. Una corrida de fabricacion, en la cual
fabricamos alrededor de 100 chips, cuesta cerca de $15,000.00, lo que representa un costo de
$150.00 por chip.*? ‘

3. Hacia un Centro Nacional de Microelectronica.

Fuera del laboratorio del INAOE, el pais solo maquila circuitos integrados, especialmente en su
etapa de encapsulado, proceso para el cual no se requiere un conocimiento del funcionamiento

de los circuitos integrados.

32 En respuesta a un correo electranico, reciido el 30 de agosio de 2001.
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No debe olvidarse que un cuarto limpio de estado del arte, para fabricacién de circuitos
integrados para todas las aplicaciones requeridas por la electronica moderna, tiene un costo
muy elevado para una universidad o una empresa privada, ademds de requerir una cantidad
grande de recursos humanos preparados en el campo para su cabal funcionamiento.

Sin embargo, y siguiendo la pauta de paises industrializados como los EUA, Bélgica, Irlanda,
Japon o Espaia, el INAOE ha presentado la propuesta de crear un Centro Nacional de
Microelectronica, a través de un consorcio con participacion de la industria, universidades e
nstitutos tecnologicos y el Estado. Este consorcio financiaria y administraria un cuarto limpio
moderno, capaz de fabricar en masa circuitos integrados para cualquier aplicacion.

El Centro Nacional de Microelectrénica propuesto fabricaria circuitos integrados disefiados en
las universidades e institutos tecnoldgicos, asi como los circuitos disefiados para aplicaciones
especificas en la industria y los circuitos disefados para la nueva ciencia del pais.

El establecer este Centro presenta, a decir del autor de la propuesta el Dr. Roberto S. Murphy

Arteaga, muchisimas ventajas para México, ventajas que justifican con mucho la gran inversién
393

necesana para crearlo. Entre éstas destacan las siguientes:

a) La creacion de cientos de empleos directos, ademas de miles de indirectos. EJ centro tendra
que ser operado por personal técnico calificado. La capacidad de fabricacion de circuitos
integrados del estado del arte sera aprovechada por grupos de investigacion, residentes y
externos. Como en cualquier industria, se necesitara personal de mantenimiento, intendencia y
administracion. La necesidad de contar con reactivos especificos y materia prima de alta
calidad, generara industrias asociadas, y por lo tanto empleos indirectos.

b) La capacidad de fabricar circuitos integrados del estado del arte alentara la investigacion
cientifica en el pais, especialmente en el area de la electronica pero no limitada a ésta, ya que
la electronica perméa todas las actividades productivas humanas. Por necesidad, la

investigacion cientifica en la electronica es ahora multi e interdisciplinaria.

¢) La induslria podria fabricar los circuitos integrados que requiera en el pais, evitando el gasto
de millones de délares en la compra de circuitos fabricados por otros paises. Esto significaria

una inversion millonaria en el desarrollo de México, a todas luces necesaria.

¥ Murphy Arieaga. Roberto & Op cit
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d) Este centro generaria la masa critica necesaria para la educacion de la electrénica moderna
en el pais. Las actividades de! centro redituarian en un mayor nimero de personas preparadas

en las universidades e institutos tecnologicos de México, asi como en la industria.

e) Esle centro seria la semilla para otros cuartos limpios, creados, mantenidos y administrados
por la industria privada para fabricar circuitos de aplicacion especifica, generando a la vez mas
fuentes de empleo y mas personal capacitado en el campo. Es decir, se desarrollaria una

industria de la microelectronica propia en México

f) El Centro Nacional de Microelectronica estaria abierto a otros paises del mundo, para que a
través de convenios puntuales aqui se pudieran fabricar los circuitos integrados que ellos
requieran para sus industrias y academia. Esto se traduce a una inversion extranjera en México.

g) Este centro le permitiria a México idear y fabricar sus propios circuitos integrados, generando
propiedad intelectual propia. En contraste, las desvenlajas son pocas siendo, posiblemente la

mas importante, el costo que llevaria generar este centro.

*“es posible que en los proximos arios se encuentre operando el

De acuerdo con el Dr. Murphy
Centro, =n virtud de que Motorola de Phoenix, a través de su subsidiaria en Puebla, quiere
donar al INAOE, equipo para la fabricacion de circuitos integrados por un total de un millén de

dolares.

4. La Proteccion de los Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados en México.

Respecto a los esquemas de trazado no existian antecedentes regulatorios en México, hasta el
26 de diciembre de 1997, fecha en la que se publicé en el Diario Oficial de la Federacién, el

Decreto que reforma y adiciona a la Ley de la Propiedad Industrial.

El 7 de octubre de 1997 el Ejecutivo Federal envié a la Camara de Diputados del H. Congreso
de la Union la Iniciativa de Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de la Propiedad
Industrial, en cuya exposicion de motivos se sefiala que .. tiene por objeto la regulacion de los
esquemas de {razado de circuitos integrados, con la finalidad de otorgar proteccion a los
titulares y creadores de los mismos, asi como el fomento de la investigacién y desarrollo en

nuestro pais de esa rama de la microelectronica.”

4 En respugsta a un correo electonico. rectbido el 3) de agasto de 2001
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La reforma contenida en dicha Iniciativa comprendi¢ la adicion de un Titulo Quinto Bis a la Ley
de la Propiedad industrial y reformas al articulo 213, relacionado con las infracciones
administrativas, concluyéndose una etapa en el proceso de modernizacion del sistema de
propiedad industrial e intelectual mexicano.

La Iniciativa fue turnada para su estudio a las Comisiones Unidas de Comercio y de Patrimonio
y Fomento Industrial de la H. Camara de Diputados, siendo aprobada en sesion del 27 de
noviembre de 1997 en el Pleno de dicha Camara con 361 votos a favor, sin votos en contra y
sin abstenciones.

Aprobada la iniciativa en la Camara de Diputados, fue remitida a la Camara de Senadores para
su estudio en las Comisiones Unidas de Comercio y Estudios Legislativos, segunda seccion,
siendo aprobada en sesion del Pleno el 12 de diciembre de 1997 por unanimidad.

En las reuniones del grupo interdisciplinario de trabajo®® que elaboro la propuesta, se
consideraron las alternativas para la proteccion de los esquemas teniendo como marco de
referencia el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, el Acuerdo sobre los Aspeclos
de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio y el Tratado sobre la Propiedad
Intelectual respecto de los Circuitos integrados, instrumentos internacionales que protegen los
esquemas de trazado (topografias) de circuitos integrados y que han sido objeto del presente

analisis.

Cabe destacar que la forma de proteccion propuesta originalmente por el grupo de trabajo era
crear una ley especial que los regulara. No obstante lo anterior, se estudiaron como alternativas
elincluir a las topografias en el régimen del derecho de autor o en los disefios industriales.

En el caso de los derechos de autor, dadas las similitudes que presentan los esquemas de
trazado de circuitos integrados con los dibujos y figuras protegidos. se penso en una posible
reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor, agregando los esquemas de trazado de circuitos

integrados al catalogo de obras protegidas contenido en el articulo 13 de la Ley.

% Constituido especificamente para la inclusion en el régmen juridco mexcanc de 10s esquemas de trazado de circuitos
integrados {topografias) cuyos trabajos se levaron a cabo entre los meses de julo y sepiembre de 1997
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Independientemente de las consideraciones de orden politico™, esta alternativa no se
considero la mas apropiada, en virtud de que tradicionalmente el reconocimiento del derecho de
autor no requiere registro ni estard sujeto al cumplimiento de formalidad alguna, lo que
ocasionaria cierta inseguridad juridica respecto de la titularidad de los esquemas, puesto que en
caso de conflictos, seria vitualmente imposible probar cual es 1a topografia original o cual fue

creada con anterioridad.

Se considera que los argumentos vertidos no son del todo contundentes para desechar de
plano el régimen del derecho de autor en México, ya que la supuesta carencia de seguridad

juridica por la falta de formalidades no existe.*

La Ley Federal del Derecho de Autor garantiza en su articulo 5, segundo parrafo que:

“El reconocimiento de los derechos de autor y de los derechos conexos no requiere
registro ni documento de ninguna especie ni quedara subordinado al cumphimiento de

formalidad alguna.”

Por ofra parte, establece que la proteccidn que otorga ia Ley se concede a las obras desde el

396

momento en que hayan sido fijadas™ en un soporte material, independientemente del mérito,

destino o modo de expresidn. es decir, incorpora un principio que originalmente correspondia al

399

derecho anglosajéon™ y que a su vez, se encuentra reconocido en algunas legislaciones de

otros paises, como Australia. Por Io tanto. no es irreconciliable con Ia figura juridica.

