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INTRODUCCION

El conocimiento es un valor que al convertirse en ciencia y tecnologia provoca
un gfén imbacto‘ en la economia, se transforma simplemente en un elemento de
co'mpetéﬂhf:ia ipfemacional. Este conocimiento es protegido por el derecho a
través dé‘i/‘o'is Derechos de Propiedad Intelectual.

" La 'P’ropi‘e’déd,ylntélectual regula los derechos que se reconocen a los distintos
tipos ‘aé;créadokes, para autorizar o prohibir a otras personas, durante cierto
ti'erhpd,' determinados usos de sus creaciones, sean del ambito artistico y

' literarid, o de la industria y el comercio, es decir, Derechos de Autor y Propiedad

industrial.

La Propiedad Industrial protege la creatividad del hombre aplicable al campo de
“la industria y el comercio; al comercializarse la ciencia y la tecnologia se
incremento la necesidad de armonizar los regimenes juridicos de proteccion de
estas actividades. Por ello, la presente exposicion tiene como principal objetivo
proparcionar un conocimiento general de lo que comprende el Sistema Nacional
e Internacional para la proteccidon de la Propiedad Industrial en México y su
importancia en el marco de las negociaciones comerciales.

Enfatizando sobre las concordancias y diferencias de nuestro legislacion
nacional con el contenido del Capitulo XVIl —*Propiedad Intelectual”- del Tratado
de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canada (TLCAN/NAFTA) en
materia de Propiedad Industrial, se concluye que la confiabilidad de los
sistemas juridicos determinan el flujo de inversion de las naciones, para ello, se
pretende que México sea percibido como un pais seguro para realizar
inversiones, actividades de investigacion y difusor de una cultura de innovacion.



La intencién de este trabajo, es ofrecer lo mas representativo de la evolucién
del marco legal en la materia de Propiedad Industrial en nuestro palis, el - ’
surgimiento del capitulo XVII del TLCAN y el interés de México por reducir las -

distorsiones y los obstaculos del comercio, tomando en cuenta el fomentar una :
proteccion eficaz y adecuada de los derechos de propiedad industrial, en el‘ g
area de patentes, disefios y secretos industriales, marcas y denomlnaclones de
origen. Asi mismo, esquemas de trazado de circuitos integrados y varledades

vegetales.

Encontrar la manera precisa en un solo estudio, no es facil y mas aun dar
respuesta a diversas interrogantes, por ello, la_presente tesis espero sea de
interés general para aquellos que se inician en'la Propiedad Industrial y para
otros mas que recurren a la actualizacién de sus conocimientos en la materia; y
por supuesto, es el testimonio del esfuerzo que México ha desplegado para
alcanzar el cumplimiento de sus objetivos y metas designadas en un contexto

comercial.

For no haber un invenfor, se perdsd una invenciin
For no fraber una invencién, se perdié un producto
For no huber un pmo’t-lc/o, se /)ert/fd una empresa
For no fraber una empresa, se per«/l'é una industria
For no fraber wuna indusfria, se perJiemn

miles de pueslos de /ra[a/’o.
George D. Margoiin
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CAPITULO |
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

La mayoria de las cosas que utilizamos dia con dia, son el producto del

intelecto de una persona y de su creatividad.

La creatividad es una cualidad del hombre, se presenta en la habilidad que
tiene para. transformar o simplemente expresar su entorno, el uso de este
atributo es protegido por una rama del derecho denominada propiedad
intelectual, la cual resguarda aquello que desarrolia el hombre a partir de su
capacidad inventiva y talento artistico.

El presente capitulo contiene una semblanza sobre la propiedad intelectual,
cuyo fin es cumplir con una funcidén introductoria para quienes no se encuentran
familiarizados con la materia, para lo cual es necesario partir del tema
denominado propiedad intelectual, cuyo contenido materializara el area de la

propiedad industrial.
1.1 ANTECEDENTES

Propiedad Intelectual se denomina a los derechos reales que resultan de la
actividad en el area industrial, comercial, cientifica, literaria y artistica.

Histéricamente los principios de la propiedad intelectual nos remiten al siglo XV
en Florencia, ltalia, cuando Filippo Brunellesch, solicité un privilegio de forma
temporal para poder utilizar en forma exclusiva y por un periodo de tres afnos,
un disefo de una barca que serviria para transportar marmol, ese derecho se lo

otorgo el Estado.

Posteriormente en el afio de 1592 Galileo Galilei solicita privilegios para sus

diferentes inventos, argumentando que habia invertido trabajo y dinero como



para que sus creacnones fueran uullzadas por todos Qu:za ‘para algunos‘

autores este puede ser el antecedente de o que hoy en.dia conocemos como

patente.

Si bien, como hemos: uro' a’fue el continente en el cual se
originaron dichos pnv:leglos lnglaterra en"1624 a través del Estatuto de
Monopolios, res(range erecho del pnmer y verdadero lnventor Estos
acontecimiento y otro nfluyero en los inicios de lo que afios mas tarde se
denomind “La Revolucnén . Precisamente en Inglaterra, en la segunda
mitad del siglo XVIil,:aparece por vez primera la palabra patente, documento
que se referfa a la adduisicién de derechos reales, limitando ese privilegio a una

stri

vigencia y su exblotacién en determinado periodo.?

P'or‘otra*parte, la proteccién a las creaciones artisticas y literarias deriva de la

hecesidad de salvaguardarlas a partir de la aparicién de la imprenta, pues con
‘ello se agrandaron las posibilidades de dar a conocer las obras en forma

“'masiva. Con el Estatuto de la Reina de Inglaterra, se exige que la titularidad del

“editor pase al autor, otorgandole entonces a él y a sus derechohabientes el
derecho que permite la exclusividad de imprimir y reimprimir la obra.?

Es importante mencionar para una mayor acepcidén, que los derechos de
propiedad intelectual corresponden al area juridica de los derechos personales,
por ello es necesario explicar el concepto juridico de propiedad.

La propiedad es un derecho que una persona tiene sobre una cosa; el derecho
de propiedad es un poder individual, exclusivo, porque solo el propietario puede
gozar del bien objeto de ese derecho y porque la ley lo limita de acuerdo a las

necesidades de la sociedad.

1 Marquez Barraze, Manuel, Las Creaciones inteloctuales do Aplicacion Industrial y su Protloccidn Jurkfica en Mdxico, Summa

Académica, México, 1994, p. 234
21bid., p.235
3 Sherwoad, Robart M., ¥ D , Heliasta, 1992, p.28

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN




En términos genéfales', la propiedad recae sobre lo siguiente: .

La propiédad de bienes muebles se refiere a adﬂéllos que por su
naturaleza es posuble trasladarlos de un lugar a otro .
. La propledad de bienes inmuebles es aquella que contempla a los bienes
‘destlnados a permanecer fijos en el mismo smo ya que su naturaleza les

|mp|de ser trasiadados de un lugar a otro.’
Y la propiedad inmaterial o intelectual, esta clase de propiedad se refiere

a los bienes que no ocupan un lugar en el esp_acio, sino que engloban
ideas o creaciones de la mente humana, es decir, se refiere a la
propiedad de los bienes intangibles.

De acuerdo con la OMPL:

“Por propiedad intelectuatl se entiende la propiedad de las creaciones intelectuales,
particularmente las invenciones tecnolégicas y las obras literarias y artisticas.
Propiedad significa que las invenciones protegidas y las obras protegidas por
derecho de autor puedan utilizarse Gnicamente con el consentimiento del inventar,
autor -] cualquler otro propietario de los derechos. Los derechos de propiedad

tambié de las marcas de fabrica o de comercio

ir P

protegldas.'
[ Derechos de Propledad Intefectual |
1
AR
Derechos de Propiedad Derechos de Autor : ]
industria!

“Patentes Obras Literarias
*Modelos de Utilidad Obras Artisticas -

*Disefios Industriales R .
*Secretos Industriales
*Esquemas de Trazado de e C
Circuitos Integrados L Derechos Conexos
“Derechos de Obtentor

(Variedades Vegetales)
*Marcas *Derechos de los Artistas
*Nombres Comerciales Intérpretes o Ejecutantes
'Productores de Fonogramas

*Indicaciones Geograficas
*Denominaciones de Origen

mos de R

* Organizacién Mundiat de ta Propiedad Intelectual, PubVicacisn Genern! , Ginebra, 1994
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Por su parte, el Doctor - Rangel Mediha define el derecho de propiedad

intelectual:

“Por derecho de bropiedad lnblelec(ual se entiende el conjunto de normas que
regulan las prérrogatlvas y beneficios que las leyes reconocen y establecen
a favor de los autores y de sus causahabientes de obras artisticas,
cientificas, industriales y comerciales,®

A su vez, Viflamata Paschkes define al derecho de propiedad intelectual como:

“El conjunto de normas que protegen ias concepciones intelectuales del ser
humano. Una de estas concepciones pueden referirse a la estética (arte,
belleza, literatura, ciencia) y caerdn en el campo del Derecho de Autor y
otras se referiran al conercio o a la industria, cayendo en consecuencia en
el 4mbito del Derecho de Propiedad Industrial.”

Entre sus principales caracteristicas encontramos las siguientes:

. lhténgibilidad, 'quiere decir que la propiedad es intangible pero sus
manifestaciones o formas visibles se incorporan a objetos tangibles, el
objeto tangible en si mismo no es la propiedad sino el bien que tutela el

contenido de la obra.

= Territorialidad, significa que los titulos de propiedad intelectual obtenidos
en un pais no tienen efecto legal en otro pais, ya que cada titulo se

solicita en el pais en el que se desea ser protegido.

= Ubicuidad, los derechos de propiedad intelectual existen
independientemente de la materia especifica del bien en que se
incorporan, es decir, si se copiara el producto protegido, cada una de

. Rangel Medina, David. -ho Intelectual, Mc Graw Hill, Méaxico, 1998, p. 1
* 2 Catlos, La F Tnllag Méxicg, 1998 p 12
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esas coplas estarlan pr teglda

Esto no sucede con la propiedad de

blenes muebles o mmueble

* Duracién, se refiere al tiempo en que estara vigente la -prote
decir, es limitada en tiempo. Esto no es regla puesto que e i
de la renovacion la cual es aplicable para determinados derechos»esto

se analizara en el capitulo correspondiente.

= Actividad intelectual, forma parte de los requisitos que definen las
diferentes figuras de propiedad intelectual, por ejemplo, una invencion
para ser patentable, debe ser nueva, tener actividad inventiva y

aplicacion industrial.

= Derechos conferidos, alude al reconocimiento de la capacidad legal del
titular sobre =l uso exclusivo de los objetos protegidos y la facultad que
tiene para autorizar o en su caso prohibir a terceros actuar de manera
determinada respecto de estos derechos.

La propiedad intelectual se ha establecido en un sistema que confiere derechos
tales como: el derecho natural que el hombre tiene sobre sus ideas; el derecho
del autor o del inventor a la retribucion por los servicios que proporciona a la
sociedad y el derecho para impulsar el progreso industrial, y el aumento de
conocimientos accesibles al publico a iravés de la publicacion de ideas.

1.2 LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Retomando el concepto de propiedad intelectual, dentro de esta categoria
encontramos los derechos de propiedad industrial y los derechos de autor. Por
ser el propdsito de este trabajo un analisis juridico del sistema de propiedad
industrial, desde este momento omito el tema relativo a los derechos de autor.




El derecho .de ‘propiedad industrial comp’réﬁde las creaciones dentro de los
campos industrial.y comercial, constituyéndose por medio de la cesion de un
titulo emitido por el Estado y se aplica para encontrar soluciones en el drea de

la industria'y el comercio.
1.2.1 77" CONCEPTO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

El derecho de propiedad industrial se refiere a objetos diferentes. Los primeros
: son creaciones de forma o invenciones técnicas, y los segundos, cubre signos
-.‘que aluden a la actividad o a los productos o servicios de un agente econémico,
- para‘ distinguirios de sus competidores, y no poseen un acto de invencién.

Por otra parte diversos conocedores de la materia han encontrado su mejor
acepcién sobre el tema, tal es el caso de; - ’ )

E! Docter Rangel, considera al derecho, de propiedad industrial como el
privilegio de usar en forma exclusiva v tem ptfl;al las créacldnes y los signos
distintivos de productos, establecimientos y servicios, comprendida en
cuatro grupos de instituciones:

a) Creaclones industriales, protegidas por instrumentos que varfan de un
pais a otro en formalidades y en sus respectivas denominaciones,
entre ios cuales se encuentran las patentes de invencion, certificados
de invenci6n, registros de modelos de utilidad, registros de modelos
industriales, registros de dibujos industriales, secretos industriales y
variedades vegetales.

b) Signos distintivos entre los cuales se encuentran las marcas, los
nombres comerciales, las denominaciones de origen y los anuncios o
avisos comerciales.

c) La represién a la competencia desleal

d) Conocimientos técnicos o Know how.”

7 Rangel Medina, Op cit.. p. 2




reglamentos sobre los cuales se basa el Estado b otorgar‘a lnleldUOS
o y 1a proteccuén al uso

empresas o instituciones el reconocnmlento, el de

exclusivo de invenciones e lnnovacmnes o sngnos dlStlnllVOS utlllzados en los
procesos productivos y en los productos o servnclos que son el resultado

final de dichos procesos.

Fréderic Poullad-Dulian sefala’ qhé el derecho de propiedad industrial se
refiere a objetos dlferenles que cubre dos grandes categorias. Los primeros
son creaciones de: forma ! invenciones técnicas; por este iado se
encuentran (os productos y las lécnicas caracterizadas por !la novedad
absoluta: lnvenciones obtenciones vegetales; diseflos y modelos
Indusln’ales esquemas de trazado de circuitos integrados. Los segundos,
cubren slgnos que aluden a la actividad o a los productos o servicios de un
agente econémico, para distinguirios de sus competidores, y los cuales no
poseen algun acto de invencién; estos son conocidos como signos
,dlslinllvos que no se protegen mas que por su funcién, misma que consiste
en distinguir o designar determinados productos o servicios en el comercio,
enf:ontramos las marcas, 10s nombres comerciales y las denominaciones

de origen, en este caso, la novedad es relativa.®

El contenido de patentes, marcas, variedades vegetales, modelos

industriales, secretos industriales, etc., sera analizado en el capitulo

correspondiente.
1.2.2 CARACTERISTICAS GENERALES
Todos los derechos de propiedad industrial en su acepcidn mas amplia,

tienen en comun la creacion intelectual, un objeto inmaterial o incorpéreo,
asi como el otorgar derechos exclusivos sobre tales objetos; este contenido

* Poutlad-Dulian, Fréderic, Droft de fa Proproté industrielie, Paris, 1999, pp, 17y 18



es 'parte de las caracteristicas atriblibles a los ‘derechos de propiedad

industrial, el cual se caracteriza por:

a) La exclusividad: se refiere al uso exclusivo de los objetos protegidos,

b)

c)

d)

que se aquieren en virtud de los titulos de la propiedad concedidos,
es decir, el uso exclusivo para ia explotacidén comercial del elemento
protegido incluye principalmente, la autorizacién o la prohibicion a
terceras personas para fabricar, vender, utilizar o importar al pais
dicho producto protegido, por lo que se reserva el uso del objeto el

titular de los derechos.