No puede omitirse, sin embargo, que por (a finalidad ultima del sistema del derecho de autor, la
inclusion de los esquemas de trazado en la citada Ley no es del todo compatible, en virtud de la
relevante aplicacion industrial y comercial que tienen estos disefios, que no persiguen

necesidades estéticas y que, por ende, no podrian encuadrarse en el rubro del arte aplicado

¥ (Cabe recordar que 1a Ley Federal del Derecho d2 Autor era relalivamente “nueva” ya que habia sido fecientemente publicada en
¢l Diano Oficial de la Federacion e 24 de diciembre de 1555 y reforma3a €l 19 de mayo de 1997 pot o que fesultaba un tanto inconveniente
proponer una reforma al texlo, en virud de gue hkabia muchas cuestiones iratadas y resuglias POr los legssiadores que podiian verse
nuevamente abiertas aia discusion piblica

%" Tal concepcion imphicaia que el sislema del derecho ge autor gencra ncentdumbre

%4 E) articulo 6 de la Ley Federal ¢e! Derecha de Autor cefine & concepto ‘Fijacidn” COMO 13 ncorporacion de letras, nomeros,
signos, sonidos, imagenes y demas elementos en Gue se haya expresado fa obra, o de fas representacones dildes de aquellos. que en
cualquier forma o soporte material. incluyenda 105 electronicos permita su FerCeprion. teproduccion u oka forma ge comunicazion

2 Ver Capituto Pmero NOCIONES OEL DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL Copynght Law. Prncipa'es dilerencias enys
el Copytight y ¢! Derecho de Autor p 86 del presente trabajp
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Ahora bien la siguiente opcidn de proteccion planteada, incluirlos dentro del Capitulo IV "De los
Disefios Industriales", Titulo Segundo de la Ley de la Propiedad Industrial, agregando una,
fraccion Il al articulo 34 y, de ese modo, regularlos como un disefio industrial.

Sin embargo, al adentrarse a la naturaleza de los esquemas, se llegd a la conclusion de que

constituyen una rama distinta a los disefios industriales y necesitan una regulacion especifica.

El rechazo a la opcion de incluirlos como disefos industriales en la Ley, se basa en que los
esquemas de trazado de circuitos integrados no encajan dentro del concepto que la propia Ley
de la Propiedad Industrial, da a los disefios industriales, pues éstos, constituyen una proteccion
al campo de 1a estética en los productos, susceptibles de registrarse si son nuevos y tienen
aplicacion industrial. En Ultima instancia, se incorporan a un producto industrial con fines de
ornamentacion para dar un aspecto especial, peculiar o propio y que no impliquen efectos

técnicos.

Las caracteristicas de los disefos industriales, explicadas anteriormente, difieren de las de los
esquemas de trazado, ya que su funcion es eminentemente técnica, razén por la cual dicha
alternativa fue desechada, asi como cualquier modificacion_a la Ley de la Propiedad Industrial,
al considerar que el concepto de originalidad que se desprende de los diversos tratados y de las

legistaciones de otros paises era irreconciliable con los principios que ngen la materia.

Sin embargo, hay que considerar los aspectos extra juridicos que incidieron en el resultado del
proyecto de reforma creado por el grupo de trabajo, ya que originalmente se pensaba que abrir
la discusién en la materia con una posible reforma a la Ley de la Propiedad Industrial, mediante
una modificaciéon al Titulo Segundo, Capitulo IV "De los Disefios Industriales” o con la
incorporacion de un Titulo Octavo, era conflictivo e innecesario. Cabe recordar que la situacion

politica en el Congreso era por primera vez adversa al Titular de! Ejecutivo Federal,

La propuesta de emitir una ley especial, como una opcidn que reconocia las particularidades de!
objeto y forma de proteccion de los esquemas de trazado, a todas luces resultaba la mejor
alternativa. Sin embargo, el proyecto original no creaba una ley independiente o con

caracteristicas sui generis, ni era un instrumento especialmente disefado para las topografias.

El grupo de trabajo determind que el proyecto contemplara sélo la parte sustantiva especifica

regulada por los tratados internacionales, y que remitiera a la Ley de la Propiedad Industrial en



LOS ESQUEMAS DE TRAZADO DE CIRCUITOS INTEGRADOQS EN EL DERECHO COMPARADO

fodo aquello que no fuera regulado, como los requisitos administrativos para el registro, la
presentacion de solicitudes, los procedimientos administrativos, etc..

La remision a la Ley de la Propiedad Industrial del proyecto original y su posterior inclusion en el
Titule Quinto Bis, se justifico en la especializacion y capacidad de la autoridad administrativa en
la materia: el Instituto Mexicano de la Propiedad Industria!; sin embargo, como bien apunta'el
Dr. Horacio Rangel en su articulo “La Proteccion de los Disefios de Circuitos Integrados en el
Derecho Internacional y en el Derecho Mexicano®, es una razén de caracter burocratico y no de
tipo juridico.

En este sentido cabe considerar, que la remision pudo darse en virtud de que precisamente el
IMPI fue en el encargado del proyecto de inclusion en el Derecho Mexicano de los esquemas de
trazado y que esta situacion parte de una cuestion de caracler netamenle politico-
administrativa. Durante los ultimos 10 afios, la entonces Secretaria de Comercio y Fomento
Industrial, hoy Secretaria de Economia, ha tenido un destacado papel en las negociacion de los
diversos acuerdos comerciales internacionales y materialmente los administra; por lo tanto, es
legico que el proyecto saliera de su sector coordinado, sobre todo si se considera la existencia
de la obligacion contenida en el anexo 1710.9 del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte. En lodo caso, se considera que la razon juridica para dicha remision seria el caracter
constitutivo de derecho que rige en el sistema de propiedad industrial y que se establecio
también para los esquemas de trazado.

Finalmente, por diversas cuestiones de caracter administrativo vinculadas con la mejora
regulatoria, el Ejecutivo Federal®® consideré que a mejor alternativa seria el introducir un nuevo
Titulo a la Ley de la Propiedad Industrial, denominado "De los Esquemas de Trazado de
Circuitos Integrados”, para evitar la expedicion de una nueva ley que remitiera, a su vez en los
rubros adjetivos, a la Ley de la Propiedad Industrial, basandose en consideraciones de técnica
juridica, cuyo resultado es igualmente cuestionablé.

5. Sistema de Proteccion.

40 A través de la Unidad de Desregulacion Economica. hoy Comisién de Mejora Regulatonia, de la entonces Sectetaria de Comercio
..y Fomenlo Industrial, hoy Secrelaria de Economia
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El régimen mexicano sigue un sistema constitutivo de registro, es decir, para que el titular tiene
un derecho exclusivo sobre el esquema de trazado una vez que ha sido concedido su,
registro,*”

6. Autoridades Encargadas de su Aplicacion.

El organismo encarado de conocer la tramitacion del registro y proteccion de los esquemas de
trazado o topografias es Institute Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI)*®; también esta
facultado para realizar la inscripcion de sus transmisiones y licencias de uso y explotacion,
asimismo, conoce y resuelve los procedimientos de declaracion administrativa de infraccion.

Iguaimente, e! Instituto podra intervenir en la fijacion del monto de las regalias que deberan
cubrir los terceros de buena fe que importen, vendan o distribuyan, con fines comerciales, un
crcuito integrado que incorpore un esquema de trazado protegido que sea reproducido
llictamente; siempre y cuando, las partes no lo hayan convenido previamente, ésta obligacion
correra a partir de que el tercero de buena fe tenga conocimiento de que ha adquirido bienes

que contengan una reproduccion ilicita de un esquema protegido.*®

En este sentido, debe destacarse que de conformidad al AC':IEI’dO que Delega Facullades en los
Directores Generales Adjuntos, Coordinador, Directores Divisionales, Titulares de las Oficinas
Regionales, Subdirectores Divisionales, Coordinadores Departamentales y otros Subalternos
del Instituto Mexicano de la Propiedad industrial, corresponde el procedimiento de registro,
desde la solicitud hasta el otorgamiento del titulo, a la Direccion de Patentes y, por lo que se
refiere a los procedimientos corntenciosos, la Direccion Divisional de Proteccion a la Propiedad

Intelectual, es el area encargada de su tramite.**

7. Objeto de la Proteccion.

Cabe destacar que de acuerdo con la fraccion IV del articulo 178 bis 1 de la Ley de la

Propiedad Industrial, se considera que un esquema de trazado es original cuando sea el

&1 Adicuto 178 bis, 178 bis 2y 178 bis 4 de faLey de a Propedad Industnal

2 Autoridad administraiva en maleria de propiedad industral. organismo pablico descentralizado wun personaldad juridca y
parimonio propio, de conformidad con et anticulo 1° de su Decreto de creacion y el articulo 6 ge ta Ley de la Propiedad Ingustria!

&3 Articulo 178 bis 1 fracciones ). 1 y Hl y 178is 5 fraczion V. Op il

44 pypticado en el Diano Oficial de la Federacion el 15 de diciembre de 1999, modicado el & de febre+o ce 2000
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resultado del esfuerzo intelectual de su creador y no sea habitual o comUn entre los creadores
de esquemas de trazado 0 los fabricantes de circuitos integrados*™ al momento de su creacion.

Encontramos que la Ley de la Propiedad Industrial recoge tres supuestos de registrabilidad, a
saber:

‘® original, ya sea que se encuentre incorporado 0 no a un circuilo

1.- El esquema de trazado

integrado, que no haya sido comercialmente explotado en cualquier parte def mundo.

2.- El esquema de lrazado o topografia, aun cuando haya sido comerciaimente explotade de
manera ordinaria, en México o en el extranjero, siempre que la solicitud de registro se presente
ante el Instiluto Mexicano de la Propiedad Industrial, dentro de los dos afios siguientes a la
fecha en que el solicitante lo explote, comercialmente en forma ordinaria por primera vez en
cualquier parte del mundo.

3.- La combinacién de elementos o interconexiones que sean habituales o comunes entre los
creadores de esquemas de trazado o los fabricantes de circuitos integrados al momento de su
creacion, siempre y cuando la combinacion en su conjunto se considere original y cumpla con lo
sefialado en los numeros anteriores.*”

En el caso de México, el articulo segundo transitorio del Decreto de reforma y adicion a la Ley
de la Propiedad Industrial, establece que la proteccién se aplicara a todos los esquemas de
frazado de circuitos integrados cuya primera explotacion comercial ordinaria, en forma separada
o incorporados en un circuito integrado, en cualquier parte del mundo, se realice a partir de la
entrada en vigor de la reforma, es decir, a partir de! 1 de enero de 1998.

8. Sujeto del Derecho.

No se prevé un supuesto particular, remitiéndose al articulo 39 de la Ley de la Propiedad

Industrial, el cual se aplica mutatis mutandi a los esquemas de trazado, dicho articulo establece;

ARTICULO 39.- La patente podra ser solicitada directamente por el inventor o por su

causahabiente o a traves de sus representantes

45 Para los efectos de 13 'ey mexcana se Cons:der3 Coma COICuto integrado at producto. en su farma fna o en una lorma
intermedia, en el que los etementos, de los cua'es uno por o menos Sea un elemento activ. y alguna o 1odas 1as intercanexiones, formen parte
integrante del cuerpo o de la superficie de una peza de matena! semiconductor. y que esté destinado a reakzar una funcion electrénica

4% En cuanto al esquema de frazado o topograia fa Ley lo deline coma la disgosicion tndmensional. exotesada en cualquer forma
de los elementos, de los cuales uno por Io menos sea un elemento achiio y de alquna ¢ todas fas interconexiones de un crcuto integrado. o
dicha disposicion Indimensional prepatada pata un circw!o nlegrado aestinado a ser fabricada
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En el caso de los causahabientes, el articulo 5 del Reglamento de la Ley de la propiedad
Industrial, en su fraccion VIil, establece que debe acreditarse ante el instituto el caracter de los

causahabientes, al momento de presentar la solicitud de registro.
9. Duracion de la Tutela.

La proteccion de un esquema de trazado de circuitos integrados tiene una vigencia de 10 afios
improrrogables, a partir de la fecha de presentacion de la solicitud de registro y esta sujeta al

pago de una tarifa,

10. Requisitos para Otorgar la Proteccion,

El requisito para otorgar la proteccion es la obtencion del registro, a través de la presentacion
de una solicitud, a la que se acomparien, ademas de los datos precisados en el articulo 38 de la
Ley de la Propiedad Industrial, la manifestacion, bajo protesta de decir verdad, de la fecha y
lugar de la primera explotacion comercial ordinaria en alguna parte del mundo, o de que no ha
sido explotado: una reproduccion grafica o fotografica del esquema de trazado o topografia® y,
por uitimo indicar la funcion electronica que realice el circuito integrado al que se incorpora el

esquema de trazado.*'

La informacion relacionada con la aplicacion que tiene el circuito integrado al que se le
incorpora el esquema de trazado, hace solo referencia a la funcion que realiza, teniendo como

Gnico fin el de clasificacién.

De conformidad con la Cuarta Disposicion General de la Tarifa por los servicios que presta el
IMPI, cuando la solicitud de registro de un esquema de trazado sea presentada por inventores
personas fisicas, por micro 0 pequefas industrias, por instituciones de educacion superior
publicas o privadas, por institutos de investigacion cientifica y tecnoldgica del sector publico,
podran pagar Unicamente el 50% de las cuotas de la Tarifa. Asimismo. tratandose del pago de
conservacion de derechos, podran optar por cubrirlo anualmente, conforme a la Tarifa vigente al

momento de efectuar dicho pago.

7 Anticulo 178 bis 2 Op at

4 Anticulo 178 bis 6 Op ¢4

& Por to que respecta. al requisito consistente en la reproduccion grafica o fotografica del esauema de trazado o topografia, se
establece mas para lener conocimiento de 1a estructura lisica que se estd prolegiendo. que pa‘a efectuar sobre el esquema de Irazado, un
examen que imphque 13 entrada a un procedimiento tecnico

410 Ariculo 178 bis 3 Op cit
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11, Examinacion

Los requisitos anteriormente mencionados Y, los datos relativos al nombre del solicitante, su
domicilio, su nacionalidad, asi como los de su representante legal, constituyen el cuerpo de la
solicitud, y seran los Unicos que se analicen para otorgar o no la proteccion. Por lo tanto se trata *
de un examen formal, esto implica que se otorgara el registro al efectuar unicamente un
examen de forma, es decir, que el regisiro sera concedido si la solicitud cumple con los ‘,
requisitos minimos contemplados anteriormente, eliminando la posibilidad de efectuar un

examen de fondo.
12. Derechos del Titular.

El titular del registro tiene el derecho de impedir a otras personas que sin su autorizacion:
1.- Reproduzcan en su totalidad el esquema de trazado protegido, o cualquiera de sus partes
que se considere original por si sola, por incorporacion en un circuito integrado o en otra forma,

e

2.- Importen, vendan o distribuyan en cualquier forma para fines comerciales:

a) El esquema de trazado protegido;
b) Un circuito integrado en el que se incorpore un esquema de trazado protegido, o
c) Un bien que incorpore un circuito integrado que a su vez incorpore un esquema de

trazado protegido reproducido ilicitamente. "'

Los derechos que se confieren a los titulares de registros no producen efectos contra terceros
que se coloquen en determinados supuestos, los cuales son considerados como excepciones al

derecho exclusivo.

De manera particular, el articulo 178 bis 5 prevé las excepciones bajo las cuales no producen
efectos los derechos derivados del registro de un esquema protegido y que, por tanto, no se

consideran infracciones.

1 Articulo 178 bis 4. Op. cl.
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La fraccion |, contempla el caso de la reproduccion de un esquema de trazado protegido hecha
por un lercero sin autorizacion del titular, con propositos privados o con el tinico objetivo de

evaluar, analizar, investigar o ensenar.*"

La fraccion |l se refiere a la excepcion denominada ingenieria de reversa, relacionada con el
requisito de la originalidad, en virtud de que, cuando de la evaluacion o analisis de un esquema
protegido se cree un esquema de trazado original, no se considerara invasion a los derechos
derivados del registro del esquema protegido base de la segunda creacion.**

La fraccion lIl introduce el supuesto de las creaciones independientes. Esto significa que los
derechos que confiere un registro no produce efecto alguno contra un tercero que en forma
independiente y con anterioridad a la fecha de publicacion del registro en la Gaceta del Instituto, ,
ha creado un esquema de trazado original idéntico al esquema de trazado protegido. Con el
proposito de evitar que personas, sin razén o derecho alguno pretendan sacar provecho de esta
excepcion, se establece de manera expresa que en caso de un procedimiento de declaracion
administrativa, tendran la carga de la prueba.**

En la fraccion IV se reconoce el principio de agotamiento de derechos por el hecho de que el
esquema de {razado protegido; el circuito integrado que lo incorpore; o el bien que incorpore un
circuito integrado que a su vez incorpore un esquema de trazado protegido, haya sido
ntroducido licitamente al comercio en México o en cualquier parte del mundo por el titular o con
su consentimiento *'*

Finalmente, dada la complejidad en detectar cuando un esquema de trazado ha sido
reproducido ilicitamente, se prevé la excepcion del adquirente inocente, al prescribir en la

fraccion V que la importacion, venta o distribucion hecha por un tercero con fines comerciales

12 *El gerecho que confiere el registio de un esquema de trazado no producira efecto alguno en contra de cualquier fercero que:

1 Sin autorizacion del iular, con proposios pnvados o con €l nico objtivo de evaluacion, analisis, inveshgacion o ensefianza
reproduzca un esquema de 1razado protegido .*

4344 Cree un esquema de krazado que cumpla con Ia exigencia de onginalidad. sobre Ia base de la evaluazion o el andlisis de un
esquema de irazado proteg:do en 0s 1érminas de la fraccion | de este articuly

£l creador del sequndo esquema de irazado podré levar a cabo cualquiera de 105 actos a que se tefiere el articulo anterior (especto
del esquema de razado por ¢l creado, sin la autorizacion def 1tular del pimer esquema de trazado proteg.do. *

44111 £n forma independiente y con antenondad a la publicacion del regislro en (3 Gaceta haya creado un esquema de lrazado
onginal idéntico al esquema de trazado protegdo

Quien trate de preva'erse de esta excepcion en un procedmiento de declaracion agmimistravva tendra la carga de la prueba. "

415 V.. Reahce cualquiera de los aclos a que se refiere (3 raccion | del articulo anteror sin 13 autonzacion det hular, después de
que hayan sido inroducidos licitamente en el comercio en México 0 en cualquier parte del mundy por ef tiular o con su consentimiento,
tespecto de.

a) Un esquema de \razado proteg'do.

b) Un crcuito integrado que nco:pore un esquema de razado protegido. o

¢} Un bien que ncorpore un circuto integrado que a su vez incorpore un esquema de trazado protegids....”
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de esquemas de trazado protegidos reproducidos ilicitamente, ya sea incorporados a un circuito
integrado o a un bien que incorpore a ambos, al esquema de trazado reproducido ilicitamente
vinculado a su vez al circuito integrado, no sera considerado infraccion o delito. Lo anterior, se
sujeta a la condicion de que la persona que realice u ordene tales actos, ignore dicha
circunstancia y no tenga motivos razonables para saber, al adquirir un circuito integrado o el
bien que lo incorpora, que incluyen un esquema de trazado prolegido' reproducido
licitamente.*'®

Sin embargo, para evitar que el titular del registro se vea perjudicado en su labor creadora asi
como econdmicamente, el tercero de buena fe estara obligado a pagarle una regalia razonable
al titular, a partir de la fecha en que tenga conocimiento de que ha adquirido bienes que
contienen una reproduccion ilicita de un esquema protegido.