La territorialidad: quiere decir que los titulos de propiedad intelectual
obtenidos en un pais no tienen efectos legales en otros paises, es
decir, se rigen por las leyes del pais donde fueron concedidos y séio
se dara proteccién en dicho pais. Si se desea obtener proteccién en
otro pais se debera solicitar los titulos correspondientes. Sin
embargo, en un mundo tan interdependiente es facil que las obras de|
intelecto humano e ideas inventivas crucen las fronteras territoriales,
por esta razon, los gobiernos han negociado y aprobado tratados
multilaterales en los distintos campos de la propiedad intelectual.

La temporalidad: esta relacionada con la duracién de la proteccién y
dicha proteccion se encuentra limitada en el tiempo, sin embargo, en
algunos casos puede ser renovable.

La intangibilidad: significa que la propiedad industrial se puede
relacionar con informacién que se incorpora a objetos tangibles, el
bien tutelado es el contenido de la obra, es decir, son de caracter

inmaterial.



De lo expuesto hasta este momento se desprende que Ias f iguras que integran
a la propnedad industrial colocan a sus titUlares en una posicién de privilegio, en
virtud- del derecho que se le atribuye. En este sentido es necesario conocer
quiéhes son los sujetos y cual es el objeto de estos derechos de propiedad

industrial.

1.2.3 SUJETOS Y OBJETO DEL DERECHO DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL

Por lo anterior, es posible sefialar que estos derechos se otorgan a personas
fisicas o morales y sirven para proteger las creaciones de los mismos,
concediéndoles un derecho exclusivo de explotacion durante el tiempo
- determinado mediante un reconocimiento oficial otorgado por el Estado.

u;eto de este derecho lo constituye toda persona fisica o moral que sea

El
itula ,causahabrente o usuario autorizado de un bien juridico protegido como

iedad industrial®

Pero también pueden ser sujetos de este derecho, los consumidores ya que
*-deben protegerse de las practicas monopodlicas y evitar productos con
apariencia similar, el acceso a precios competitivos sin que signifique un
menoscabo en la calidad, garantias, o servicios incorporados en los productos

que se encuentran en el mercado.

En cuanto al objeto de propiedad industrial, este lo constituye el bien
juridicamente tutelado, el cual serd siempre un bien inmaterial. En este caso, el
bien juridico protegido como propiedad industrial son las patentes (de invencion
o de mejoras); los modelos de utilidad; los disefios industriales; las marcas; los
nombres comerciales; los avisos comerciales; el secreto industrial y el derecho

al uso de las denominaciones de origen.

* Vihamata Paschkes, Op cit., pp.125




Para su p’rétyeic'(:ién, existen diversas instituciones. y normas que conforman un
ambiente a nivel internacional que se refiere especificamente a cuestiones de
propiédad industﬁal, a este conjunto de instituciones y normas se le ha
denominado el sistema internacional de propiedad industrial.

:1.3 -EL SISTEMA INTERNACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
“La importancia de la propiedad industrial es comprensible puesto que su
protecciéon recae en el conocimiento, productor de la tecnologia, la cual es
' considerada el factor fundamental en el desarrollo econémico y competitivo a

nivel internacional.

Por sistema internacional de la propiedad industrial se debe entender un
conjunto de instrumentos internacionales que establecen ciertas obligaciones a

: " los Estados que los han adoptado para respetar en su territorio determinados
““derechos’ de los titulares extranjeros, es decir, privilegios de propiedad

- industrial.

Es por ello que al existir diversas normas e instituciones que conforman un
ambiente a nivel internacional que se refiere especificamente a cuestiones en
materia de propiedad industrial se le ha denominado Sistema Internacional de

Propiedad industrial.

El objetivo principal de conformar un sistema de proteccion internacional radica
en crear un mundo en el cual las fronteras comerciales se ensanchen a pasos
agigantados a fin de globalizar los derechos intelectuales, tanto los derechos de
propiedad industrial, asi como los derechos de autor. Sin duda la proteccion de
la propiedad industrial ha crecido a nivel internacional a consecuencia de la
competencia tecnologica entre los paises, es por ello que las grandes
organizaciones de comercio como el Acuerdo General sobre Aranceles
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Aduaneros y Comercio (GATT) incluyeron los derechos de proteccion a la
propiedad intelectual en su contenido.

1.3.1 EL ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES ADUANEROS Y
COMERCIO - GATT -

Desde 1948 hasta 1994, el GATT establecid las reglas aplicables a una gran
parte del comercio en todo el mundo, a pesar de ser durante ese lapso de

tiempo un acuerdo y una organizacidén con caracter provisional.

El GATT surge de la intencién de aproximadamente 50 paises de crear una
“institucion ‘como organismo especializado de las Naciones Unidas, cuyo
: pfppésito radicara en regular la cooperacién econdmica internacional, teniendo
" ‘de ejemplo al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional “Instituciones

de Bretén Woods®, la cual més tarde se conoceria con el nombre de

= Organizacion Internacional de Comercio (OIC). El proyecto de la Carta de la
OIC establecia disciplinas para el comercio mundial, normas en materia de

empleo, convenios sobre productos basicos, practicas comerciales restrictivas,

sanciones internacionales y servicios.

Antes de la aprobacion definitiva de la Carta de la OIC, en 1946 algunos de
esos paises decidieron crear negociaciones para establecer y consolidar los
aranceles aduaneros. Finalizaba la segunda guerra mundial y esos paises
tenian como objeto el impulsar la liberalizacion del comercio; derivada de esta
primera ronda de negociaciones, surgen alrededor de 45000 concesiones
arancelarias. Se aceptaron parte de las normas comerciales establecidas en la
Carta de la Organizacion Internacional de Comercio por un grupo de 23 paises
que lograron la calidad de miembros “partes contratantes” y sobre todo
fundadores del GATT; este conjunto de normas y las concesiones arancelarias
fueron denominadas finalmente “Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y

"



Comerc:o “GATT" eI cual entré n vngor en el mes de enero de 1948 mlentras
tanto, Ia Carta de'la OlC siguié ne oc:éndose :

' fHabana o que supuso la desaparicién de la OIC.

k : El“car“éctc‘ar .‘p}ovisional del GATT no impidié que siguiera siendo el unico
instrumento multilateral por el que se rigié el comercio internacional desde 1948
“hasta ,1995, afio en el que se establece Ia Organizacién Mundial de Comercio
= (OMC), El texto juridico basico de este Acuerdo General sobre Aranceles fue en
pane el mismo de 1948, se le hicieron adiciones en forma de Acuerdos

: plurilaterales, es decir, hubo participacion veluntaria, continuaron los esfuerzos
: bor reducir aranceles, lograndolo a través de una serie de negociaciones
multilaterales; hoy en dia identificadas como “rondas”, a través de las cuales se

" obtuvieron los avances mas importantes de la liberalizacion del comercio

“mundial.
RONDAS COMERCIALES DEL GATT'"
oo ARe Lugar / Nombre Temas abarcados
4947 - i o | Ginebra Aranceles
{3949 ~|Annecy Aranceles
1951; ; Torquay Aranceles
-[1956 . -| Ginebra Aranceles
1960 — 1961 -] Glnebra “Ronda Dillon” Aranceles
' o Mundial del C Goneral, Ginebra, 1994, p. @
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RONDAS COMERCIALES DEL GATT

1964 — 1967‘ o Ginebra *Ronda Kennedy” Aranceles y medidas antidumping

i973—1979 Ginebra *Ronda Tokio” Aranceles, medidas no arancelarias y acuerdos
k N relativos al marco juridico. e
1986—-1994 Ginebra "*Ronda Uruguay” Aranceles, medidas no arancelarias, vnormas, :

servicios, propiedad Intelectual, s‘oludbn‘“ de
diferencias, textiles, agricultura, creaclén dela].
OMC, etc. :

En lo prlmeros ‘arios, " las rondas se concentraron en |a reduccion de aranceles,
. X des‘ ués 1a Ronda K‘ nedy’a medlados ‘de los afios sesentas, dio lugar a un
f 'Acuerdo Antldumplng Por ofra parte, en 1970 se celebra la Ronda de Tokio,
'co‘ﬁs:derada_el primer intento de abordar los obstaculos comerciales no

i conSIStentes en aranceles y de mejora del sistema. Finalmente la Ronda

‘;’_A'V‘Uruguay, la octava, celebrada en 1986 - 1994, crea la Organizacién Mundial de
: Comerclo y con ella a un nuevo conjunto de Acuerdos.

1.3.2 LA ORGANIZACION MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC)

Siendo la sucesora del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
: Corhercio (GATT), la Organizacion Mundial del Comercio (OMC) nace en 1995,
Ambos han contribuido a crear un sistema comercial fuerte y prospero que ha

"perrr'litido lograr un crecimiento sin precedentes.

E! éistema se cred mediante una serie de negociaciones comerciales, o
Rondas, celebradas en el marco del GATT. Las primeras rondas se centraron
principalmente en las reducciones arancelarias. La ditima ronda - Ronda
Uruguay, que se desarrollé entre 1986 y 1994, dio lugar a la creacidn de la
OMC.
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.'En_noviembre de 1982, los miembros del GATT celebraron una reunién en
' Suiza, cuyo contenido consistia en efectuar una serie de

_Mn.egoi:iaciones; lamentablemente se consideré un fracaso. Cuatro afos mas
‘tarde sé consenso un programa de negociacion que abarcaba practicamente

' “todas las cuestiones de politica comercial pendientes. Las negociaciones iban a

‘hacer extensivo el sistema de comercio a varias esferas nuevas, principalmente
el comercio de servicios y la propiedad intelectual, e iban a reformar el comercio
en los sectores sensibles de los productos agropecuarios y textiles. Ademas,

todos los articulos del GATT se someterian a revision.

La siguiente reunién se llevdé a cabo en Montreal, Canada en 1988, en lo que
debia ser la evaluacidn de los progresos realizados hasta entonces; las
comunicaciones se estancaron, reuniéndose con mayor tranquilidad un mes
después en Ginebra. A pesar de las dificultades en la reunion de Canad3g, se
destaca el avance en algunas concesiones en materia de acceso a mercados
para los productos tropicales, procurando beneficiar principalmente a los paises
en desarrollo; asi como un sistema de solucién de diferencias y un mecanismo
de examen de las politicas comerciales para los paises miembros del GATT.

La Ronda culminaria cuando los Ministros se reunieran una vez mas en
Bruselas, Beéigica, en diciembre de 1990; esto fue una suposicion ya que al no
ponerse de acuerdo sobre la manera de reformar el comercio de productos
agropecuarios, decidieron prorrogar las negociaciones. A pesar de que las
perspectivas eran desfavorables, se continué realizando trabajo técnico, el cual
dio lugar al primer proyecto de un acuerdo juridico final - "Acta Final" -
compilada por el entonces Director General del GATT, Sr. Arthur Dunkel. E
proyecto se presentd en Ginebra, en diciembre de 1991, el cual respondia a
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todos Ios aspecto del mandato de’ Punta del’ Este con Ia excepcién de no
contener las listas de compromlsos de los pafses partlcnpantes sobre reduccion
: de los"derechos de lmpor.acnén y apenura de sus mercados de servicios; el

proyecto se convirtié en la base del acuerdo definitivo.

Durante los dos arios siguientes, las negociaciones se vieron amenazadas por
el fracaso y al mismo tiempo se contemplaba un éxito inminente. Esto se debia
a las diferencias que se reflejaban entre un Miembro y otro. Por ejemplo,
Estados Unidos y las Comunidades Europeas resolvieron sus diferencias en
materia de agricultura mediante un acuerdo denominado "Acuerdo de Blair
House". La "Cuadrilateral" (Estados Unidos, Comunidades Europeas, Japon y
Canada) anuncid el alcance de sus progresos en las negociaciones sobre
aranceles y cuestiones conexas. Esta demora tuvo algunas ventajas, hizo
posible que algunas negociaciones avanzaran mas de lo que hubiera sido
posible en 1990: por ejemplo, algunos aspectos de los servicios y la propiedad
intelectual, y la propia creacion de la OMC.

El 15 de diciembre de 1993 quedaron finalmente resueltas todas las cuestiones
y concluidas las negociaciones sobre el acceso a los mercados de bienes y
servicios. El 15 de abril de 1994, los Ministros de la mayoria de los 125
gobiernos participantes firmaron el Acuerdo en una reunion celebrada en

Marrakech (Marruecos).

La OMC es el tinico érgano internacional que se ocupa de las normas que rigen
el comercio entre los paises. Su nucleo esta constituido por los Acuerdos de
ésta, que han sido negociados y firmados por la mayoria de los paises que
participan en el comercio mundial. Estos documentos establecen las normas
juridicas fundamentales del comercio internacional; son esencialmente
contratos que obligan a los gobiernos a mantener sus politicas comerciales

dentro de los limites convenidos. Aunque son negociados y firmados por los
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goblernos su objehvo es ayudar a los productores de blenes y de servicios, a
Ios exportadores ) xmponadores para llevar adelante sus actividades.

El proposuto prlmordval de la OMC es contribuir a que las corrientes comerciales
”c:rculen con fluidez, libertad, equidad y previsibilidad. Para lograrlo, la
Vf}',Organlzacton se encarga de administrar los Acuerdos comerciales; sirve de
“foro para las negociaciones; resuelve las diferencias del comercio; examina las
politicas comerciales nacionales; ayuda a los paises en desarrollo con las
cuestiones de la politica comercial, prestdndoles asistencia técnica y
organizando programas de formacion; y coopera con otras organizaciones
internacionales. Garantiza la posibilidad de estos objetivos negociando normas

y acatandolas.

Las normas de la OMC - Acuerdos- son fruto de negociaciones entre los
Miembros. El cuerpo de normas actualmente vigente esta formado por los
resultados de las negociaciones de la Ronda Uruguay. Gracias a estos
Acuerdos los Miembros de la OMC conducen un sistema de comercio no

discriminatorio que precisa sus derechos y obligaciones.

Los Acuerdos de la OMC abarcan los bienes, los servicios y la propiedad
intelectual. El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros regula el comercio
de mercancias incorporado a los nuevos Acuerdos de la OMC; coexiste con el
Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (AGCS) y con el Acuerdo
General sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio (ADPIC). Reuniéndose de esta manera la OMC
en una sola organizacion, en un conjunto de normas y en un unico sistema de

solucién de discrepancias.

El presente estudio se enfoca a la materia de propiedad industrial, al ser esta
parte de la propiedad intelectual, es necesario navegar en el Acuerdo sobre los
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio (ADPIC). El cual consiste basicamente en una serie de normas que
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" rigen el comercio y las inversiones en la esfera de las ideas y la creatividad.
‘Esas normas establecen cémo se deben proteger en los intercambios

comerciales ‘el derecho de autor, las patentes, las marcas de fabrica o de
comercio, etc., aspectos todos éstos conocidos como "propiedad intelectual",

‘!,.:Aht‘es dé las negociaciones de la Ronda Uruguay (1986-1994), no existia
o :"'ningun acuerdo especifico relativo a los derechos de propiedad intelectual en el

- marco del sistema multilateral de comercio GATT. Si embargo, algunos de los
i principios contenidos en éste, podrian haber influido en las medidas en materia

de propiedad intelectual adoptadas con respecto a las importaciones o a las

“+ exportaciones.