El monto de ia regalia, en principio esta sujeto al principio de autonomia de la voluntad de las
partes, esto es, que su monto corresponderia al de una licencia libremente negociada; sin
embargo, se establece que, solamente en el caso de no llegar a un acuerdo, el Instituto
establecera el monto.*"

13, Obligaciones del Titular.

En primer término, se esta obligado al pago por cada anualidad de conservacion de derechos
de los esquemas de frazado de circuitos integrados, en virtud del articulo 10 de la Tarifa por los
servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Asimismo, para el ejercicio de las acciones civiles y penales derivadas de la violacion de un
derecho emanado del registro de los esquemas de trazado, asi como para la adopcion de las

medidas sefialadas en el Titulo Sexto*'®

de la Ley de la Propiedad Industrial, sera necesario
que los esquemas de trazado protegidos y los circuitos integrados a los que éstos se
incorporen, indiquen que dicho esquema se encuentra protegido, a través de las letras: "M" 0

“T" dentro de un circulo o enmarcados en alguna otra forma; acompariados del nombre del

418y Sin autonzacion de! tular. venda o distribuya en cualquier forma un ~#cuito 1ntegrada que Incorpore un esquema de trazado
protegdo reproducido lictamente, sempre y cuando la persona que rea’ice U ordene 1a'es actos no $€pa y no fuviere molves razonables para
saber, al adquint tal circuito integrado, que éste incorpara un esquema de trazado protegid reproducido ticitamente

A partir del momenio en que el lercero de buena fe recba aviso suficiente de que e esquema de trazado protegdo se ha
reproducido icilamente. estara obligado al pago de una regalia 1azonable que coriesponderia bajo una ticenzia litremente negociada, de tal
esquema de iazado. para agotar el inventario en existencia o 05 pedidas hechos con antenondad ala nobficacion

412 Articuto 178 bis fraceion Il Op cit

412 Se rehere a las medidas provisionales contenidas en el articulo 199 bis deta Ley de 1a Propiedad Industrial
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titular, ya sea en forma completa o en forma abreviada por medio del cual sea generalmente

conacido. " .

14, Licenclas y Transmision de Derechos.

Conforme al articulo 178 bis 7 y el compromiso adquirido por México, que consta en el articulo
1710 (5) de! Tratado de Libre Comercio para América del Norte, no se autoriza el otorgamiento

de licencias obligatorias.

15. Violacion al Derecho.

20 administrativas

La Ley de la Propiedad Industrial regula y sanciona las infracciones'
relacionadas con los esquemas de trazado protegidos y que corresponden con los derechos

exclusivos del titular, a saber:

1.- Reproducir en esquema de trazado protegido, sin la autorizacion del titular del registro, en su
totalidad o cualquier parte que se considere original por si sola, por incorporacion en un circuito
integrado o en otra forma;

2.- Importar, vender o distribuir en contravencion a los previsto en la Ley de la Propiedad

industrial, sin la autorizacion del titular del registro, en cualquier forma para fines comerciales:

a) Un esquema de trazado protegido;
b) Un circuito integrado en el que esté incorporado un esquema de trazado protegido, o
c) Un bien que incorpore un circuito integrado que a su vez incorpore un esquema de

trazado protegido reproducido ilicitamente.

La manera en que se verificard su cumplimiento, serd por medio de la inspeccion y vigilancia
que realice el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Lo anterior se llevara a cabo a
peticion de parte, cuando ésta considere afectados sus derechos derivados del registro, o de
oficio*®". Asimismo, la autoridad podra requerir de informes y datos, ‘asi como practicar visitas
de inspeccion con arreglo al Titulo Sexto y Séptimo del a Ley de la Propiedad Industrial.

16. Sanciones.

% Articulo 178 bis 9. Op. cit
2 Aticuto 213 fracciones Xilky XIV. Op. cit.
Of Aniculo 188. Op. cit
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Las infradciones administrativas a a Ley seran sancionadas con: multa hasta por el importe de
veinte mil dias de salario minimo general vigente en el Dislrito Federal; multa adicional hasta
por el importe de quinientos dias de salario minimo general vigente en el Distrito Federal, por
cada dia que persista en la infraccidn; clausura temporal hasta por noventa dias; clausura
definitiva o arresto administrativo hasta por 36 horas.**

17. Limitaciones de |a Reforma a la Ley de 1a Propiedad Industrial de 1997.

La reforma a la Ley de la Propiedad Industrial, encuentra una serie de limitaciones o
insuficiencias, que van desde cuestiones de técnica juridica hasta omisiones involuntarias; sin
embargo, es de destacarse que la reforma cumple, en términos generales, con el objetivo
primordial: otorgar proteccion a los esquemas de trazado de circuitos integrados dentro del
plazo establecido por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, siendo en todo caso

perfectibles las disposiciones que se encuentran en la Ley.
18. Cuestiones de Técnica Juridica.

Respecto a las cuestiones de técnica juridica, hay que sedalar, inclusive, desde ta

denominacion de la figura.

De acuerdo con la consulta efectuada por una fraccion parlamentaria de la Camara*®,
técnicamente “'esquema de trazado' es un pleonasmo que no significa nada, lo correcto es
utilizar el término topografia”. Lo anterior encuentra respaldo en a mayoria de las legislaciones
de otros paises, tales como Espaiia, Alemania, Bélgica, Austria, etc. como fue establecido con

anterioridad.

Al remitirse al articulo 1710 del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, a la Seccién
6 del Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio y al
articulo 2 ii) del Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados, se
aprecia la razén por la que se incluyé en el Derecho Mexicano dicha denominacion y no otra; no
obstante, debe reconocerse que el término no es del todo eufonico y que existen otras opciones

(topografia, disefio, arquitectura o esquema de configuracion) que podrian ser mas adecuadas.

22 Adiculo 214, Op. cit
43 Comentarios de! Parfido de la Revoluén Democrtca en refacion al Dictamen sobre I reforma a 1a Ley de 13 Propiedad
Industrial, presenlados el 10 de diciembre de 1997.
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En este sentido, el término topografia, individuaimente considerado, es el que siguen la mayoria
de las legislaciones y el que individualiza la proteccién respecto de los diserios industriales y las
obras de dibujo o arte aplicado, mismo que se propone en el presente frabajo.

Por otra parte, al optar por la reforma a la Ley de la Propiedad Industrial, era deseable la
inclusion de los esquemas de trazado o topografias en un Titulo independiente, que reconociera

las particularidades de la institucion.

Onginalmente se propuso un Titulo Octavo, con la finalidad de evitar la practica de fa inclusion
de los “articulos bis™: "1, 2, 3, etc.” en el arliculado, sin embargo, se prefirid
(desafortunadamente) la creacion de un Titulo Quinto Bis, que por demas carece de la mas
elemental técnica juridica, al hacer aparecer a los esquemas de trazado como instituciones
afines a los signos distintivos, particularmente a las denominaciones de origen.

Si el legislador o los correctores del proyecto original iban a crear un Titulo Bis, pudieron crear
un Titulo Segundo Bis o, en su defecto, un Titulo Tercero Bis en la Ley, que acercara las
normas de los esquemas de trazado o topografias, al derecho de las creaciones industriales

nuevas, sin homologarlos.

Independientemente de que se sostiene que, la mejor forma de incluir a los esquemas de
trazado en la legislacion nacional era a través de una ley especial, que reconociera de inicio, la
naturaleza sui generis de la proteccion y que se adecuara al régimen internacional existente; la
inclusion de un Titulo nuevo a la Ley de la Propiedad Industrial pareciera que se efectud de

forma aislada.

En primer término, el articulo 2 fraccion V, debio haber sido reformado, a efecto de incluir la

denominacion esquema de trazado de circuitos integrados en su texto, para quedar como sigue:
ARTICULO 20.- Esta Ley tiene por objelo:

lalv....