El apartado d) del articulo XX del GATT de 1947 [ahora apartado d) del articulo
XX del GATT de 1994] hace concretamente referencia a los derechos de
propiedad intelectual. En virtud de este articulo, se permitia la adopcion de
medidas que, en otras circunstancias habrian sido incompatibles con el
Acuerdo General, para lograr la observancia de las leyes y reglamentos
relativos, a los derechos de propiedad intelectual, a reserva de ciertas

condiciones.

El nuevo acuerdo - "Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio” (ADPIC) - aborda cuestiones generales: como
deben aplicarse los principios del sistema de comercio a los derechos de
propiedad intelectual, cual es la mejor manera de proteger los derechos de
propiedad intelectual, como aplicar la proteccidon, cédmo resolver las diferencias,
y qué debe ocurrir mientras se introduce gradualmente el sistema.

El Acuerdo sobre los ADPIC o TRIP’S por sus siglas en inglés, entré en vigor el
1° de enero de 1995, es hasta la fecha el acuerdo muitilateral mas completo
sobre propiedad intelectual. Los objetivos generales del Acuerdo sobre los
ADPIC figuran en el preambulo del mismo, en el que se reproducen los puntos
de negociacién basicos de la Ronda Uruguay establecidos en la esfera de los
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’ ADPIC enla Declaractén de Punta del Este en 1886 y en el balarice del perIodo
reahzado en 1988 y. 1980, R ]

. Los objenvos prnncnpales son: reducir las distorsiones del comercio intermacional
y. los obstéculos a ese comercio, fomentar una proteccion eficaz y adecuada a
los derechos de propiedad intelectual y asegurarse de que las medidas y
procedlmlentos destinados a hacer respetar que dichos derechos no se

conv:enan a su vez, en obstaculos al comercio legitimo.

1.3.3 ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE
PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO

El Acuerdo de la OMC - "ADPIC""" - aborda la aplicabilidad de los principios
basicos del Acuerdo General y de los acuerdos internacionales pertinentes

sobre propiedad intelectual. Sus principales elementos son:

a) Con respecto a cada uno de los principales sectores de la propiedad
intelectual que abarca el Acuerdo sobre los ADPIC, éste establece las
normas minimas de protecciéon que ha de prever cada Miembro. Se define
cada uno de los principales elementos de la proteccién: la materia que ha de
protegerse, los derechos que han de conferirse y las excepciones
permisibles a esos derechos y la duracion minima de la proteccion.

b) EI segundo principal conjunto de disposiciones se refiere a los
procedimientos y recursos internos encaminados al cuidado de los derechos
de propiedad intelectual. En el Acuerdo se establecen algunos principios
generales aplicables a los procedimientos de observancia de los Derechos
de Propiedad Intelectual. Ademés, contiene disposiciones sobre

procedimientos y recursos civiles y administrativos, medidas provisionales,

" E Acuardo abaica cinco amplias cuestiones: cbma deben aplicarse los principios basicos del sistema de comercio y olros acuerdos
scobre cbmo prostar a los c6mo deben loa paises hacer vaier
o008 en sus i como resolver las diferenclas entre los Miembros de la OMC en materia de propiedad

inteloctual.
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pre$cripciqnesf‘,especiales relacionadas con las medidas en frontera, y
procedimién'tc':s‘ penéles, en las que se especifican con cierto detalle los
procesos 'y' recursos que deben existir para que los titulares de Derechos de
Propiedad Intelectual puedan efectivamente hacerlos valer.

c) En virtud del Acuerdo, las diferencias entre Miembros de la OMC con
respecto al cumplimiento de las obligaciones en la esfera de los ADPIC
quedan sujetas al procedimiento de solucion de diferencias de la OMC.

Es importante destacar, que las obligaciones dimanantes del Acuerdo se
aplican igualmente a todos los Miembros, pero los paises en desarrollo

disponen de un plazo mas largo para su aplicacion.

Esté prevé un periodo de transicion de 11 afios para que los paises
desarrollados pongan de conformidad con él su legisiacién y sus practicas, en
cambio, los paises en desarrollo y los paises que se hallaran en proceso de
transformacion de una economia de planificacién central a una economia de
mercado tendrian un periodo de transicidén de cinco afos mas.

Ademas, el Acuerdo sobre los ADPIC es un acuerdo de normas minimas, que
autoriza a los Miembros prestar una proteccion mas amplia a la propiedad
intelectual si asi lo desean. Se les permite determinar el método de aplicacién
de las disposiciones del Acuerdo en el marco de sus sistemas y usos juridicos.

El Acuerdo sobre los ADPIC dispone que los Miembros de la OMC deben
cumplir las obligaciones sustantivas de los principales convenios de la
QOrganizaciéon Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI); el Convenio de Paris

y el Convenio de Bemna.
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_Por otra parte, el texto del Acuerde utiliza también por referencia las
disposiciones de algunos otros Acuerdos Internacionales sobre derechos de

propiedad intelectual, por ejemplo:

“Los Miembros de la OMC estan obligados a proteger los esquemas de trazado
de los circuitos integrados de conformidad con las disposiciones del Tratado
sobre Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados (IPIC), junto

con algunas otras disposiciones adicionales”.

En relacién con los principales convenios sobre propiedad intelectual, la
obligacion fundamental de cada pais Miembro es conceder a las personas de
los demas Miembros, respecto de la proteccion de la propiedad intelectual, el
trato previsto en dicho Acuerdo.

Parar el qumplimiemo de lo establecido en este Acuerdo, existe el Consejo de
los ADPIC el cual esta integrado por todos los Miembros de la OMC; se encarga
“de ;s'upervisar la aplicacion del Acuerdo y, en particular, de la observancia por
" parte de los Miembros de las obligaciones dimanantes del mismo.

La OMC esta integrada por mas de 140 Miembros, que representan mas del 97
por ciento del comercio mundial. El érgano superior de adopcion de decisiones
de la OMC es la Conferencia Ministerial, que se redne al menos una vez cada
dos afos. En el nivel inmediatamente inferior estd el Consejo General
(normaimente compuesto por embajadores y jefes de delegaciéon en Ginebra,
aunque también por funcionarios enviados desde las capitales de los paises
Miembros), que se reune varias veces al afio en la sede situada en Ginebra. El
Consejo General también celebra reuniones en calidad de Organo de Examen
de las Politicas Comerciales y Organo de Solucion de Diferencias. En el
siguiente nivel estan el Consejo del Comercio de Mercancias, el Consejo del
Comercio de Servicios y el Consejo de los Aspectos de los Derechos de
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Propledad lntelectual relac:onados con el Comerc:o Ios cuales estan obhgados

a rendnr nnforme al Consejo General

El Consej6 de los ADPIC trabaja de la siguiente manera;

a) . Los Miembros examinan las legislaciones de los otros Miembros, El examen

b)

de las legislaciones es uno de los aspectos fundamentales de la supervision

del funcionamiento del Acuerdo.

Todos los paises deben asegurarse de que su legislacion esté conforme con
las obligaciones establecidas en el Acuerdo, con arreglo al calendario
previsto por el mismo. La mayoria deben promulgar leyes para poner en
aplicacion las disposiciones sobre esas obligaciones. El procedimiento de
notificacién de las leyes y reglamentos nacionales figura en el parrafo 2 del
articulo 63.

Estas leyes se notifican al Consejo de los ADPIC, lo que permite a los
Miembros examinar la legislacion de los otros Miembros y fomenta la
transparencia de las politicas aplicadas por éstos en materia de propiedad
intelectual. Ademas de que las notificaciones constituyen posteriormente la
base de los examenes de la legislacién de los Miembros que realiza el

Consejo.

En estos examenes los paises presentan por escrito preguntas sobre la
legislacién del pais en cuestion antes de la reunidn de examen. Las
respuestas se presentan igualmente por escrito. Durante la reunidon se
hacen preguntas complementarias y se responde oralmente, y es posible
plantear mas preguntas complementarias en las reuniones siguientes.

E! Consejo del ADPIC es asimismo un foro en el que los paises pueden
celebrar consultas acerca de cualquier problema relacionados con el
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También, el Consej n programa de trabajo sobre cooperacién
técnlca a'fin d& supervusa el cumpllmlento por los paises desarrollados de

las’ obhgacnones que ‘les’ |,m'pone el Articulo 67 del propio Acuerdo. Este
articulo contiene los compromisos sobre cooperacion técnica contraidos por
los paises desarrollados. El programa de trabajo permite asegurarse de que
los paises en desarrollo reciban informacion adecuada sobre la asistencia
que se ofrece, asi como asegurarse de que se identifiquen y atiendan las

necesidades insatisfechas de esos paises.

El Acuerdo sobre los ADPIC destaca la relacion qua existe entre éste y los
convenios internacionales, recalcando el cumplimiento de las obligaciones
sustantivas de los principales convenios de la Organizacion Mundial de la

Propiedad Intelectual.

1.3.4 LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL"

Con siglas en espaiol y francés "OMPI" y “WIPO" en inglés, la Organizaciéon
Mundial de la Propiedad Intelectual deriva de un Convenio firmado en
Estocolmo “Convenio que establece la OMP!{", el dia 14 del mes de julio de
: 1967, el cual entra en vigor en el afo de 1970.

2 OMPt, Op cil., pp. 9 - 43
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Su orlgen se remonta a hos\ ano de 1883 y 1886 durante los cuales se
adoptaron el Convenio de : ara la Protecclon de la Propiedad Industrial y
el Convenio de -Berna para Ia.Protecclon de las Obras Literarias y Artisticas.

Estos establecian la creac n'de una Secretana para cada uno, a las que se les

denomlnarla “Oficina lnternacnonal"

En 1893 estas Secretarias se reﬁnen, recibiendo infinidad de nombres, el uiltimo
4 de los cuales fue el de “Oficinas Internacionales Reunidas para la Proteccion de
la Propiedad Intelectual” BIRPI en francés. Para 1974, la OMP! adquiere el
estatuto de las Naciones Unidas como organismo especializado. Conforme al
Articulo 1 del Acuerdo de la Organizacion de las Naciones Unidas (ONU), la
OMP| adquiere la responsabilidad de tomar las medidas necesarias, de acuerdo
con su instrumento basico, asi como con los tratados y acuerdos que
administra, para impulsar la actividad intelectual creadora y facilitar la
transferencia de los paises en desarrollo de tecnologia relativa a la propiedad
industrial con el Unico objetivo de acelerar el desarrollo econdomico, social y
cultural, con sujecion a la competencia de las Naciones Unidas y sus érganos,

asi como de otros organismos de la ONU.

Sus objetivos consisten en fomentar la proteccién de la propiedad intelectual en
todos los rincones del mundo a través de la cooperacion entre los Paises y con
la colaboracion de otras organizaciones internacionales. Ademas asegura la
cooperacion administrativa entre las Uniones de la Propiedad Intelectual.

Respecto de la propiedad industrial, la OMP| pugna por la concertacién de
nuevos tratados internacionales y la actualizacion de las legislaciones
nacionales; se encarga de prestar asistencia técnica a los paises en desarrollo;
retine y difunde informacién; mantiene servicios destinados a facilitar la
obtencion de proteccion de las invenciones, marcas, etc.,, cuando se desea
obteneria en varios paises y promueve la cooperacion administrativa entre los

paises miembros.
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Los objetlvos Ios cumpI' a'traves de la ayuda de tres Organos Rectores,

establecidos por vel Conven!o de i lauOMPl cuyos miembros son Estados. Estos

son la Asamblea enera ntegrada por paises miembros de la OMPI, con la

cond:clén de ser miembro de las Asambleas de los Convenios de Paris y

Berna. El segundo rgano. es la Conferencia la cual esta constituida por todos
los muembros .de:la OMPI. 'y por altimo esta el Comité Coordinador, compuesto
por paises elegndos entre los miembros de la OMPI, del Convenio de Paris y del

Convenlo de Berna

reunen en periodo ordinario de sesiones cada dos afios, mientras que él Comité

i Coordmador se congrega en periodo ordinario de sesiones cada afo.

La OMPI cuenta ademas con un Jefe Ejecutivo, el cual es el Director General,
elegido por la Asamblea General por un periodo de seis afios renovable.
Actualmente el Dr. Kamil Idris ocupa el cargo de Director General.

Por otra parte, para ser Estado Parte de la OMPI es necesario ser miembro de
las Uniones de Paris o de Berna, o en el caso en que no fueran miembros de
estas, se debe cubrir los siguientes requisitos: ser miembro de las Naciones
Unidas, de alguno de sus organismos o del Organismo Internacional de la
Energia Atdmica,; ser parte en el Estatuto de la Corte Intemacional de Justicia, o
haber sido invitado por la Asamblea General de la OMPI para formar parte del

Convenio.

Cumplido cualquiera de los anteriores requisitos, el Estado interesado debe
depositar un instrumento de ratificacién o de adhesion en poder del Director
General de la OMPI, en Ginebra, Suiza. En cuanto a los Estados Parte en los
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Convenios mencionados sélo . pi.ieden ’se'r miembros de la OMP| si se
i encuentran obligados, por lo menos por las d|sposnc:ones administrativas del
Acta de Estocolmo o del Acta de Parls osi la ram’ ican o se adhieren a ellas en

el mlsmo instante.

Generalmente las ieyés de ios Paises ‘relativas a la Propiedad Industrial se
ocupan principalmente de los actos que se realizan dentro del mismo. Es decir,
si se registrara una patente una marca, ‘un dibujo, etc., unicamente surtira
efectos en el Estado en el cual se reahzé el registro o se otorgd la concesidn,
pero no en los demas.: Por lo que si el titular de ese derecho deseara la
proteccion en otros Estados, tendria que obtener la proteccidn por separado.

A este respecto, _lé bfoteccién de la propiedad industrial no constituye un fin por
si misma, se chvigne en el medio a través del cual se impulsa la actividad
creativa, las_. vn\;érsiohes la industrializacion y las actividades comerciales
honradas" esto es,. aportar mas seguridad y bienestar, menos pobreza y mas

nqueza a ,la ,ylda de los hombres.

Es por ello que la OMPI administra los siguientes tratados en materia de

Propledad Industrial.

. Los tratados surgen de la idea de 11 paises de dar mayor proteccién a sus
nacionales en paises extranjeros, asi es como, en el afio de 1883 se establece
la Unidén Internacional para la Proteccion de la Propiedad Industrial, firmandose
a consecuencia de ello, el Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad

Industrial.

Este Convenio prevé en su contenido que los Paises miembros pueden acordar
entre ellos, acuerdos especiales sobre aspectos particulares en la materia de
proteccion a la Propiedad Industrial. Dichos Acuerdos al formarse no deben ir
en contra de lo que dispone el Convenio de Paris. Hasta estos momentos se
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han pactado acuerdos especna es en dacha matena a Ios que se les denomlna

“Arreglos y a otros “Tratados"

Quiza este es el objeuvo mas importante que abarca en su conjunto a la Union
“de Parls y ia’ OMPI crear una cooperacion de las naciones en el area de la
. Prop:e dllndustnal tratando de que esa proteccion sea la mas adecuada, facil
& de adq rlr y una vez obtenida, sea respetada en su totalidad.

ot Yé ‘tonemos una idea general de lo que es la OMP! como organismo
‘~internacional, al respecto se debe tener conocimiento de los tratados que
“administra en materia de propiedad industrial y a los que clasifica en categorias

O grupos.
TRATADOS SOBRE PROTECCION

El primer grupo corresponde a aquellos que se ocupan de aspectos de derecho
sustantivo o de simplificacion, de formalidades administrativas o de
armonizacion de formalidades, para facilitar la proteccion de los derechos de

propiedad industrial en el ambito internacional.