V.- Proteger la propiedad industrial mediante la regulacién y otorgamiento de patentes de
invencion; registros de modelos de utilidad, disefos industriales, esquemas de trazado
de circultos Integrados marcas, y avisos comerciales; publicacion de nombres

44 Practica del todo mal apiicada y recurrenie en ef error a Ultimas fechas en ef sislema jurid:co mexicano {ver la Ley Federal del
Procedimienio Adminisirativo), en virlud de que al bis sigue el ter, al ter el quarter, elc ..
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comerciales; declaracion de proteccion de denominaciones de origen, y regulacion de
secretos industiiales, y
Vi

Asimismo, el articulo 178 bis, que establece las facultades de! Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial, resulta un tanto repetitivo en funcion de 1a enunciacion de las facultades
con que cuenta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por lo que debid haberse
reformado Unicamente la fraccion lil del articulo 6 de la Ley, para quedar como sigue:

“ARTICULO 6o.- El Instilulo Mexicano de la Propiedad Industrial, autoridad
administraliva en materia de propiedad industrial, es un organismo descentralizago, con
personalidad juridica y patrimonio propio. el cual tendra las siguientes facullades:

lallk..

1I.- Tramitar y, en su caso, olorgar patentes de invencior., y registros de modelos de
utilidad, disefos industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas, y
avisos comerctales, emitir declaratorias de proteccion a denominaciones de origen,
autorizar el uso de las mismas; a publicacién de nombres comerciales, asi como la
inscripcion de sus renovaciones, transmisiones o licencias de uso y explotacion, fijar el
monto de las regalias que deban cubrir los terceros de buena fe que importen,
vendan o dislribuyan,_ con fines comerciales, un circuito integrado que incorpore
un esquema de trazado protegido que sea reproducido ilicitamente; siempre y
cuando, las partes no lo hayan convenido previamente, y las demas que le otorga
esta Ley y su reglamento, para el reconocimiento y conservacion de los derechos de
propiedad industrial,

IV al Xxu. .

En el caso del articulo 178 bis 1 fraccion |, se presenta una omisién, involuntaria, en la
definicion de circuito integrado, dice la Ley de la Propiedad Industrial:

ARTICULO 178 bis 1.- Para los efectos de este Tilulo, se considerara como:

|.- Circuilo inlegrado: un producto, en su forma final o en una forma inlermedia, en el que
los elementos, de los cuales uno por lo menos sea un elemento activo, y alguna o todas
las interconexiones, formen parte integrante del cuerpo o de la superficie de una pieza
de material semiconductor. y que eslé destinado a realizar una funcion electronica;

lal V...

Se dice que la omision es involuntaria, en virtud de que los conceptos dados por la Ley son
transcripciones de las definiciones propuestas en los tratados que regulan la materia; por lo que
la omision de la inclusion de la conjuncion “y", seguida de el simbolo */", no pareciera tener una

segunda intencion. Por otra partes, no debe perderse de vista que el objeto directo de la
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proteccion juridica son los esquemas de trazado y, de forma indirecta, los circuitos integrados,
por 1o que la omisién no es una deficiencia trascendental. Sin embargo. por método y técnica

debe completarse la definicion citada.

Nunca ha sido del todo acertado las remisiones a ariculos que regulan instituciones diversas al
objeto de proteccion, por lo que los articulos 178 bis 7 y 178 bis 8 de la Ley de la Propiedad
Industrial, resultan un tanto desafortunados, en vitud de que hubiese sido deseable se
establecieran los supuestos precisos para el tramite de registro, las transmisién y licencia de los
derechos y las causales de nulidad, caducidad o cancelacion del mismo*®.

Al no existir dichos supuestos y hacer referencia a diversos articulos de fa Ley de la propiedad
Industrial, se propone que la remisién no sélo sea en lo conducente sino ademas en lo que no
se oponga a las disposiciones del Titulo Quinto Bis*®. Sin embargo, salvo los casos del los
articulos 57 y 80, la remision efectuada retine cierta congruencia.

En cuanto al articulo 57, se dice que es un error su inclusion en la remision y que debe ser
eliminado, en virtud de que choca con el procedimiento de examinacion formal de los esquemas

de trazado.

Cuando se presenta la solicitud de registro, el Instituto realiza un examen de forma de toda la
documentacion (incluyendo las representaciones graficas necesarias para la publicacién) y
puede requerir que se precise o aclare en lo que considere necesario, © se subsanen
omisiones. De no cumplir el solicitante con dicho requerimiento en un plazo de dos meses, se

considerara abandonada la solicitud. Por otra parte, e! articulo 57 establece:

“Cuando proceda el otorgamiento de la palenle“‘-. se comunicara polr escnto al
solicitante para que, dentro del plazo de dos meses, cumpla con los requisitos

ios para su publicacion y presente ante el Instituto el comprebante del
pago de la tarifa correspondiente a la expedicion de titulo. Si vencido el plazo fijado
el solicanle no cumple con lo establecido en el presente articulo, se le tendra por

abandonada su solicitud

45 €| supuesto de cancelacion al que hacemos referencia es distinto al de 1 cancelacion marcaria, se tefiere a (a cancelacign def
regisiro otorgado a una persona no legiimada para oblenerlo y que se encuentra en cass 10das las legislaciones ewupeas

4% Por gjemplo, resulta aplicable €l articulo 55 bis, pero €ste hace a su vez referencia a! anticulo 50y 55. ésle alimo se refiere ala
informacion 0 documentacion adicional o complementaria necesana para electuar ! examen de londo, por lo Gue se considera que no es
aplicable a los esquemas de frazado y se opone a los prncipios establecidos en el Titulo Quin'a Bis

21 Cabe destacar que en el caso de las patentes se hace un examen de londo de los requisitos de paientanlidad
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Si resultara aplicable el articulo citado, el solicitante tendria 2 plazos (de 2 meses cada uno, es
decir, un plazo de 4 meses) para subsanar la misma clase de omisiones formales. Ademas de
acuerdo con la Tarifa por los servicios que presta el Instituto, no se contempla el supuesto de
expedicion det titulo de un esquema de trazado, el articulo 9 inciso e) establece el concepto de
pago y monto de pago ($1,813.04 pesos a la fecha).

Por la presentacion de solicitudes de registros de esquemas de trazado de circuitos
integrados, asi como por los servicios a que se refiere el articulo 38 de [a Ley, hasta la
conclusion de! rdmite o, en su caso, expedicion del titulo de regisiro

Por lo tanto, debe ser eliminado del articulo 178 bis 7.

Igualmente en el caso del articulo 80, se presenta uno de los defectos mas notorios de la
reforma de 1997, no se incluye los supuestos de caducidad del registro de los esquemas de
trazado, no obstante que, por lo que parece una mala remisién del articulo 178 bis 8, se
encuentra prevista la rehabilitacion del registro, en vinud de que la tarifa por los servicios que
presta el Instituto contempla en su articulo 12 inciso a), el concepto y monto por el estudio de
una solicitud de rehabilitacion del registro de esquema de trazado de circuitos integrados,
caducos por falta de pago oportuno de la anualidad correspondiente.

Es indudable que para guardar cierta congruencia con las disposiciones de la Ley, se deben
establecer los supuestos de caducidad y, en el caso. de que no se individualicen, modificar el
articulo 178 bis B a efecto de incorporarla:

ARTICULO 178 bis 8.- El registro de un esquema de trazado protegido sera nulo cuando
se haya otorgado en contravencion a lo dispuesto en el articulo 178 bis 2 de esle Titulo,
siendo aplicable, en lo conducente. Yo dispuesto en los ariculos 78 y 79 de esta Ley.

El regisiro de un esquema de trazado caduca en 1erminos del articulo 80 de esta Ley
Cuando se Irate de caducidad por falta de pago oportuno de la tanfa. se podra solicitar la
rehabiltacion del regisiro. en termnos del articulo 81

19, Cuestiones Sustantivas de |la Reforma.

En cuanto a las cuestiones de fondo de la reforma, si bien se cubren los principales aspectos de
proteccion, existen algunas cuestiones que deben precisarse respecto del requisito de

reproduccion grdfica del esquema de trazado, derechos exclusivos y sus excepciones,
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particularmente la denominada creacion independiente y la del infractor inocente y las
infracciones administrativas.

Primeramente, resulta extrafio que en México se adoptara el criterio de calificar de “original"*?

al esquema de trazado que sea resultado del esfuerzo intelectual de su creador y no sea
habitual o comUn entre los creadores de esquemas de trazado en el momento de su creacion,
cuando en la mayoria de las legislaciones europeas, no se entra a esa discusion tedrica,
estableciendo simplemente que el esquema de trazado o topografia que reune los requisitos
anteriores, sera protegible.

Respecto de las reproducciones graficas y fotograficas del esquema de trazado, la Ley de la
Propiedad Industrial se queda rezagada, en relacion a leyes de otros paises. De una
interpretacion literal de la fraccion Il del articulo 178 bis 6, se entenderia que solo pueden
presentarse dibujos o fotografias, dejando de lado cualquier otra forma de expresion o fijacion
del esquema de trazado protegido. No obstante que ia misma Ley establece que debe
indicarse, en forma clara, la perspectiva desde la cual se ilustra, dichas reproducciones, los
medios graficos o fotograficos podrian resultar insuficientes. Por lo cual, si bien es cierto, que
normalmente seria sujeto de una disposicion reglamentaria, se sugiere una modificacién a la
propia Ley, de manera que queden incluidos medios tecnoldgicos. a saber:

Articulo 178 bis 6. Ademads de los datos serialados en el articulo 38 de esta ley, la
solicitud de registro debera ir acompanada de:

l..