Este grupo de tratados define normas basicas convenidas internacionalmente

para la proteccion de la propiedad industrial en cada pais.
Convenio de Paris

Su nombre completo es “Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad
Industrial”, considerado uno de los pilares del sistema internacional de la
propiedad intelectual. Concluido en 1883 y completado por un Protocolo
interpretativo en Madrid en 1891, este Convenio ha sido revisado en Bruselas
en 1900, Washington 1911, la Haya 1925, Londres 1934, Lisboa 1958,
Estocolmo 1967 y enmendado en 1979.
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Su aplicacién es hacia la propiedad industrial, incluye invenciones, marcas,
dibujos y: modelos industriales, modelos de utilidad, nombres comerciales,
indicaciones geogréficas (denominaciones de origen e indicaciones de
procedencia) y represion de la competencia desleal. Y su contenido se
encuentra constituido por las normas comunes, el trato nacional y el derecho de

prioridad.
Arreglo de Madrid

Relativo a la represidon de las indicaciones de procedencia falsas o engafiosas
en los productos; pactado en 1891, con revisiones en Washington 1911, la
Haya 1925, Londres 1934, Lisboa 1958 y Estocolmo en 1967.

Su contenido se enfoca a los productos que en algtin momento lleven una
indicacion falsa o engafiosa, en virtud de la cual resulte afectado directa o
indirectamente como Pais o como lugar de origen algunos de los Estados
contratantes. Este Arreglo permite la proteccién de una marca en un gran
numero de paises, asegurando un registro a nivel internacional que surta
efectos en cada una de las Partes Contratantes que se hayan designado en la

solicitud de registro internacional.
Tratado sobre el Dereclo de Marcas (TLT)

E! TLT fue concertado en 1994, su objetivo consiste en simplificar y armonizar
en el plano internacional los requisitos maximos listados en este tratado para el
registro de una marca. Logrando que una ley interna no pueda establecer
mayores requisitos para el registro que los contenidos dentro de este tratado.
Contempla temas sobre la renovacion, la inscripcion de modificaciones en la
titularidad, etc. Ademas debe encausar y reducir la disimilitud de las leyes
nacionales en lo relativo a las formalidades procedimentales.
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Tratado de Nairobi

El Tratado de Nairobi del Simbolo Ohmplco fue concertado en 1981 Todos Ios
Estados contratantes estan obligados a proteger el simbolo ollmpaco (c:nco ;
anillos entrelazados) contra la utmzaclon con fines de lucro ya fuese en:
publicidad, productos, etc.,, sin la autorizacién -del’ Comité Ohmplco

Internacional.

El Tratado también establece que los ingresos percibidos por el Comité
Olimpico Internacional en concepto de licencias concedidas para la utilizacion
del Simbolo Olimpico con fines comerciales, deben remitirse parcialmente a lo
Comités Olimpicos Nacionales que estén interesados.

Por otra parte, en segundo lugar encontramos a aquellos tratados que
establecen registros internacionales o procedimientos para facilitar la obtencién

de derechos de propiedad industrial en los paises miembros.
TRATADOS SOBRE OBTENCION DE DERECHOS

Este grupo de tratados, garantiza que un registro o solicitud de registro
internacional sea efectivo en cualquiera de los Estados signatarios de que se
trate. Los servicios que proporciona la OMP] en virtud de estos tratados
simplifican y minimizan el costo de presentar depdsitos o solicitudes en todos
los paises en los que se desee obtener proteccion para un derecho de

propiedad industrial determinado.
Tratado de Budapest

Concluido en 1977, el Tratado de Budapest sobre el reconocimiento
internacional del depdsito de microorganismos a los fines del procedimiento en
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materia de patentes, busca simpliﬁcér para los inventores o titulares de
invenciones en materia biotecnoldgica el depdsito de material biologico que
sustenta su solicitud, ademas de describir por escrito el objeto y de presentar el
material que incorpora una invencion, el cual puede ser una bacteria, una
célula, una semilla, un virus u otros elementos denominados microorganismos.
Por lo menos entre los paises adheridos se busca que con una sola solicitud se
reconozca el depdsito efectuado ante una administraciéon internacional de
depdsito, sin perjuicio de que esta se encuentre dentro o fuera del territorio de
dicho Estado. Logrando con ello sustentar y justificar su solicitud, eliminando la
necesidad de depositar en cada pais en el que se desea la proteccion.

Arreglo de Lisboa

El cual concluyo en el afio de 1958, su objeto es similar al de Madrid pero en
este caso es para las denominaciones de origen, su membresia es pequena,
pero facilita el reconocimiento de las denominaciones de origen entre sus
miembros, también tiene un sistema de notificacién a los paises del Arreglo, los
cuales tienen la posibilidad de manifestar que no se puede aceptar la proteccion
de la denominacion de origen que se les notificd, en ausencia de esta se
entiende que queda protegida por el pais que recibié dicha notificacion.

Arreglo de la Haya

Principalmente relativo al depdsito intemmacional de dibujos y modelos
industriales, el Arreglo concluyd en 1925, fue completado por una Acta
Adicional firmada en Mdnaco 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. El Arreglo esta abierto a los Estados
Parte del Convenio de Paris, depositando ante el Director General de la OMPI

los instrumentos de ratificacion o de adhesion.
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Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes (PCT)

El PCT fue acordado en 1970, permite solicitar la proteccién para una invencién
mediante la figura denominada patente, al mismo tiempo en un gran nimero de
paises, a través de la “solicitud internacionai” de patentes, la cual puede ser
presentada por cualquier persona que sea nacional o residente de un Estado
Parte. El PCT rige los requisitos formmales que debe contener la solicitud

internacional.

..Con el mayor crecimiento y éxito, el PCT no establece la posibilidad de patentes
: intérnacionales, pero si un procedimiento centralizado de busqueda de
"“anterioridades para el examen de patentabilidad y publicacion, con la ventaja

del ingreso a la fase nacional por parte del inventor.

Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid

Este protocolo hace referencia al Registro Internacional de Marcas, fue
concertado en 1989, cuyo fin radicd en introducir ciertas caracteristicas al
Arreglo de Madrid. Estas caracteristicas se enfocaron principalmente a las
dificultades presentadas a ciertos paises que pretendian adherirse al Arreglo de
Madrid, logrando con ello hacer que el sistema fuese mas flexible y compatible

con la legislacién nacional de dichos paises.

Haciendo una comparacién con el Arreglo de Madrid, el Protocolo establecio lo
siguiente; ahora el solicitante puede basar su solicitud de registro internacional
no solamente en el registro de su marca ante la oficina nacional o regional de
su pais de origen, sino también en una solicitud de registro internacional

presentada en dicha oficina, etc.
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Para gozar de estos beneficios, el Protocolo esta abierto a todos los Estados
que sean Parte del Convenio de Paris. Y el tercer grupo pertenece a aquellos

Tratados que establecen clasificaciones internacionales.
TRATADOS SOBRE CLASIFICACIONES

Relativos a los tratados que organizan la informacion relativa a las invenciones,
dibujos y modelos industriales y marcas, por medio de indices que facilitan su
recuperacion. Contribuyen a proporcionar el desarrollo de los examenes de
fondo en relaciéon a las solicitudes que se lleven a cabo; es decir, son
. suplemento a los procesos de solicitar concesion o registro de derechos.

. .Este grupo engloba los tratados de clasificacion, que establecen agrupaciones
" para organizar informacion relativa a las invenciones, las marcas y los dibujos y
modelos industriales a fin de contar con informaciéon estructurada de facil

utilizacion.
Arreglo de Niza

Arreglo relativo a la Clasificacion Internacional de Productos y Servicios para el
Registro de las Marcas de fabrica y de servicios, acordado en 1957, revisado en
Estocoimo 1967, Ginebra 1977 y enmendado en 1979. La mencionada
clasificacion esta compuesta de una lista de clases, 34 para productos y 8 para
servicios, ademas de una lista en orden alfabético para objetos.

Arreglo de Locarno

Establece una Clasificacion Internacional para los Dibujos y Modelos
Industriales, acordado en 1968, el cual se enmendd en 1979. El Arreglo
establece una clasificacion compuesta de 32 clases y 223 subclases basadas
en los diferentes tipos de productos. También comprende una lista alfabética de
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los productos con la indicacion de las clases y subclas'e‘s"dentro'de Ias que
estan los productos. Esa lista contiene unas 6320 mdncacrones de duferentes

tipos de productos.

Arreglo de Estrasburgo (IPC)

En 1971 fue concertado un Arreglo, al que suele hacerse re rencaa utilizando la
abreviatura “IPC" (International Patent Classnf'catnon elativo a »Ia Clas:ﬁcacnon

Internacional de Patentes, d:v:dlendo la tecnol gia “en o'ho secciones

principales, a su vez las subdw:s:ones uenen un simbolo: formado por niimeros

arabigos y letras del alfabeto iatino.

Muy interesante, ya que permite clasificar técnicamente cada invencidon que se
patenta o solicita como patente y poder posteriormente recuperar esa
informacién para bisqueda de anterioridades o para fines de informacién
tecnoldgica en bibliotecas de documentacion de patentes.

Arreglo de Viena

Establece una Clasificacion Internacional de los elementos figufativos de las
marcas, marcas compuestas o elementos figurativos, fue concertado en 1973 y
enmendado en 1985. Esta clasificacién contiene 29 categorias, 144 divisiones y
unas 1600 secciones en los que se clasifican los elementos figurativos de las
marcas.: Por ello Ia oficina nacional competente de cada Estado contratante
debe lndvcar en los documentos y publicaciones oficiales relativas a registros y

) renovacxones de marcas de simbolos correspondientes de la Clasificacién.

Aan cuando‘ el Acuerdo contiene un numero reducido de miembros, su
clasificacion se utiliza en muchas_de las Oficinas de la Propiedad Industrial de
diferentes paises, asi como’en la Oficina Internacional de la OMP).
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COOPERACION DE LA OMPI CON LOS PAISES EN DESARROLLO

‘Esta es una de sus principales tareas de la OMPI, consiste en cooperar con los
paises en desamollo en lo que respecta a la Propiedad Intelectual.
Enfocandonos a la materia de la Propiedad Industrial, los principales objetivos

de cooperacion son los siguientes:

= Estimular y acrecentar, en cantidad e importancia, la creacién de
‘invenciones patentables por sus propios nacionales y en sus propias

empresas y acrecentar con ello su autonomia tecnologica.

=  Mejorar - las ’Condiciqrjes de adquisicion de tecnologia extranjera
aciendo’ que esas condiciones le sean mas favorables que

patentéd

: mejor protecc:én de las marcas de fabrica o de comercio y de servicio de
lmportancva en ‘ese comercio y una utilizacién mas eficaz de las mismas.

= . Facilitar ‘el acceso de los paises en desarrollo a la informacion
; tecnologica contenida en ios documentos de patente y la difusion de ésta
" a'los usuarios potenciales de dicha informacion.

Para lograr dichos objetivos es necesario que la mayoria de los paises que
estan en desarrolio promulguen o en su caso, modernicen su legislacién intema
a través del fortalecimiento de sus instituciones gubernamentales, o en otro
caso, necesitan adherirse a tratados internacionales, etc.

La OMPI por su parte coopera a través de asesorias, capacitacion y
suministrando documentos. La asesoria la imparten los expertos de la OMPI, a
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través de ‘la orgamzacton de reu iones mtemacxonales reallzadas en los

proplos paises en desarrollo o en pafses dustnallzados

Los recursos para estas acuwdades provle del presupuesto de la OMPIl o de
los paises donantes — 1ndustnahzados © en desarrollo — o de organizaciones,
incluyendo el Programa de las Nac:ones Umdas para el Desarrollo (PNUD) y la
Oficina Europea de Patentes (OEP - EPO). Las actividades, en la mayor medida
posible, forman parte de un “proyecto” o “plan” de varios afios de duracién,
elaborado a soiicitud de un gobierno de un pais en desarrolio y junto con él, o a
solicitud de los gobiernos o de las instituciones conjuntas de una regién
‘proyectos regionales”. Estas actividades de “cooperacion para el desarrollo”
estan sometidas al examen del Comité Permanente de la OMPI de Cooperacién
para el Desarrollo en materia de Propiedad Industrial cuya integracién por parte
de los Estados es voluntaria y no entrafia obligacion financiera de ninguna

clase.

A consecuencia de lo ahora conocido, es posible decir que pocas disciplinas de
la ciencia juridica tienen un matiz tan marcadamente internacional como el
derecho de la propiedad industrial, por ello a continuacion desarrollamos su
contenido y su regulécién en el ambito nacional.
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CAPITULO il
LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL EN MEXICO

Uno de los rasgos que ha caracterizado a México es la rapidez y profundidad de

los cambios que se produjeron en su sistema de propiedad industrial. Los
derechos de propiedad industrial propician el desarrollo cultural y social de un
pais, pues representa un importante apoyo a la creatividad, la innovacion

.. técnica y la modernizacion comercial; en tan solo una década se alcanzaron
i 'ijetivos importantes: se desarrolld un marco juridico y una infraestructura

“. - institucional sin precedentes.

. Anterior a esta evolucidn legislativa, en México come en muchos otros paises
prevalecié el pensamiento de que la propiedad industrial de algin modo
protegia monopolios y que por ello no debia ofrecérsele proteccidn legal, pues

“~el contenido tecnologico al ser considerado como una especie de patrimonio de
la humanidad, no tenia por qué ser exclusivo de una persona fisica o juridica.
Lo anterior provoco en nuestro pais realizar un profundo esfuerzo de reflexion
colectiva, que se inicid desde mediados de los afos ochenta y concluyo en
1991, con las reformas a las leyes de competencia y de propiedad industrial.

La permanente actualizacion del marco legal en nuestro pais ha contribuido a
fortalecer la confianza y certidumbre entre inversionistas nacionales y
extranjeros, estimulando el desarrollo economico; el llegar hasta este momento
es consecuencia de una serie de acontecimientos histéricos y legislativos.

2.1 ORDENAMIENTO JURIDICO NACIONAL

L.a evolucion legislativa de la propiedad industrial en México, refleja el interés
que en el pasado y en el presente se tiene por la proteccién de las creaciones

intelectuales aplicadas a la industria.
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Los cambios que los textos legales respectlvos han vemdo sufnendo ‘son en su
mayoria de caracter procedlmental ‘yen cuanto al fondo, han tenldo por objeto
adaptar el derecho sustantlvo a las transformacxones le 'la mdustna del
comercio, de los medios de comunicacién, de los nuevos campos de
investigacién y de las nuevas tecnologias. Dichos cambios han obedecido

también a los que paralelamente se han producido en el orden internacional por
los tratados internacionales sobre propiedad industrial, con los que México se

'hé comprometido.
211 ANTECEDENTES

'Los antecedentes de la legislacion actual se remontan al siglo XIX, sin
embargo, es necesario especificar que la proteccidon a las invenciones se
suscité desde la época colonial, esto lo atestiguan las mercedes protectoras
otorgadas por las autoridades virreinales que se encuentran contenidas en los
documentos de la administracion publica, resguardados en el Archivo General

de la Naciéon.