Il.- Una representacion grafica, fijada en cualquier medio, que permita identficar el
esquema de trazado. y

Dejando al reglamento, la enunciacion particular de lo que se entendera por representacion

grafica, a manera ejemplificativa se propone el siguiente texto;*?®

La representacion grafica estara constituida, en forma que revele 13 estructura
tridimensional, por dibujos, folografias o por ambos.

d. De los esquemas para |a fabricacion del circuito inlegrado

e. De las mascaras o parte de las mascaras para la fabricacion de dicho crcuilo, 0

1. De las capas del circuito inlegrado

424 Para un estudio mas prolundo sobre la ofiginahdad. subjetiva y obieliva asi como la novedad condiuon de regsirabtidad de un
esquema de trazado en México, es altamente recomendable el anticuto del Dr. Hotacio Range! ‘La Proteccin de los Disefios de Circuilos
Integrados en et Derecho lnternacional y en ef Derecho Mexicano™. En lasewista ARS IURIS. Cilado anteriormente.

4 Basado lundamentalmente en el Reglamento parata Ejecucion de la Ley 1171988 de 3 de Mayo, para 2 Protecaion Juridica de
1as Topogratias de los Productos Semrconductores del Reino de Espada
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Ademas podran presentarse soportes de datos en los que las capas de la lopografia
estén regisiradas en forma codificada, listados de eslos sopories de datos o muestras de
los esquemas de trazado de circuitos integrados.

Por otra parte la ley mexicana establece que podran excluirse partes de la reproduccion grafica
o fotografica relativas a la forma de fabricacion del circuito integrado, a condicion de que las
partes presentadas sean suficientes para permitir la identificacion del esquema de trazado.*°

Lo anterior implica que podrian presentarse reproducciones desfiguradas, sin embargo, no
prevé la posibilidad de que las partes testadas no sean suficientes para identificar el esquema

de trazado.

Por lo tanto, se proponer agregar que en el caso de la representacién grafica, como en la
mayoria de las leyes de otros paises, se pueda presentar ademas de la reproduccion grafica o
fotografica original completa, un segundo ejemplar con las partes secretas desfiguradas, que

sera sometido a la consulta publica en el archivo.

En cuanto a los derechos exclusivos, el articulo 178 bis 4, en su fraccion |, establece:

El registro de un esquema de trazado confiere a su titular el derecho de impedir a otras
personas que, 5in su aulorizacion:

1.- Reproduzcan en su lotalidad el esquema de trazado protegido, © cualquiera de sus
partes que se considerc original por si sola en los términos de la fraccion IV del
articulo 178 bis ! de esla Ley, por incorporacion en un circuito integrado o en otra forma,

Y

Sin embargo, en ningin oftro articulo de la Ley, se incorporan disposiciones referentes al

tamano o importancia de |a parte reproducida o copiada.

En la ley australiana, consultada para los propdsitos de! presente trabajo, se refiere a una parte
sustancial del esquema, mientras que la ley canadiense hace mencion a una parte considerable

de ella, conceptos que difieren obviamente del contenido en la Ley mexicana.

423 Articulo 178 bis 6, timo panalo.
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La Ley de la Propiedad industrial se refiere Unicamente “..a cualquiera de las partes de la
topografia que se consideren originales”.... lo cual podria generar abusos al momento de
demandar la infraccion al derecho exclusivo; por lo tanto, seria adecuado limitar ésta
disposicion y dar referencias para no dejar margenes a una interpretacion posterior.

En la mayoria de las legislaciones que contemplan la creacion independiente, el titular de un
esquema de trazado registrado no puede ejercer sus derechos respecto de un esquema

idéntico independientemente creado por un tercero.

Sin embargo, de la lectura del articulo 178 bis 5 de la Ley mexicana se establece:

“El derecho que confiere el registro de un esquema de trazado no producira efeclo
alguno en contra de cualquier tercero que:

Lail

ll.- En forma independiente y con anterioridad a la publicacion del registro en la Gaceta,
haya creado un esquema de trazado original idéntico al esquema de trazado protegido.
vav.."

Lo anterior implica que el derecho conferido por el registro no tendra efecto contra un tercero
que independientemente y antes de la publicacion en la Gaceta de la Propiedad Industrial, cree

un esquema de trazado original idéntico al esquema protegido.

De acuerdo con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el Acuerdo sobre los
Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, mediante remision expresa al
articulo 6 seccion 2) parrafo c) del Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los
Circuitos Integrados. la creacion independiente por un tercero impide al titular ! ejercicio de sus

derechos sin tener en cuenta cuando ocurre dicha creacion.

En contraste, bajo la Ley de la Propiedad Industrial se desprende que la creacién independiente
que ocurre después de ta publicacion en la Gaceta permitira al titular ejercer sus derechos
contra el segundo creador. Situacidn que debe ser corregida, ya que no hay armonia entre los

tratados referidos, ni las leyes nacionales estudiadas y la ley mexicana.

Por lo que se propone eliminar la enunciacion siguiente de la fraccion (Il del citado articulo *...y
con anterioridad a la publicacion del registro en la Gaceta...".
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Dentro de los cometarios vertidos por uno de los grupos parlamentarios en la Camara®', se
solicitd la modificacion del texto propuesto para el articulo 178 bis, 5 en su fraccion V, a efecto
de incorporar los bienes que incorporaran circuitos integrados y €! acto de importar, no solo el
de vender y distribuir. No obstante, la iniciativa no fue modificada, quedando el texto como a

continuacion se presenta:

“ARTICULO 178 bis 5.- El derecho que confiere el registro de un esquema de trazado
no preducira efecto alguno en contra de cualquier tercero que:

taliv...

V.- Sin aulortzacion del tilular, venda o disinbuya en cualquier forma un circuilo integrado
que incorpore un esquema de Irazado protegido reproducido ilicitamente, siempre y
cuando Ia persona que realice u ordene tales aclos no sepa y no tuviere motivos
razonables para saber, al adquirir tal circuito integrado, que éste incorpora un esquema
de trazado protegido reproducido ilic

En la mayoria de las legislaciones estudiadas, se establece el concepto de explotacion
comercial en lugar de actos individuales como vender, impartar o distribuir, concepto con el que
hubiera quedado salvado el punto de la importacién o algin ofro que se relacionara con la
explotacion comercial del esquema de trazado, incorporado a un circuito integrado o al producto

que los contenga.

Por lo anterior, se considera que la excepcion de! adquirente de buena fe o infractor inocente

debe ser sujeta de cambio y armonizarse con las disposiciones de otros paises.

Hasta hace algunos afios, se planteo la necesidad de incluir a los esquemas de trazado dentro
de los supuestos del recurso de reconsideracion contenido en el articulo 200 de la Ley de la
Propiedad Industrial; sin embargo, la discusion estd ampliamente rebasada, en virtud de la
aplicacion de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, particularmente en lo que se
refiere al recurso de revision. Por lo que la insuficiencia del decreto de 1997 fue ya subsanada.

43" Comentarios del Partido de 1 Accion Nacional en relacibn al Dictamen sobre la reforma a 12 Ley de la Propiedad industia,
presentados el 10 de diciembre de 1997.
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Finalmente, por lo que respecta a las infracciones administrativas es interesante que en el caso
de patentes y marcas sean consideradas como infracciones el hacer aparecer como productos
patentados aquellos que no o estén y poner a la venta o en circulacion productos u ofrecer
servicios, indicando que estan protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Cabe

aclarar que en el caso de los registros restantes no existe tampoco infraccion.

Sin embargo, en el caso de los esquemas de trazado es importante, en virtud de la obligacion
de usar leyendas obligatorias*”, para el ejercicio de las acciones civiles y penales derivadas de
la violacion de un derecho emanado del registro de los esquemas de trazado, asi como para la
adopcion de las medidas sedaladas en el Titulo Sexto de la Ley de la Propiedad Industrial.

Por lo tanto, la incorporacion de dichas leyendas en esquemas de trazado que no estén
protegidos deben considerarse infraccion, no a un derecho de propiedad industrial, sino como
una accion de represion a la competencia desleal. Al efecto se propone la siguiente redaccion:

"ARTICULO 213 .- Son infracciones administrativas:

l.aXXIV....

XXV.- Explotar comercialmenie un esquema de Irazade o un circuilo integrado al que
éste se incorpore, indicando que esla prolegido por un registro sin que lo esté. Si el
registro del esquema de razado ha caducado o ha sido declarado nulo o cancelado, se
incurrira en infraccidn después de un ano de la fecha de caducidad o, en su caso, de la
fecha en que haya quedado firme la declaracion correspondiente. ™

XXVI. Las demas violaciones a fas disposiciones de esta Ley que no constiluyan delitos

20. Una opcion propia: La Ley de Proteccion a las Topografias de Circuitos Integrados.

No obstante que han sido comentados y propuestos diversos cambios a la legislacion vigente
en maleria de esquemas de trazado, la propuesta central del presente trabajo consiste en

proponer un esquema de proteccion diverso.

México, como un pais en vias de desarrollo, se encuentra en grandes desventajas cientificas y
tecnologicas, y esta brecha respecto de los paises desarrollados, no se acortard, mientras no
exista tanto una normatividad, clara y precisa, para incentivar el desarrollo tecnologico en

nuestro pais como apoyos econdmicos a proyectos especificos.

42| os esquemas de trazado protegidos y los Circuitos ivtegrados a los que éstos se incorporen. deben indicar que el esguema se
encuentra protegido, a rasés de las letras "M o *T° dentro de un circulo o enmarcados en aiguna okia lorma acompafados gel nombre ded
ttuiar. ya sea en forma completa o en forma abrewada por medio del cual sea generalmente conocida

2 | aiedaccidn propuesta incluye las fiquras de caducidad y cancetacion. ya que se propone inclur los supuestos respectivos en fa
Ley
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El desarrollo de la tecnologia en los ultimos afios ha propiciado la aparicion de nuevas formas
de ;:{ropiedad intelectual, 1o que ha ocasionado que la division tradicional en derechos de
propiedad industrial y derechos de autor haya sido rebasada, ya que al desarrollarse nuevas
tecnologias en sectores anteriormente inexplorados, ha permitido la aparicion de creaciones
intelectuales que debido a su propia naluraleza requieren de un tratamiento especifico, al no
encuadrar claramente en ninguna de las figuras juridicas tradicionales.

Ejemplo de lo anterior, es la expedicion de la Ley de Variedades Vegetales del 25 de octubre de
1996, que reconoce los derechos de Ios obtentores de nuevas variedades vegetales. Lo mismo
ocurre con los esquemas de trazado o topografias de los circuitos integrados.

Alo largo del presente trabajo se ha demostrado estar frente a una nueva rama del derecho de
la propiedad intelectual, cuya naturaleza no corresponde a la propiedad industrial ni a los
derechos de autor.

Que la discusion doctrinal se ha dividido al determinar si en el caso de las topografias se trata
de una institucion sui gereris e independiente o se trata de un derecho vecino a las patentes.

Asimismo, que la tecnologia en materia de circuitos integrados sufre una revolucion cada 18
meses, lo que hace obsoleta cualquier forma de proteccion sujeta a principios rigidos y
formales, y que el nimero de casos de registro en el mundo se han reducido dramaticamente

en los ultimos afos.

Por otra parte, las condiciones de la industria microelectronica en nuestro pais, referidas en
parrafos precedentes, no es la mas boyante, ni lo sera en un futuro inmediato, no obstante los
esfuerzos de las instituciones dedicadas al desarrollo de esta rama microelectronica; por lo que

la proteccion a las topografias no representa una necesidad real en nuestro pais.

Que la inclusion de las topografias de circuitos integrados en la legistacion nacional, responde a
compromisos derivados de acuerdos comerciales internacionales, particularmente al Tratado de
Libre Comercio con América del Norte y al Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual

relacionados con el Comercio.

Que la reforma del 26 de diciembre de 1997, contiene limitaciones, insuficiencias o notorias
deficiencias, que no trascienden al objetivo final de dicha reforma: el cumplir en tiempo con un
compromiso adquirido en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
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Que las disposiciones contenidas en la Ley de la Propiedad Industrial, cumplen en términos
generales con los principios normalmente aceptados en materia de topografias de circuilos
integrados, contenidas en el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos
Integrados, administrado por la Organizacion Mundial de la Propiedad intelectual.

Que a lo largo de casi 5 afios de la entrada en vigor de la reforma a la Ley de la Propiedad
Industrial, hasta esta fecha, NINGUNA solicitud de registro de esquemas de trazado ha sido

presentada.

Que la falta de solicitudes no puede ser imputada a las deficiencias de la Ley sino a cuestiones

extra legales anteriormente referidas.

Que existen cerca de 30 legislaciones de otros paises que contemplan disposiciones en materia
de mask works, esquemas de trazado, topografias, disefios o0 esquemas de configuracion de

circuitos integrados.

Que la mayoria de estas leyes son independientes de cuerpos normativos que regulan a la
propiedad industrial o al derecho de autor (copyright, en el caso de paises anglosajones).

Si bien un nimero limitado de ellas. establecen la posibilidad de proteger a las topografias, sin

necesidad de registro y éstas han sido exitosas.

Por todo lo anterior, se propone una ley especial, misma que seguiria los conceplos y principios
contenidos en los tratados y legislaciones de otros paises, en cuanto a definiciones y términos,

con las siguientes caracteristicas y estructura.

La ley propuesta, que se denominaria Ley de Topografias de Circuitos Integrados, otorgaria una
proteccion a las topografias de circuitos integrados Unica y separada de cualquier otro régimen

legal, similar a la otorgada por Bélgica, Australia o el Reino Unido.

De acuerdo con sus disposiciones no existiria la necesidad del registro para que se genere el
derecho exclusivo del titular de I3 topografia Se dividiria en 4 capitulos: Capitulo I
Disposiciones Generales, Capitulo |l. De los Derecho de la Topografias, Capitulo Hl. De las
Infracciones y Recursos y Capitulo IV. Articulos Transitorios.
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El Capitulo |. Disposiciones Generales, incluiria, el objeto de la ley; las definiciones
(basicamente las mismas que se contemplan en la Ley de la Propiedad Industrial aunque
corregidas y adecuadas, asi mismo se agregarian las definiciones de titular del derecho,
distribucion para los propositos comerciales, explotacion comercial, y la fijacion de la
topografia); y la extensién de la proteccion que otorgan los tratados a los productos que

incorporan circuitos integrados, elaborados con base en una topografia protegida.

El Capitulo 1I. De los Derecho de la Topografias, se incluirian las disposiciones referentes a la
materia de proteccion, el concepto de originalidad; los derechos exclusivos que incorporan Jas
topografias, las excepciones al derecho, constituidas por la reproduccion para propositos
privados no comerciales, la ingenieria de reversa, la creacion independiente, el agotamiento de
derechos o doctrina de primera venta y la adquisicién inocente o de buena fe. Asimismo se
estableceria las reglas que debe seguir el aviso de proteccion y los simbolos utilizables; la
duracion de la proteccion; la titularidad del derecho, incluyendo la titularidad de aquellas
topografias generadas por contratos o con motivo del empleo o cargo.

En el Capitulo Ill. Infracciones y Recursos, se contemplarian los supuestos de infraccion, la

jurisdiccion y competencia, los recursos disponibles*™

incluyendo las medidas provisionales o
precautorias que pueden adoptar los jueces en términos del articulo 228 de la Ley de la
Propiedad Industrial, la forma de demandar la fijacion del monto de las regalias o
compensaciones a pagar, en virtud de la excepcion de la adquisicion inocente o de buena fe); el
aseguramiento y destruccion de mercancias infractoras; la prescripcion de la accion, la cual se
sugiere sea de 5 afios {la mitad del término de la proteccion acordado por el Tratado de Libre .

Comercio) y la supletoriedad del Codigo Federal de Procedimientos Civiles.

Finalmente, en el Capitulo IV. Articulos Transitorios, contendria la entrada en vigor de la ley y el :
alcance de la proteccion para topografias desarrolladas con anterioridad.

M En este caso, se propone el ejercicio de acciones cwiles por daftos y perjuicios, ante un tribunal judicial, sin necesidad do soficitar
previamente 1a inlraccion adminisirativa, en witud de que no existiria un documento o fitulo expedido por e Estado, sobre el cual se cometiera
una infraccion administrativa
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La proteccion a la actividad creadora, que constituye una caracteristica esencial de los seres
humanos, es fundamental para el desarrollo de la sociedad y genera la confianza necesaria
tanto para creacion de nuevas innovaciones como para la inversion directa en polos de

desarrollo industrial o comercial.

El sistema legal mexicano, considerando las reformas de los dltimos 10 afios en la legislacion
en materia de propiedad industrial y del derecho de autor, sigue los parametros establecidos a
nivel internacional por la Organizacion Mundial de la Propiedad Internacional y la Organizacion
Mundial del Comercio.

La incorporacion del régimen internacional sea ha presentado, ya sea a través de los
instrumentos internacionales de los que México es parte o a través de la inclusion de las

disposiciones sustantivas de dichos acuerdos en el cuerpo de 1a legislacion nacional.

Las ramas del Derecho de la Propiedad Intelectual, el derecho de autor y la propiedad industrial,
presentan diferencias en cuanto a su objeto, contenido y modos de adquisicion del derecho,
pero también tienen caracteristicas en comun, como los principios fundamentales que las rigen
y atin mas, comparten figuras afines que pueden ser sujetos de proteccion acumulada.