Las disposiciones tendientes a regular la materia de Propiedad Industrial, desde

1800 hasta nuestros dias, son las siguientes:

LEGISLACION SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MEXICO™

ANO/ DEPENDENCIA CONTENIDO
NOMBREDE LA LEY

1820
Cortes Espailolas

Decreto de las Cortes-Espafiolas Protegid los derechos de los inventores, otorgando Ia
exclusividad del uso por un plazo determinado.

12 Beaty Edward, N., Ley de Patenles y Tecnologla en el sigia XIX, Histaria Mexicana, Revista de El Colegio de México; Enero — Marzo
de 1996, pp. 567 - 619,
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LEGISLACION SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MEXICO

ANO / DEPENDENCIA
NOMBREDE LALEY

1832
Secretaria de Fomento,
Colonizacién e Industria

Ley sobre el Derecho de
Propiedad de los Inventores o
Perfeccionadores de algtin ramo
de la Industria

1884
Secretaria de Fomento,
Colonizacién e Industria

Cédigo de Comercio

Ley de Marcas de Fabrica

Ley de Invenciones y
Perfeccionamiento

CONTENIDO

Las invenciones tenian una duracién de 10 aiios, si era una
mejora de 7 afios; si eran invenciones relativas a nuevas
armas de la industria, se otorgaba proteccién de 5 afios. :

No prevé un examen de novedad, ni si la invencién es itil o no
y sélo podia negarse si era contrario al orden y a las buenas
costumbres.

Establece la publicacién de una Gaceta Oficiaf.

Inciuyen sanciones en funcién del dafio que se cause.

Articulo 1418 al 1423. Una marca puede constituir el nombre 0
razén social del fabricante, de su establecimiento o alguna
letra, Su falsificacién producira accién de dafios y perjuicios,

Podia solicitarse su registro por nacionales o extranjeros.
La titularidad de la marca se otorgaba sin examen previo.

La solicitud se publicaba. Si existia oposicién dentro de los
siguientes 90 dias, no se hacia el registro hasta en tanto la
autoridad judicial dictaminara lo procedente.

La solicitud debia acompafiarse de una descripcién de la
marca.

Establece lo que es patentable y la proteccién de una patente
por 20 aflos a partir de su expedicién. Sanciona su falta de
explotacion.

Establece un sistema de oposicidn consistente en que todos
los interesados podian oponerse a la concesi6n de las
solicitudes que se publicaban, en los dos meses posteriores a
la publicacion.
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LEGISLACION SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MEXICO

- ANO / DEPENDENCIA
NOMBRE DE LA LEY
‘18684

:-Secretaria de Fomento,
Colonizacién e Industria

Ltey de Invenciones 3%
Perteccionamiento

Ley de Patentes de Invencion

Ley de Marcas Industriales y de
. Comercio

1928
Secretaria de Industria,
©Comercio y Trabajo

Ley de Patentes de Invencién

Ley- de Marcas y Avisos y
Nombres Comerciales

CONTENIDO

Los derechos podian transmitirse por los medios tradicionales,
pero para tener efectos contra terceros, la transmisién debia
registrarse en la Secretaria de Fomento Colonizacién e
industria.

Aflo en que se adhiere nuestro pais al Convenio de Paris.

Incorpora la licencia obligatoria e incluye las figuras de
modelos y dibujos industriales. Se integra el concepto de
prioridad. Otorga 20 afios de proteccidn a partir de la fecha
legal de presentacién de una patente.

Define lo que es signo o denominacién como la caracteristica
peculiar usada por el industrial, agricultor o comerciante en los
articulos que produce o vende , con el fin de singularizarios y
detonar su procedencia.

Establece los tipos de patentes: de invencién, modelo o dibujo
industrial y patente de perfeccionamiento.

Proteccién: patente de invencién 20 afios; modelo o dibujo
industrial 10 aiios; para la de perfeccionamiento un plazo de
vigencia por el témmino legal subsistente para la patente
principal.

Las marcas pueden ser nombres bajo una forma distintiva, y
en general cualquier medio material que sea susceptible, por
sus caracteristicas especiales de hacer distinguibles a los
objetos a que trata de aplicar, respecto de los de su misma
especie o clase.

Se detallan los procedimientos para el analisis de la solicitud:
un examen administrativo (0 de forma) y uno de novedad
(fondo).

Su proteccién es por 10 aitos.
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LEGISLACION SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MEXICO

ARNO / DEPENDENCIA
NOMBRE DE LA LEY

1942
Secretaria de
Nacional

Economlia

Ley de Propiedad Industrial

1976
Secretaria de
Comercio

Industria vy

Ley de Invenciones y Marcas

CONTENIDO

Primera Ley que contiene en un solo ordenamiento

disposiciones de patentes y marcas.

Se establece obligatoriedad del examen de novedad de las
patentes y a falta de explotacién, después de 3 aiios, se
concede una licencia a quien lo solicite. Reintroduce la
posibilidad de expropiacion por motivos de seguridad y
defensa nacional. Podian registrarse como marcas los
nombres bajo una forma distintiva, las denominaciones y en
general, cualquier medio material que fuera susceptible, por
sus caracteristicas, de hacer distinguible a los objetos a que se
aplique, de los de su misma especie o clase. Se incorpora el
concepto de marcas ligadas, otorgandose su proteccién por 10
afos.

Primera Ley que agrupa en un solo ordenamiento sanciones
de caracter administrativo y penal. Se definen las areas
excluidas de patentabilidad, especialmente aquellas
relacionadas con variedades vegetales, razas animales,
procedimientos biotecnoil6gicos, productos quimicos, energia
nuclear, aparatos anticontaminantes, entre otras.

Se introduce la figura de certificado de invencion.

Es obligatorio registrar los contratos de transferencia de
tecnologia.

Otorga proteccion por 14 ailos a las patentes a partir de su
concesion y de 7 a los dibujos y modelos.

Reconoce las marcas de productos y las marcas de servicios.
Se define como marca a los signos que distinguen a los
articulos, productos y servicios, de otros de su misma clase o
especie,

Incorpora el concepto de “ileyendas no reservables”.

Las marcas extranjeras debian estar involucradas a una marca
originalmente registrada en México. Su duracién es por 5 afios.
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LEGISLACION SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MEXICO

ARNO / DEPENDENCIA

NOMBRE DE LA LEY
1987
Secretarla de Comercio y

Fomento Industrial

Ley de Invenciones y Marcas

(reformas y adiciones)
1991 s
-Secretaria - de"’ Comercio - y

- Fomento Industrial ..

Ley de Fomento y Proteccion de
la Propiedad Industrial ..

1993
Secretaria de
Fomento Industrial

Comercio y

Decreto de creacién del Instituto
Mexicano de Ila Propiedad
Industrial

CONTENIDO

Denominaciones y signos visibles, suficientemente distintivos
y cualquier medio susceptible de identificar los productos a
que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma
especie o clase.

Su proteccién es por § afios, renovables indefinidamente por
periodos iguales.

Se incorporan sanciones contra actos de competencia desleal.

Se contempla la creacién del IMP!. Se introduce la figura de
modelo de utilidad. A su vez, se incorpora el concepto de
secreto industrial. Se inicia la proteccién de las patentes por
mas de 20 aiios a partir de la fecha legal de presentaciéon de la
solicitud.

Ademds, se contempla la posibilidad de otorgar patentes en
un mayor numero de campos del conocimiento.

Se considera marca todo signo visible que distinga productos
o servicios de otros de su misma especie o clase en el
mercado.

Incluyen la proteccién para las marcas tridimensionaies.

Las marcas caducan si no se usan duranie tres afios

consecutivos.
Se comienzan a reguiar las franquicias.

El plazo de las marcas se amplia a 10 afios renovables por
periodos iguales.

Se definen los objetivos y las atribuciones del Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial
TESIS CON w0
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B LEGISLACION SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MEXICO

ARO7 DEPENDENCIA
NOMBRE DE LA LEY

R LT

. Instituto .. Mexicano  de la
Propledad Industrial

" Ley de Propiedad Industrial

Reglamento 'de:.la. Ley de

Propiedad Industrial
1997 - B
Institulo - :. Mexicano de la

- Propiedad Industrial

“Ley de -Propiedad  Industrial
- (Reformada)

1999
Instituto  Mexicano de la
Propiedad Industrial.

Ley de Propiedad Industrial
(Reformada)

CONTENIDO

Se hacen extensivos los requisitos de novedad absoluta y
examen de novedad para la obtencién del registro de modelos
de utilidad y disefios industriales, Se establecen claramente
los supuestos que se excluyen de la patentabilidad.

Para las solicitudes de marca, se establece un solo examen
(de forma y de fondo).

Se concede autoridad administrativa al IMPI.

Establece el como deberan ser presentadas las solicitudes o
promociones ante el IMP! o en las Delegaciones o
Sudelegaciones de la SECOF! (SE).

Establece la publicacién de la Gaceta en dos secciones:
invenciones, modelos de utilidad y diseitos industrales, y
marcas y nombres comerciales y denominaciones de origen,
ambas conteniendo ademas las resoluciones que afectan o
modifiquen derechos.

Se reformd y adicioné la Ley, otorgando facultades al IMP!
para tramitar, y en su caso, otorgar proteccién a los esquemas
de trazado de circuitos integrados, asi como realizar la
inscripcién de transmisiones y licencias de uso y expiotacion, y
sustanciar los procedimientos de Declaracién Administrativa
de Infraccion relacionados con el registro de dichos
esquemas.

Incorpora nuevos tipos y agravamiento de sanciones en
materia de delitos.

Con esto concluimos la referencia historica de la legislacion nacional en materia
de propiedad industrial, a partir de este punto el enfoque de la presente

investigacién se centrara en la Ley de Propiedad industrial de 1994.
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2,1.2 FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES

Constitucionalmente, el sistema mexicano de propiedad industrial, se sustenta
en los articulos 28; 73 fracciones X y XXIX — F y 89 fraccion XV.

El articulo 28 Constitucional establece que en México estan prohibidos los
. rﬁonopolios' las practlcas monopéllcas los estancos y las exenciones de
impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. A su vez, determina
[ tratamlento se da a las prohibiciones a titulo de proteccién a la

oveno de este precepto expresamente exceptia de la calidad
ios privilegios que se concedan a los autores y artistas para la

monopéhca
produccnon de 'sus obras, y los que se otorguen a los inventores y
perfecczonadores de alguna mejora de uso exclusivo de sus inventos por

determinado tiempo.
Articulo 28, noveno parrafo:

“Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado
tiempo se concedan a los autores y artistas para la produccién de sus obras
y los que para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores
y perfeccionadores de alguna mejora”,

En referencia al tema; el articulo 73 en sus fracciones X y XXIX F establece el
carécter federal del sistema de propiedad industrial.

En su fraccion X, otorga facultades al Congreso de la Unidn para legislar en
toda la Republica sobre hidrocarburos, mineria, industria cinematografica,
comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediacion y servicios financieros,
energia eléctrica y nuclear, y para expedir las leyes de trabajo reglamentarias

( TESIS CON *®
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n extranjera la transferencia. de tecnologia y la 1

la Republ:ca

“:Presidente
XV. Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley

respectiva, a los descubridores, inventores o0 perfeccionadores de aigtin

ramo de la industria.

De estas facultades se deriva la legislacion en materia de comercio y de
fomento industrial, la cual en los Ultimos afios ha tenido por objeto implementar
una economia de mercado abierta y competitiva; vigorizandose el tema de
propiedad industrial y modernizadndose el marco legislativo de la propiedad

intelectual en general.

.Las disposiciones constitucionales mencionadas, constituyen el cimiento del
-..sistema de propiedad intelectual en nuestro pais, ya que de ellas derivan leyes
; vs_QStantivas, teniendo el caracter de reglamentarias del articulo 28

constitucional.

Dentro del régimen de facultades expresas que con respecto de los poderes
federales se desprende del articulo 124 constitucional, es pertinente apuntar
que el Congreso de la Unidn posee facultades exclusivas para legislar sobre
propiedad industrial; asimismo, en el articulo 73, fraccion XXIX — F, se
establece la atribucion de "expedir leyes tendientes a promover la generacién,
difusion y aplicacidn de los conocimientos cientificos y tecnolégicos que

requiere el desarrollo nacional®,

" Becerra Manuel (Coordi Derecho do la i - Una T/ L Nacionat
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2.1.3 LEGISLACION NACIONAL

La Propiedad Industrial ha sido objeto de proteccion, en una primera etapa, a
través de las Cortes Espafolas y el Codigo de Comercio de 1884, Provocando
' - con ello que se identifique a los antecedentes de la legislacior: acfual a partir del
éigio XiX; en la actualidad, las siguientes disposiciones contribuyen en la
- regulacion de la materia de propiedad industrial.

La Ley de Propiedad Industrial de 1994: contiene disposiciones sobre la
proteccion de patentes de invencion, modeios de utilidad, disefios industriales,

" secretos industriales, esquemas de trazados de circuitos integrados, marcas,

nombres comerciales, avisos comerciales y denominaciones de origen.
Asimismo sefala los procedimientos de declaracion administrativa: nulidad,
caducidad y cancelacion de registros que contempla disposiciones sobre
infracciones y sanciones administrativas, y delitos sobre esta materia.

Es necesario resaltar que la Ley de Propiedad Industrial distingue tres tipos de
disposiciones: las orientadas a la parte opcional o formal para la solicitud y la
concesion de los titulos; las sustantivas que regulan el nivel de proteccién que

debe concederse; y las de observancia de los derechos.

Esta ley ha sido objeto de reformas entre las cuales se encuentra la del 26 de
diciembre de 1997, en la cual se incorpora la proteccién de los esquemas de
trazado de circuitos integrados. La reforma del 17 de mayo de 1999, incluye

nuevos tipos y agravamiento de sanciones en materia de delitos.

Los objetivos principales de estas reformas se refieren al perfeccionamiento del
sistema de propiedad industrial a través de la adopcidon de medidas de
simplificacion administrativa para la facilitacion de la tramitacion y el

otorgamiento de derechos.
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Ci n medlante dlsposmlones que permltan a la

Otorgar una mayor

cién de los derechos de propiedad industrial.

'_Dentro dela Ieglslac«én mexicana en materia de proteccion a la propiedad

ERE lndustnal exlsten otros cuerpos normativos complementarios y suplementarios,

entre los que se distinguen los siguientes :

e Ley Aduanera

« Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial
e Ley Federal de Variedades Vegetales

e Ley Federal de Derechos de Autor

o Cddigo Federal de Procedimientos Civiles

e Codigo Federal de Procedimientos Penales

La aplicacidon supletoria del ordenamiento correspondiente que a continuacion
se cita, se realiza siempre y cuando no se oponga a lo previsto en la ley
sustantiva, " Ley de Propiedad Industrial *,

LEGISLACION COMPLEMENTARIA

Ley Aduanera: incluye una serie de disposiciones relativas a la observancia de
los derechos de propiedad industrial en la frontera, en sus articulos 143, 145 a

149.
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' VvReglaméh‘t‘o‘v dé, la Léy de Propiedad Industrial: su objeto es asegurar ia correcta
‘,a"plicaéiéfn'_.{ delamisma para los efectos de caracter administrativo que

o cgrré:s'p‘onderi‘al IMPL.