El Copyright Law y el Derecho de Autor de tradicion continental, constituyen regimenes
paralelos, que surgieron en sistemas legales distintos para proteger a los titulares de un
derecho derivado de su actividad creadora; sin embargo, no pueden ser tomadas como

conceptos equivalentes o traducciones literales uno del otro.

Independientemente de que han quedado establecidas las diferencias entre un sistema y otro,
es importante mencionar que 1a ley mexicana del derecho autor (la Ley Federal del Derecho de

Autor) adopta el criterio de Ia fijacion en un soporte material para la proteccién de las obras.

Siendo la electronica la rama mas activa del conocimiento humano, es evidente que México
necesita desarrollar su industria microelectronica desde sus principios fundamentales A la par,
se debe crear la masa critica necesaria de recursos humanos preparados para poder educar a
las generaciones subsecuentes en las técnicas de disefio y fabricacion de circuitos integrados.
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La manera de generar estos recursos humanos es a través de la educacion en los centros de
educacion superior, y por lo tanto los programas de estudio en ingenieria electrénica, fisica y
ramas afines, deben ofrecer cursos de disefio y fabricacion de circuitos integrados. Si el alumno
puede disedar un circuito, fabricarlo y probarlo, aprendera solidamente los conceptos en los que
se fundamenta la microelectronica y podra usar su capacidad intelectual para idear circuitos

integrados para nuevas aplicaciones, o mejores circuitos para aplicaciones ya establecidas.

México se encuentra rezagado en el campo de la industria microelectrénica y depende de
paises industrializados para salisfacer sus necesidades, especialmente en el disefio y
fabricacion de circuitos integrados. Propuestas interesantes, como la creacién de un Centro
Nacional de Microelectrénica, ayudarian a formar personal calificado, en todos los niveles, para
generar 1a cultura de la microelectronica en México, la cual debe ir a la par que la cultura de
respecto a la propiedad intelectual.

Si bien es cierto que las normas del Derecho de la Propiedad Intelectual tienen como funcién
primaria, el impedir que los esfuerzos efectuados por quienes hacen creaciones o desarrollos
técnicos puedan ser objeto de apropiacidn por otras personas, también lo es que frecuente se
han adaptado instituciones tradicionales de ésta a las nuevas tecnologias, sin proceder a una

reforma legislativa sustancial.

Basicamente, se ha recurrido a las normas preexistentes en materia de patentes, derechos de
autor y tutela de conocimientos técnicos, ya que se trata de normas abstractas que se prestan a
ser aplicadas a cualquier tipo de tecnologia. Pese a ello, en el caso de los circuitos integrados,
las instituciones tradicionales de la propiedad intelectual aparecen como formulas vacias de
contenido normativo al enfrentarias con las peculiaridades de estas creaciones.

Los sistemas de proteccion derivados de las instituciones tradicionales de propiedad intelectual

resultan insuficientes para proteger a los esquemas de trazado de circuitos integrados.

La necesidad de proteccion se derivo del alto costo de investigacion y desarrollo de circuitos y

la facilidad de copia, una vez que éste entraba en e! comercio.

Las tecnologias involucradas en la fabricacion de circuitos integrados pueden protegerse por
patentes de invencién, en cuanto a los métodos y procesos, mientras que los sistemas de

computo involucrados con la tecnologia de disefio pueden se protegibles por derechos de autor.



279
CONCLUSIONES

Sin embargo, el disefio de la estructura tridimensional no se encontraba cubiera por ninguna

forma de proteccién.

La Ley de Proteccion de Circuitos Semiconductores de Estados Unidos (por sus siglas en inglés
SCPA) fue el primer intento de proteccion de ésta figura juridica, creando un hibrido entre el

derecho de patentes y el copyright law.

La condicion para obtener la proteccion de creadores o titulares extranjeros se basaba en un
principio de reciprocidad, lo que generd una respuesta por parte de la mayoria de los paises

productores de circuitos Japon y Alemania, principalmente.

La promulgacion de diversas leyes que podrian generar la aparicion de una proteccion dispersa
o contradictoria entre si, generd los primeros intentos de regulacion en acuerdos
internacionales, siendo el primer ejemplo la Directiva 87/54/CEE de! Consejo de la Comunidad
Econdmica Europea sobre la Proteccidn Juridica de las Topografias de los Productos

Semiconductores.

Posteriormente, en el seno de la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual se gesto el
Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados, mismo que no ha
entrado en vigor pero se aplica indirectamente, en virtud de las disposiciones del Acuerdo sobre
los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (AADPIC),
mismo que diluyd las condiciones de reciprocidad contenidas en las legislaciones en materia de

circuitos integrados o productos semiconductores.

Asimismo, el Tratado de Libre Comercio de América de! Norte Estados Unidos-Canada-México,
es el unico acuerdo comercial internacional, en el que se contienen disposiciones expresas

respecto de la propiedad intelectual de los esquemas de trazado de circuitos integrados.

En virtud de dicho Tratado México contrajo la obligacién de legislar en materia de circuitos

integrados, obligacion que cumplio en término.

El esfuerzo realizado en Meéxico, contienen una serie de limitaciones que van desde cuestiones

de técnica juridica hasla cuestiones de fondo, sobre todo si se le compara con la legislacion

vigente en diversos paises del mundo.**®

4% Aunque existen casos como €l de Ecuader. que contiene mayor numero de incongruencias y errofes.
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Es importante destacar el esfuerzo realizado por las autoridades mexicanas para cumplir con

dicha obligacion y la forma en que se elabor el proyecto de inclusién de los esquemas de

trazado de circuitos integrados en el Derecho Mexicano y que si bien, por diversas cuestiones
no pudo materializarse la propuesta del grupo de trabajo de crear una ley especial en la
materia, se considerd como una opcidn viable

No obstante lo anterior, una ley especial cercana a la Ley de la Propiedad Industrial, no era la
mejor opcion, en virtud de las caracteristicas que presenta la industria en México y el devenir
historico de la proteccion juridica a los circuitos integrados.

Con el paso de los afios la especializacion técnica en la materia, los diferentes procesos y los
disefios a la medida de las necesidades de la industria electronica han propiciado que la copia
se dificulte cada dia mas. Incluso, la tecnologia, se constituy6 en un arma de dos filos en este
campo, en virtud de que no solo generd la proteccion juridica a las topografias o esquemas de
trazado, sino que también modificé de tal manera las condiciones de su diserio y fabricacién,
que hizo a esta figura inviable.

El uso de herramientas automatizadas de disefio, particularmente e! sistema CAD, hace menos
costoso disefiar un nuevo circuito que revertir la ingenieria de uno existente, en virtud de la
amplia gama de bibliotecas de celdas y la facilidad con que éstas los incorporan, los prueban y
valoran su viabilidad.

En lo Ultimos 10 afios se ha inhibido la presentacion de solicitudes de registro por el cambio
tecnologico, decreciendo su numero, hasta llegar a casos como el de México, en el cual no se
ha presentado una sola solicitud a la fecha. Ademds la posibilidad de incluir disefios
especializados y Unicos dentro de las reivindicaciones de patente de producto han sido un facter
en la falta de registros.

Los casos de litigio, en los diferenles paises que otorgan proteccion a las topografias de
circuitos integrados, son muy pocos y raros. Principalmente por la naturaleza de la proteccion,
ya que el principio imperante en la defensa de un presunto infractor es que su producto sea
substancialmente similar, diverso a substancialmente idéntico. Por lo que no es posible hacer

una evaluacion precisa de los sistemas aplicados en la proteccion.

Cabe considerar que existen cerca de 30 legislaciones de otros paises gue contemplan

disposiciones en materia de esquemas de trazado o topografias de circuitos integrados. La
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mayoria de estas leyes son independientes de cuerpos normativos que regulan a la propiedad
industrial o al derecho de autor (copyright, en el caso de paises anglosajones).

Un ntimero limitado de ellas, establecen la posibilidad de proteger a las topografias, sin
necesidad de registro y éstas han sido exitosas, principalmente en lo que se refiere a otorgar
medidas efectivas en contra de la violacion al derecho exclusivo de su fitular.

L.a mayoria de las deficiencias o limitaciones del régimen mexicano se refieren al registro y los
procedimientos para su obtencién, obtencion de la nulidad o caducidad, asi como la dificuitad
que implicaria el presentar una solicitud de declaracién administrativa de infraccion en términos
de una debida observancia del derecho.

Por todo lo anterior, se considera que la opcion para el sistema mexicano es la existencia de
una ley especial, denominada Ley de Topografias de Circuitos Integrados, misma que seguiria
los conceptos y principios contenidos en los tratados y legislaciones de otros paises, en cuanto
a definiciones y términos, teniendo como caracteristicas el otorgar una proteccion tnica y
separada de cualquier otra régimen legal.

La proteccion seria de caracter automatico, similar al sistema belga, australiano o inglés, por lo
que no existiria la necesidad del registro para que se genere el derecho exclusivo del titular de
la topografia.

Con el sistema anterior, se evitarian los conflictos administrativos derivados del registro,
presentandose solo situaciones de disputa de titularidad, infraccion a los derechos o la
determinacidn de las regalias, con lo que se obtendrian los mismos niveles de proteccion
actuales, sin los errores y cargas administrativas.
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