Ley; gdéfy'a'/ de Variedades Vegetales: su principal objetivo es fijar las bases y
pfdcédimientos para la proteccion de variedades vegetales.

) ,Lyey Federal de Derechos de Autor. en su articulo 232 otorga al IMPI la facultad
- de sancionar las infracciones de derechos de autor en materia de comercio, con
arreglo al procedimiento y a las formalidades previstas en la Ley de Propiedad

Industrial.

‘ Ley Federal de Proteccion al Consumidor. contiene normas relativas a la
publicidad comparativa, a partir del articulo 32 hasta el 50.

Ley Federal sobre Metrologia y Normalizacion. incorpora disposiciones referidas
a las especificaciones técnicas de productos que deben estar cobijados por

denominaciones de origen, a partir de su articulo 38 al 98.

Cddigo de Comercio. relne disposiciones relativas al concepto de escala
comercial e industrial a que se refieren algunos delitos en materia de propiedad
industrial, articulos 77 al 88, 1049 al 1343, 1377 al 1463.

LEGISLACION SUPLETORIA

Ley Federal de Procedimiento Administrativo: puede aplicarse en la informacion
no divulgada, articulos 1 al 96.

Cddigo Federal de Procedimientos Civiles: se aplica supletoriamente y en lo
que no se oponga a lo previsto en el Capitulo I de la Ley de Propiedad

Industrial.
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Cdédigo Federal de Procedimientos Penales: establece las reglas que las partes
en el proceso deben de observar a efecto de dar seguimiento a un proceso ante
los tribunales competentes en materia penal y obtener la resolucion de Ia litis.

En su articulo 194 califica como delitos graves en materia de propiedad
industrial, los del:tos previstos en el articulo 223, fracciones Il y lil de la Ley de
Prop:edad lndustnal que se refieren a la falsificacion y pirateria.

. rma dolosa y con fin de especulacién comercial, marcas
- prolegldas po esta ley;

fil. : produclr almacehar transportar, introducir al pals, distribuir o vender, en

' rorma dolosa Yy con fin de especulacién comercial, objetos que ostenten

,falsiﬁcaclones de marcas protegidas por esta ley, asi como aportar o proveer

de cuaquier forma, a sabiendas, materias primas o insumos destinados a la

producclén de objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por

esta ley;

El elemento fundamental del sistema mexicano de propiedad industrial es la Ley
de Propiedad Industrial “LPI", la cual se complementa de las siguientes

disposiciones:

Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, el cual se publicé el 24 de
noviembre de 1994 en el Diario Oficial, cuyo objeto es asegurar una adecuada
aplicacion de la ley, para los efectos de caracter administrativo que

corresponden al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Respecto de los efectos de caracter administrativo que le corresponden al IMPI,
éste se encuentra constituido por una serie de Acuerdos que refuerzan sus

facultades:
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Acuerdo que Establece las Reglas para la Presentacion de Solicitudes ante
el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, publicado el 14 de diciembre
de 1994 en el DOF y reformado en 1999, ia reforma se publicd el 22 de
marzo del mismo afno. El contenido del presente Acuerdo establece criterios
claros en consonancia con los requisitos especificos establecidos por Ia ley
de la Propiedad Industrial para la presentacion de solicitudes y sus anexos,
con el proposito de facilitar los examenes de éstas y disminuir el tiempo de

concesion de registros.

Acuerdo por el que se da a Conocer la Tarifa por los Servicios que Presta el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de 1995, publicado en el DOF
el 23 de agosto de 1995, reformado en varias ocasiones, la ultima de fecha
23 de febrero de 1999.'5

Acuerdo por el que se establecen los Plazos Maximos de Respuesta a los
Trémites ante el instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, publicado en
el DOF el 10 de diciembre de 1996. Su objeto consiste en establecer los
plazos méximos dentro de los cuales el solicitante debe recibir la primera

respuesta por parte del Instituto.

Acuerdo por el que se da a Conocer la Lista de las Instituciones
Reconocidas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para el
Depdsito del Material Biolégico, publicado el 30 de mayo de 1999.
Proporciona a los usuarios del sistema nacional de patentes, informacion
que le es Uutil para el tramite de solicitud de patente que se presenta ante el
IMPI, sobre aquellas invenciones en las que interviene material bioldgico.

'* £t Acuerda sabre la Tarifa de los i fos % fubros, patentes,
disefios Industrisles, marcas, avisos y i I do

de utiidad y
de

origen, do los de
¥ las tarifas intesnacionales del PCT. Para mayos informacion puede

de
consultaree la paging dal Instituto i dela ! ial. www.impi gob.mx
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2.2 ORDENAMIENTO JURIDICO INTERNACIONAL

Antes del siglo XIX la proteccion de los derechos de propiedad industrial era un
asunto Unicamente nacional, por la escasez de las comunicaciones y al mismo

tiempo de las relaciones entre los paises.

Cuando inicia el desarrollo del Comercio, nace ia necesidad de establecer una
proteccidén a nivel internacional, a través de una serie de negociaciones para
adoptar un acuerdo mundial que regulara los derechos de propiedad industrial.
Asi es como la protecciéon mundial de la propiedad industrial tiene su origen en
el Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial de 1883, el
cual se explicd con mas detalle en el capitulo anterior.

En cuanto a nuestra nacién; la importancia de que en México se protejan las
creaciones industriales, origind el acatar lineamientos internacionales, con la
finalidad de proteger a los creadores mexicanos en otros paises, al respecto,
Meéxico clasifica sus negociaciones y cooperacion en Foros Multilaterales,

Regionales y Bilaterales.

2.2.1 FOROS MULTILATERALES

Dentro de los foros de caracter muitilateral destaca fa participacion de México
en la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual y en la Organizacion

Mundial del Comercio.
Organizacién Mundial de la Propiedad intelectual

Organismo intergubernamental creado en 1967, con sede en la Ciudad de
Ginebra, Suiza. Su personal integrado por individuos de todo el mundo; ia OMPI
fleva a cabo numerosas tareas relacionadas con la proteccion de los derechos
de propiedad intelectual, la administracién internacional de tratados, la
prestacion de asistencia a gobiernos, organizaciones y el sector privado, el _

TESIS CON
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seguimiento de los avances en la materia , la armonizacién y simplificacién de
las normas, y practicas pertinentes. En todas sus areas las palabras clave son:

la comunicacién y la cooperacién intemacional.’®

Actualmente estd constituida aproximadamente por 175 miembros, entre los
cuales se encuentra México. Nuestro pais ingreso a la OMPI el 14 de junio de
1975, desde entonces participa en las negociaciones y reuniones

internacionales sobre propiedad intelectual.
Los objetivos principales de la OMPI| son:

e Fomentar la proteccion de la propiedad intelectual en el mundo, mediante la
cooperacion entre los Estados y con otras organizaciones intemacionales.
e Asegurar la cooperacién administrativa entre las Uniones de Propiedad

Intelectual.

A su vez, la OMPI| promueve la adopcion de tratados internacionales, para
establecer un sistema de proteccién a nivel nacional e intemacional, la
cooperacién entre sus miembros y la administracion de los tratados
internacionales en materia de propiedad intelectual. México es miembro de los

siguientes tratados internacionales en el area de propiedad industrial:

TRATADOS ADMINISTRADQS POR LA OMPI EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
DE LOS QUE MEXICO ES PARTE

Convenio de Parfs para la Proteccion e EIl depésito de! instrumento de adhesion se

»
de la Propledad Industrial, del 20 de efectud el 28 de abril de 1976
marzo de 1883, Revisado en e« Putlicado en el Diario Oficial de
Estocolmo el 14 de julio de 1967 Federacion el 27 de julio de 1976
s Vigente en México desde el 26 de julio de
1976

* OMPI, Op cit., p.3

TESIS CON s
vATLA DE ORIGEN




TRATADOS ADMINISTRADOS POR LA OMP] EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
DE LOS QUE MEXICO ES PARTE

\%

Convenio que establece la
Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual, firnado en Estocolmo el 14
de julio de 1967

Ameglo de Lsiboa relativo a /a
Proteccién de las Denominaciones de
Origen y su Registro internacional

Reglamento del Ameglo de Lisboa
relativo a la Proteccibn de las
Denominaciones de Origen y su
registro

Tratado de Nairobi sobre la Proteccién
del Simbolo Olimpico

Tratado de Cooperacion en materia de
Patentes

Convencion Intemacional sobre la
Proteccion de Variedades Vegetales
(Acta de 1978)

E| deposito del instrumento de ratificacién se
efectud el 14 de marzo de 1875
Publicado en el Diaro Oficial de la
Federacién el 8 de julio de 1975

El deposito de los instrumentos de adhesién
se efectué el 21 de febrero de 1964
Publicado en ef Diario Oficial de la
Federacién el 11 de julio de 1964 y
posteriormente el 23 de marzo de 2001
Vigente desde el 25 de septiembre de 1966

Adoptado el 31 de octubre de 1958
Publicado en el Diado Oficial de la
Federacién el 11 de julio de 1964
Vigente en México desde el
septiembre de 1966

25 de

Firmado el 26 de septiembre de 1981
Deposito del instrumento, el 16 de abrnl de
1985

Publicado en el Diario Oficial de la
Federacién el 2 de agosto de 1985

Vigente en México desde el 1 de enero de
1995

Adoptado el 19 de junio de 1970

Depésito del instrumento de adhesién, el
primero de octubre de 1964

Publicado en el Diario Oficlal de la
Federacion def 31 de diciembre de 1994
Vigente en México desde el 1 de enero de
1995

Adoptado el 2 de diciembre de 1961
Deposito del instrumento de ratificacién al
Acta de 1978, 31 de diciembre de 1995
Finmada el 25 de julio de 1979

Diario Oficial de la Federacién de! 29 de
diciembre de 1995

Vigente en México desde el 9 de agosto de
1997
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TRATADOS ADMINISTRADOS POR LA OMP! EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
DE LOS QUE MEXICO ES PARTE

> Armreglo de Estrasburgo Relativo a la
Clasificacion Internacional de Patentes
de 1971

Arreglo de Locamo que establece una
Clasificacién Internacional para los
Dibujos y Modelos Industriales de 1968

v

Arreglo de Viena por el que se
establece una clasificacion
internacional de los elementos
figurativos de las marcas de 1973

1%

Tratado de Budapest sobre el
reconocimiento Internacional del
deposito de Microorganismos a los
fines del procedimiento en materia de
patentes de 1977

v

Acuerdo entre México y la Unibn
Europea concermniente al
Reconocimiento mutuo y proteccion de
las denominaciones en el sector de las
bebidas espirituosas

v

Amreglo de Niza relativo a la
clasificacién intermacional de productos
y servicios para el registro de marcas
de 1957

v

Organizacién Mundial del Comercio

Adoptado el 24 de marzo de 1971
Vigente en México a partir de! 26 de enero
de 2001

Adoptado el 8 de octubre de 1968
Vigente en México desde el 26 de enero de
2001

Adoptado el 12 de junio de 1973
Vigente en México desde el 26 de enero de
2001

Adoptado el 28 de abril de 1877
Vigente en México desde el 21 de marzo de
2001

Firmmado el 27 de mayo de 1997

Diario Oficial de la Federacién del 21 de julio
de 1997

Vigente en México desde el 28 de agosto de
1997

Adoptado el 15 de junio de 1957
Vigente en México desde el 21 de marzo de
2001

Organismo Internacional creado en 1995, a consecuencia de las negociaciones

de la Ronda Uruguay, con sede en la Ciudad de Ginebra, Suiza.

Los objetivos principales de la OMC son:

o Administra los acuerdos comerciales que la integran

e Sirve de foro para las negociaciones
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e . Ayuda a resolver las diferencias comerciales

» . Supervisa las politicas comerciales

- o ‘Asiste técnicamente a los paises en desarrollo
Yo " Oftrece cursos de formacion a los paises en desarrollo

. Coopera con otras organizaciones intemacionales

- México suscribié el Acuerdo por el que se estabiece la OMC en 1995, al
respecto, dicho at‘:ué'r_lt::lio contiene en su Anexo 1C el Acuerdo sobre los
Aspectos . de loé"'D'eféchb de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio, cUyaS ksi'gl‘é‘sv"wsbri ADPIC en espaiiol y TRIP'S en el idioma inglés.

> Acuerdo - sobre - los’ Aspectos de

los .

Derechos - de . Propliedad Intelectual .

relacionados con el Comercio (ADPIC)

Firmado el 15 de Abril de 1994

Depésito del instrumento de ratificacién del
31 de Agosto de 1994

Diario Oficial de la Federacién del 30 de
diciembre de 1994

Vigente en México desde el primero de enero
de 2000.

Nota: el articulo 3 y 4 vigente, desde la entrada
en vigor del Acuerdo

= El:Acuerdo ADPIC es hasta hoy, el acuerdo muitilateral mas acabado y
‘,'c'om'pleto en la materia de propiedad intelectual — “propiedad industrial”-.
Establece principios basicos de proteccion, observancia, adquisicion vy
mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual, ademads incluye un

mecanismo para prevenir y solucionar controversias.

2.2.2 FOROS REGIONALES

Los foros regionales representan espacios de participacion decisiva para la
proyeccion de los temas de interés de México en materia de propiedad
industrial. Nuestro pais se ha caracterizado por participar activamente en los
foros regionales en donde se discuten temas y se realizan los trabajos
intelectual. Particularmente, el Foro de

relacionados con la propiedad

Cooperacién Econémica Asia-Pacifico (APEC) y el Area de Libre Comercio de

las Américas (ALCA).
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Foro de Cooperacién Econ6émica Asia-Pacifico “APEC”

En noviembre de 1989, en Camberra, Australia; se efectio una reunién de
algunos Ministros de Comercio y Relaciones Exteriores, cuyo propdsito era la
creacion de un Mecanismo de Cooperacion de caracter gubernamental, que
operara a base del consenso. Tal encuentro, constituyé la primera Reunién
Ministerial del Mecanismo de Cooperacién Econdmica Asia — Pacifico.

Sus propositos fundamentales pugnan por:

» La liberalizacion del comercio y las inversiones,
= La facilitacién del comercio y las inversiones.
= La facilitacién de la econdmica técnica.

Todo ello a través de:

* Mantener el crecimiento y desarrollo econdmico de la region.

= Contribuir al crecimiento econdémico / mundial.

= Reforzar y aprovechar los beneficios de dicho crecimiento.

= Fortalecer el sistema multilateral de comercio y

= Reducir las barreras al comercio de bienes y servicios, y los flujos de

inversion,

En la actualidad APEC cuenta con las siguientes economias miembro:

Australia Filipinas Rusia

Brumei Hong Kong Papua Nueva Guinea
Canadé Indonesia Pert

China Japén Singapur

Chlle Malasia Taipei

Corea México Tailandia

Estados Unidos Nueva Zelandia Vietnam
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Las cuales, se retnen en la instancia denominada “Lideres Econémicos”, con la
participacion de los Jefes de Estado y de Gobiemo de las economias

miembro.?

Hasta hoy los Lideres Econdmicos se han reunido en diversas ocasiones, entre

las que destacan, las siguientes:

= 1989, Canberra, Australia,

« 1990, Singapur, Singapur.

= 1991, Sesul

= 1992, Bangkok, Hong Kong.

« 20 de noviembre de 1993, Seattle, Estados Unidos.
= 15 de noviembre de 1994, Bogor, Indonesia.

« 19 de noviembre de 1995, Osaka, Japén.

= 25 de noviembre de 1996, Subic, Filipinas.

= 25 de noviembre de 1997, Vancouver, Canada.

= 18 de noviembre de 1998, Kuala Lumpur, Malasia.
=« 13 de septiembre de 1999, Auckland, Nueva Zelandia.
« 16 de noviembre de 2000. Brunei, Darussalam.

= 18 de octubre de 2001, Shangai, China.

= 27 de octubre de 2002, Ensenada, México,

Para su administracion, durante la IV Reuniéon se creo un Secretariado
Permanente cuya sede se encuentra en Singapur y cuyo proposito fundamental
es la administracion del presupuesto, coordinacién de los proyectos de trabajo,
sistematizaciéon de la informacién, su desarrollo y su distribucidbn en
publicaciones y documentos, con el fin de que el Foro se mantenga en ser una

organizacién informal y no burocratizada.

A su vez, APEC esta presidida anualmente por alguna de las Economias
miembro, en el Ultimo aho, México presidio APEC; se encargd de hospedar la

"ulpdnclp-llnsl-nuadeAPEcwﬂthoumonndulosLM.mluqunm n joa jofes de Eatado y de Gobiemo de las
economias mlembio. Cabe safalar que on virtud de las mMembrosia de Ta y Hong Kong, as| como los objetivos que C,
los jdu de Estado y de o “Lideras =, Pata muvu ~
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Reunién Ministerial y la Reunién de Lideres Econémicos, esto se llevo a cabo
en el mes de octubre en la ciudad de Ensenada, Baja California.

Ademas de los mencionados organismos de supervision y administracion de
APEC, para un mejor funcionamiento, existen tres observadores: la Asociacion
de las Naciones Unidas del Sureste Asiatico (ANSEA), el Consejo de
Cooperacién Econdmica del Pacifico (PECC) y el Foro del Pacifico Sur (FPS).

En cuanto a la relacion México — APEC, podemos decir, que fue en 1991
cuando manifiesta su entusiasmo por participar en este Mecanismo; fundando
su interés en las politicas de diversificacion, fortaleciendo con ello sus
relaciones con el exterior y la ampliacién de su presencia en el pacifico.

Es hasta la V Reunion Ministerial realizada en Seattie cuando se anuncia e!

ingreso6 formal de México al APEC.

México considera que APEC es un foro que permite la busqueda de! incremento
y diversificacion de intercambios. Es la posibilidad de identificar oportunidades
de cooperacion en los campos industrial, comercial, tecnoldgico y educativo,
entre otros. En 1998 y 1999 México presidid el subcomité de Cooperacion
Econémica y Técnica.

La mencion de APEC en este estudio radica en la importancia de su manejo del
tema de “Propiedad Intelectual”, dentro de la cual encontramos a la “Propiedad
Industrial"; especificamente el tema se origind en la Agenda de Accién de
Osaka en 1995, como un tema determinante en la consecucion del objetivo de
APEC para lograr la liberalizacién y facilitacion del comercio, y la inversién en la

region.

E! objetivo de la agenda es el consagrar |a proteccion adecuada y efectiva de
las economias, incluyendo la observancia de los derechos de Propiedad
Intelectual ~ “Propiedad Industrial” en la regidn Asia — Pauifico, considerando
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los principios de Trato Nacional y Transparencia, establecidos en el acuerdo
ADPIC y otros relacionados con el tema.

México en la material de Propiedad Industrial, establecié un Plan de Accién en
el APEC, el cual comprende lo siguiente:

= Sistema actual

= Observancia

= Obstaculos en la frontera
® Acciones

El grupo encargado de la materia es el “*IPR Get-Together”, el cual se encuentra

coordinado por Japdn.
Area de Libre Comercio de las Américas “ALCA"

La idea de constituir un Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) deriva
de la declaracion conjunta de la primera Cumbre de las Américas llevada a
cabo en Miami, Estado Unidos, del 9 al 11 de diciembre de 1994, en la cual se
emite una Declaracion de Principios y un Plan de Accidn, con el objetivo de
consolidar a mas tardar en el afio 2005 un area de libre comercio en el

continente. 1®

Su fin principal es la eliminacion progresiva de las barreras al comercio y a la
inversion, negociando a través de reuniones Ministeriales representadas por los

ministros de comercio.

Hasta este momento se han celebrado diversas reuniones entre las que

destacan las siguientes:

* 1995; Denver, Colorado. 19899; Toronto, Canada.

'® Witket Velasques, Jorge, Las Regias de Origen an ios Traiados ub Libre Comeecio, Lexis Nexis, Santiago de Chile, 2002, p. 144

57



= ' 1996; Cartagena, Colombia. 2001; Buenos Aires, Amentina.
*  1997; Belo Horizonte, Brasil. 2002; Quito, Ecuador.
= 1998, San José, Costa Rica.

En la VI reunién Ministerial celebrada en Argentina, se adoptaron una serie de
decisiones fundamentales del ALCA; en particular, hacer publico el borrador del
acuerdo con el fin de aumentar la transparencia del proceso. El 3 de julio de
2001, se publicé el borrador del Acuerdo — ALCA-, en sus cuatro idiomas

oficiales.

Durante el afio anterior, se realizd en el mes de octubre la VIl Reunién
Ministerial, cuyo fin fue el verificar el contenido del segundo borrador del
Acuerdo del ALCA.

Por otra parte, dentro del panorama de las negociaciones, se establecieron los
siguientes principios, los cuales rigen las reuniones de la siguiente manera:

=« Las decisiones deben adoptarse por consenso.

* Deben estar regidas por el principio de transparencia.

= EI ALCA debe ser congruente con las regias y disciplinas de la OMC.

» Debe elaborarse sobre las disciplinas de la OMC en cuanto sea posible y
pertinente.

* Constituird un compromiso unico (single-undertaking).

* FE| ALCA puede coexistir con otros acuerdos bilaterales y subregionales;
los paises pueden negociar, aceptar las obligaciones derivadas del
Acuerdo en forma individual o como miembros de grupos de integracion
subregional, y

= Se prestara particular atencion a las necesidades de las economias mas

pequenas.

Es asi, como las negociaciones del ALCA se desarrollaron de acuerdo a una
estructura predeterminada por sus miembros, la cual debera asegurar una
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amplia representacion geografica de los paises participantes. Dicha estructura
sugiere la rotacion de la Presidencia del proceso, de la sede de las
negociaciones y de los Presidentes y Vicepresidentes de los Grupos de

Negociacién y del resto de los comités.

La presidencia del proceso del ALCA rota entre los diferentes paises al final de
cada reunidn ministerial. El pais que ejerza la Presidencia del ALCA es la sede
de las reuniones ministeriales y también preside el Comité de Negociaciones

Comerciales.'®

Existen nueve grupos de negociacion para las diferentes dreas: Acceso a
Mercados; Servicios; Inversion; Compras del Sector Publico; Solucién de
Controversias; Agricultura; Derechos de Propiedad Intelectual; Subsidios;
Antidumping y Derechos Compensatorios, y Politica de Competencia. Los

grupos de negociacion se rednen regularmente a lo largo del afio.

En cuanto al apoyo Técnico y Analitico, esta el “Comité Tripartito”, integrado por
el Banco Interamenricano de Desarrollo (BID); la Organizacion de los Estados
Americanos (OEA) y la Comision Econémica para Ameérica Latina y el Caribe,
de las Naciones Unidas (CEPAL); ademas de este apoyo, brinda ayuda
financiera a través de la Secretaria Administrativa del ALCA, la cual se encarga
de asesorar y apoyar las negociaciones desde le punto de vista logico y
administrativo, provee servicios de traduccién e interpretacion de documentos,
ésta se localiza en la misma sede de las reuniones de los grupos de

negociacion.

La sede de las negociaciones es de caracter rotativo, se designaron 3 paises

anfitriones:

a) Estados Unidos (MIAMI) desde mayo de 1998 a febrero de 2001;

* Witker Jorge, Opcit., p.152
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b) Panama (Ciudad de Panama) desde marzo de 2001 a febrero de 2003; y
c) Meéxico (Ciudad de México) desde marzo de 2003 a diciembre de 2004.

Respecto al tema central del presente estudio, los derechos de propiedad
industrial se reconocen a partir de la segunda reunidn Ministerial celebrada en
Cartagena en 1996, en donde se establecié un grupo de trabajo sobre los
Derechos de Propiedad Intelectual — “Propiedad Industrial”.

E! Grupo de Negociacion de los Derechos de Propiedad Industrial (GNPI) inicia
en 1998 formalmente el proceso de negociacién, tomando en cuenta que su
objetivo especifico es:

“Reducir las distorsiones del comercio hemisférico y promover y asegurar una
adecuada y efectiva proteccidon de los derechos de propiedad intelectual,
tomando en cuenta los avances tecnolégicos”.

El GNP! establecid un Plan de Trabajo para negociar, el cual acordd la
distribucion de los siguientes temas en materia de propiedad indusirial:

e Marcas de fabrica y de comercio

¢ Patentes

» Modelos de utilidad

e Informacién no divulgada

e Obtenciones Vegetales

* Indicaciones Geograficas — Denominaciones de Origen
e Dibujos y Modelo Industriales

e Control de practicas anticompetitivas

e Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados

En el 2000-2001, se fe otorgd a México la presidencia del GNPI. En el periodo
de 2001-2002, se le dio a Estados Unidos la Presidencia del Grupo de



Negociacién sobre Propiedad Intelectual; el principal campo de trabajo estd
dirigido a negociar de fondo el Capitulo de Propiedad intelectual.

2.2.3 FOROS BILATERALES

El sistema de Propiedad Industrial en los uitimos afios ha adquirido gran
importancia en la economia, debido a su vinculaciéon con el comercio a nivel
mundial, con el propésito de proteger la innovacion tecnoldgica y la

transferencia de la tecnologia.

Actualmente México forma parte de Tratados de Libre Comercio, los cuales
contemplan en alguno de sus capitulos los derechos relativos a la proteccion de
la propiedad intelectual y cuyo contenido contempla la protecciéon de esos

derechos.

Es necesario especificar que algunos de estos Tratados son multilaterales, pero
de acuerdo al desarrollo de este punto, el abordar el tema en general contribuye
a obtener un panorama mas amplio de su contenido e importancia.

Al negociar cada uno de los Tratados de Libre Comercio se ha previsto la
necesidad de establecer un sistema de proteccion amplio tanto a nivel nacional
como internacional para la propiedad industrial, preocupandose por reforzar la
legislacion respecto a estos derechos, garantizando con ello, una proteccion

adecuada.

E! contenido de las disposiciones relativas a los derechos de propiedad
industrial incluidas en estos tratados varian, sin embargo, la mayoria incluyen
disposiciones generales y principios basicos dentro del Capitulo de Propiedad
Intelectual. Estas disposiciones y principios se constituyen de los siguientes

puntos:

e Disposiciones sobre la materia
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e Definiciones

e - Proteccién de los derechos
e Trato Nacional

e Excepciones
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e Trato a la Nacion mas favorecida
e Control de Practicas abusivas o contrarias a la competencia

e Cooperacion para eliminar el comercio de bienes que infrinjan los

derechos de propiedad intelectual

A pesar de que estos principios y disposiciones se estipulan de forma uniforme,
en cada uno de los tratados se incorporan figuras diferentes para su proteccion.
A continuacion haremos referencia a los diversos Tratados de Libre Comercio
de los que México es parte y posteriormente se indican mediante un cuadro

comparativo las disposiciones contenidas en cada uno de ellos.

TRATADOS DE LIBRE COMERCIO SUSCRITOS POR MEXICO

Status
Lugar de adopcién
Fecha de adopcion

Tratado de Libre Entrada en Vigor
Comercio América de!  Publicado
Norte
Estados Parte

Modificaciones

Tratado de Libre Status
Cornercio entre los Lugar de firma
Estados Unidos Fecha de firma
Mexicanos y Entrada en Vigor

la Republica de Bolivia Publicado
Estados Parte

Vigente
México, Ottawa, Washington, D.C.

17 de Diciembre de 1992

1 de Enero de 1994 E.V. G.

20 de Diciembre de 18993 D.O.

21 de Diciembre de 1993 D.O.

27 de Diciembre de 1983 D.O.

Estados Unidos; Canadéa; México

Modificaciones al Anexo 401 del TLCAN — El 6 de
Noviembre de 1995 se adopto y entro en vigor el 1
de Enero de 1996 E.V.G.

Se publice en el D.O. el 27 de Marzo de 1996.

Vigente

Rio de Janeiro, Brasil

10 de Septiembre de 1994
1 de Enero de 1995

11 de Enero de 1995 D.O.
Bolivia; México
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TRATADOS DE LIBRE COMERCIO SUSCRITOS POR MEXICO

Tratado de Libre
Comercio entre los
Estados Unidos
Mexicanos,
la Republica de

Colombia y la Republica

de Venezuela

Tratado de Libre
Comercio entre los
Estados Unidos
Mexicanos y
la Republica de
Costa Rica

Tratado de Libre
Comergio entre los
Estados Unidos
Mexicanos y
el Gobiemo de la

Repdablica de Nicaragua

Tratado de Libre
Comercio entre los
Estados Unidos
Mexicanos y la
Republica de Chile

Tratado de Libre
Cormercio entre los
Estados Unidos
Mexicanos y
el Estado de Israel

Status

Lugar de adopcién
Fecha de adopcién
Entrada en Vigor
Publicado

Estados Parte

Status

Lugar de firma
Fecha de firma
Entrada en Vigor
Publicado
Estados Parte

Status

Lugar de firma
Fecha de fima
Entrada en Vigor
Publicado
Estados Parte

Status

Lugar de firma
Fecha de firna
Entrada en Vigor
Publicado
Estados Parte

Status

Lugar de adopcién
Fecha de adopcién
Entrada en Vigor
Publicado

Estados Parte

Vigente

Cartagena de Indias, Colombia
13 de Junio de 1994

1 de Enero de 1985

9 de Enero de 1895 D.O.
Colombia; México; Venezuela

Vigente

México, D.F.

5 de Abril de 1994

1 de Enero de 1995

10 de Enero de 1995 D.O.
Costa Rica; México

Vigente

Managua, Nicaragua

18 de Diciembre de 1997
1 de Julio de 1998

1 de Julio de 1998 D.O.
Nicaragua; México

Vigente

Santiago de Chile

17 de Abril de 1998

1 de Agosto de 1999

28 de Julio de 1999 D.O.
Chile, México

Vigente

México, D.F.

10 de Abril de 2000

1 de Julio de 2000

28 de Junio de 2000 D.O.

19 de Julio de 2000 D.O. de Fé de emratas
Israel; México
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TRATADOS DE LIBRE COMERCIO SUSCRITOS POR MEXICO

Tratado de Libre

Comercio entre los

Estados Unidos
Mexicanos y

fa Comunidad Europea

y sus Estados
Miembros

Trafado de Libre

Comercio entre los

Estados Unidos
Mexicanos y

las Republicas de E}
Salvador, Guatemala y

Honduras

Tratado de Libre
Comercio entre los
Estados Unidos
Mexicanos y
los Estados de la

Asociacién Europea de

Libre Comercio

Status

Lugar de fimna
Fecha de firma
Entrada en Vigor
Publicado
Estados Parte

Status

Lugar de adopcién
Fecha de adopcién
Vinculacién de
México

Entrada en Vigor

Publicado

Estados Parte

Status

Lugar de adopcion
Fecha de adopcion
Entrada en Vigor

Publicado
Estados Parte

Vigente

Bruselas, Béigica y Lisboa, Portugal

23 y 24 de Febrero de 2000

1 de Octubre de 2000

26 de junio de 2000 en el D.O.

Alemania; Austra; Béligica; Dinamarca; Espafta;
Finlandia; Francia; Grecda; Malia; Idanda;
Luxemburgo; México; Paises Bajos; Portugal;
Suecia; Reino Unido

Vigente
México, D.F.
29 de Junio de 2000

12 de Febrero de 2001 Rat. El Salvador y
Guatemala

30 de Abril de 2001
15 de Marzo de 2001
Guatemala

1 de Junio de 2001  E.V. para Honduras

14 de Marzo de 2001; con Guatemala y E!
Salvador D.O.

30 de Mayo de 2001; con Honduras D.O.

El Salvador; Guatemala; Honduras; México

Rat. Honduras
E.V. para El Salvador y

Vigente

México, D.F.

27 de Noviembre de 2000

1 de Julio de 2001 para México, Noruega y Suiza;
para México e Islandia el 1 de Octubre de 2001;
para México y Liechtenstein el 1 de Noviembre de
2001

29 de Junio de 2001 D.O.

islandia; Liechtenstein; México; Noruega; Suiza

Como hemos visto, México ha firmado diversos Tratados de Libre Comercio
cuyas reglas y principios son muy semejantes; incluso su estructura, redaccion
y técnica son afines en su contenido sobre la propiedad industrial, por ello
hemos realizado un cuadro comparativo de las figuras juridicas que protegen
los derechos de propiedad industrial en cada uno de estos Tratados, con el fin
de obtener un panorama mas amplio de la importancia de esta materia.




FIGURAS JURIDICAS QUE CONTIENEN CADA UNO DE LOS
TRATADOS DE LIBRE COMERCIO SUSCRITOS POR MEXICO™
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Para mayor informacién acerca de cada uno de los Tratados de Libre Comercio,
consultar la pagina oficial de la Secretaria de Economia, en la cual se
encuentran los textos completos de cada uno de estos Tratados.

2.3 MARCO INSTITUCIONAL

Desde el afio de 1931, México llevé a cabo una profunda reforma al marco
juridico de la propiedad industrial, al publicarse la Ley de Fomento y Proteccion

* Cuadro realizado con informacion obtenide de los texios det Capitula do Propiedad Intelectuat de cada unc de los Tratados de Libre
Cometaio. !




a la Propiedad Industrial, ésta propicié un ambiente de confianza y certidumbre
para la inversién, independientemente de su origen y nacionalidad,
anticipandose a las nuevas tendencias internacionales que se venian perfilando
en foros multitaterales. Hasta entonces la autoridad administrativa para su
aplicacion dependia de Ia Direcciéon General de Desarrollo Tecnoloégico de la
Secretaria de Comercio y Fomento Industrial (SECOFt), conocida hoy en dia
como Secretaria de Economia (SE).

Esta ley ademas establece ia creacion del Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial como organismo especializado de consulta al que se transfirieron las
funciones y el personal de la hasta entonces Direccién General de Desarrollo

Tecnolégico.

Con el propdsito de mejorar y actualizar el marco juridico ofrecido por la ley de
1891, en 1994 se publicé en el DOF el decreto por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley de 1991, misma que
cambid su nombre por el de “Ley de Propiedad industrial”, entre sus principales
objetivos destaco : “fortalecer la infraestructura institucional necesaria para la
administracién de los derechos de propiedad industrial, otorgando al Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial, las facultades de autoridad administrativa

en la materia”.

Es asi como, el marco institucional del sistema de propiedad industrial esta
integrado por varias entidades del sector publico centralizado y descentralizado,
siendo el principal el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Asimismo, la
Secretaria de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentos, a
través del Servicio Nacional de Inspeccion de Semillas es ia entidad encargada
de administrar la Ley Federal de Variedades Vegetales; y la Secretaria de
Hacienda y Crédito Publico, por medio de la Administracion General de
Aduanas, tiene a su cargo la administracion de la Ley Aduanera.



En cuanto a las autoridades administrativas encargadas de vigilar la
observancia de estos derechos encontramos a la Fiscalia Especializada en
Derechos de Propiedad Intelectual de la Procuraduria General de la Republica;
Secretaria de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentos; la
Secretaria de Hacienda y Crédito Puablico; la Comisidn Intersecretarial para la
Proteccion, Vigilancia y Salvaguarda de los Derechos de Propiedad Intelectual,
constituida por representantes de la Secretaria de Gobemacion, Hacienda y
Crédito Publico, Economia y Educacién Puablica, asi como representantes de la
PGR. En cuanto al &mbito civil y penal, las autoridades competentes son los
Juzgados de Distrito y los Colegiados de Circuito.?'

Como se menciond el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es quiza el
principal organismo gubernamental creado exclusivamente para fomentar el
progreso tecnoldgico, protegiendo y contribuyendo a salvaguardar los derechos

de los creadores.

2.3.1 EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

El Instituto Mexicano de la Propiedad industrial (IMPi) es un organismo
descentralizado, con personalidad juridica y patrimonio propio, creado mediante
Decreto Presidencial, con el objeto de brindar apoyo técnico y profesional a la
autoridad administrativa y proporcionar servicio de orientacién y asesoria a los
particulares para lograr un mejor aprovechamiento del sistema de propiedad
industrial.

El antecedente inmediato de este Instituto es la Direccién General de Desarrollo
Tecnoldgico (DGDT), la cual dependia de la SECOFI. Esta Direccidon se
encargaba de las actividades referentes a la promocion del desarrolio
tecnoldgico, a través de la proteccion de la propiedad industrial y la regulacion
de la transferencia de tecnologia. Por fortuna se inicia por parte del gobierno
federal una politica de desregulacién, la cual trajo como consecuencia
importantes cambios en la estructura institucional en esta materia. Es asi como

! instituto Mexicano de 1a Propiedad Industrial, infyme de Actividedos 2000, p. 12
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la Ley de Fomento y Proteccidon de la Propiedad Industrial, establecidé en su
articulo séptimo la creacidén de una institucidon especializada en la proteccion de
la propiedad industrial, para que brindara apoyo técnico a la entonces
Secretaria de Comercio y Fomento Industrial.

E! 10 de diciembre de 1993 se publica en el Diario Oficial de la Federacion el
Decreto por el que se crea el instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

En 1994, a través de la Ley de Propiedad Industrial, el IMPI se consolidé como
el organismo encargado de la administracion de la propiedad industrial en

Meéxico.
2.3.1.1 ESTRUCTURA INTERNA

Los siguientes instrumentos norman las funciones, atribuciones y competencia
administrativa del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) a efecto
de realizar sus actividades de proteccién y vigilancia de los derechos de

propiedad industrial.
Marco Juridico

o Decreto por el que se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (DOF del 10 de

diciembre de 1993)
e Estatuto Orgénico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (DOF del 27 de

diciembre de 1998)

« Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (DOF del 14 de diciembre de
1999)

e Acuerdo por el que se Delegan Facultades en los Directores Generales Adjuntos,
Coordinador, Directores, Titulares de las Oficinas Regionales, Subdirectores Divisionales,
Coordinadores Departamentales y Otros Subatternos del Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial (DOF del 15 de diciembre de 1999 y del 4 de febrero de 2000).

E! IMPI cuenta con dos 6rganos de administracion entre los cuales se encuentra
el Director General y la Junta de Gobierno. La Junta de Gobierno es un érgano
colegiado presidido por el Secretario de Economia, compuesto por



representantes de la Secretaria de Economia; Secretaria de Hacienda y Crédito
Publico; Secretaria de Relaciones Exteriores; Secretaria de Agricultura,
Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentos; Secretaria de Educacién
PUblica; Secretaria de Salud; Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolagia, y

Centro Nacional de Metrologia.

A su vez, la estructura organizacional de IMPI esta compuesta por una
Direccion General;, dos Direcciones Generales Adjuntas; Una Coordinacion de
Planeacion Estratégica, Nueve Direcciones Divisionales: Patentes, Marcas,
Proteccién a la Propiedad Intelectual, Sistemas y Tecnologia de la Informacion,
Promocién y Servicios de Informacidon Tecnolédgica, Relaciones Internacionales,

Oficinas Regionales, Administracion y Asuntos Juridicos.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
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23.1.2 MISION Y OBJETIVOS DEL IMP)

E! Instituto Mexicano de !a Propiedad Industrial es en la actualidad el organismo
encargado de aplicar la Ley en la materia. Entre sus facuitades esta la de
tramitar y en su caso otorgar patentes de invencion y de registros de modelos
de utilidad, disefios industriales, marcas y avisos comerciales; sustanciar los
procedimientos de nulidad, caducidad y cancelacién de los derechos de
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propiedad industrial; realizar las investigaciones de presuntas infracciones
administrativas; sustanciar y resolver los recursos administrativos previstos en
la Ley; fungir como arbitro en la resolucion de controversias relativas con el
pago de dafos y perjuicios derivados de la violacién de los derechos de
propiedad industrial cuando los involucrados lo designan expresamente.??

La ley le otorga facultades especificas, entre las mas relevantes se encuentran

las siguientes:

Ser érgano de consulta y de apoyo técnico de la Secretaria de Economia (SE),
en materia de propiedad industrial particularmente por lo que respecta a la
actividad de registro; y difundir, asesorar y dar servicio al publico en materia de
propiedad industrial.

Coadyuvar con la SE en la promocion de las invenciones de aplicaciéon
industrial, apoyar su desarrollo y explotacién en la industria y el comercio, e
impulsar la transferencia de tecnologia. Promover y fomentar la actividad
inventiva de aplicacién industrial, las mejoras técnicas y la difusion de los
conocimientos tecnolégicos dentro de los sectores productivos, fomentando la
transferencia de tecnologia para coadyuvar a la actualizacién tecnologica de las
empresas, mediante divulgacion de acervos documentales de informacion
tecnolégica contenidos en medios electronicos, microfilmes y papel.

Realizar estudios sobre la situacion de la propiedad industrial en el ambito
internacional, asi como participar en las reuniones o foros internacionales

relacionados con la materia.

Principales Objetivos

Fundamentalmente son tres ios objetivos del IMPI:

a para la P de ta - ial, AC., C de esfudos ds Propieded inteloctus!, Thomis,
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e Fomentar y proteger los derecho de propiedad industrial;

e Prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial o que
constituyan competencia desleal, asi como establecer las sanciones y
penas correspondientes; y,

e Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicacion industrial, las
mejoras técnicas y la difusion de conocimientos tecnolégicos dentro de

los sectores productivos.

Para estar en posibilidad de atender las nuevas necesidades y los retos que se
presenten, sera necesario que el IMP| como oficina de propiedad industrial,
encamine sus esfuerzos hacia la consecucion de los siguientes objetivos:

e Estandarizar los procedimientos administrativos conforme a las
tendencias internacionales, fortaleciendo la armonizacién del sistema de
propiedad industrial existente con los paises con gue México comercia;

e Estimular la profesionalizacién en el desempeno de ios recurso humanos
mediante la capacitacion especializada y en forma continia de su
personal ;

s Fortalecer la creatividad de promocion y difusion del sistema de
propiedad industrial, dada su importancia en el contexto nacional e
internacional, mediante propuestas académicas novedosas.

Cabe mencionar que la competencia del IMP! es de caracter federal, es decir,
comprende todo el territorio nacional, y para la realizacion de su mision se
auxilia de oficinas regionales, las cuales se encuentran ubicadas en
Guadalajara, Monterrey, Le6n y Mérida. El campo de desairolio del IMPI es el
administrativo, sin embargo como se habfa mencionado, puede fungir como
arbitro en la resolucion de controversias, cuando los involucrados asi lo
designen, de conformidad con las disposiciones contenidas en el Titulo Cuarto
del Libro Quinto del Cédigo de Comercio.

7




Adicionalmente y para mayor informacién sobre esta materia, el Instituto edita
mensualmente la Gaceta de la Propiedad Industrial en la cual realiza las
publicaciones referidas en la Ley de Propiedad Industrial y donde se da a

conocer informacion de interés en la materia.
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CAPiTULO It
PANORAMA GENERAL DE LA NEGOCIACION DE LA

PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL TEXTO DEL TLCAN

Dia a dia el mundo queda mas compactado, de alguna forma las
comunicaciones, la informacion y la tecnologia han hecho que las distancias se
acorten y las diferencias se supriman; antiguamente los espacios se
aminoraban mediante el hacer dependientes a los pafses mas débiles,
posteriormente vino una época de busca de independencias, y ahora es la
época de interdependencias, ya que se ha entendido en materia general que
ninglin pals puede ser absolutamente independiente, y que no existe en el
mundo quien pueda cerrar sus fronteras y sobrevivir con lo que produce

internamente.®

Esto ha propiciado que en el mundo se busque la mejor forma de conducir la
integracion econdmica, la cual es un proceso referido a la globalizacién de
mercados, que entraitan diversas formas tendientes a vincular las economias
entre los diversos paises como; uniones aduaneras, mercados comunes, areas

de libre comercio, entre otras.

Por unién aduanera se entiende una de las formas de integracién econémica en
el plano de las acciones, y cuyas caracteristicas son la supresion de
discriminacion a los movimientos de mercancias entre los miembros, la
adopcién de un arancel comdn y el trato diferenciado a los no miembros.?*

El mercado comin © unidn econdémica®® es la forma mas elevada de ia
integracion aduanera, ya que se establece un sistema que permite la libre

uhuzunamdo Mymm-m-m-;m-mmafm
pdndp-ﬁmnaan.lm-dnmquou.mmlznnlupdlrmhuhuymnrhdemsm.nhmt Respoctio sl teme os recomendable
Gorsuftar "Ptanct, Jack C. Y Ofton, Roy, Di México, Limusa « Norlege Editores, 1991,
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circulacidn de mercancias, servicios, personas, informacién y tecnologia,
capitales en combinacion con un desarme arancelario y comercial, y con ei
establecimiento de una sola nomenclatura arancelaria comuin para los paises
miembros y de éstos en sus relaciones con terceros.?®

En un &rea de libre comercio quedan abolidos los aranceles y las restricciones
cuantitativas entre los paises participantes, pero cada pais mantiene sus
propios aranceles en contra de los no miembros.?’ Es considerada como una
forma de integracion fundamental y basica, de ella se han desarrollado otro tipo

de formas integracionistas, tal es el caso de ia zona de libre comercio.

La zona de libre comercio es y constituye una forma de integracién econémica
adoptada por los miembros del Tratado de Libre Comercio de América del

Norte.

3.1 EL. TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMERICA DEL NORTE

El primero de enero de 1994 entr6 en vigor el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN), el cual se celebrd entre México, Estados Unidos y

Canada, creando asi la mayor zona de libre comercio.

Art. 101.- Establecimiento de la zona de libre comercio

t as partes de este Tratado, de confonnidad con lo dispuesto en el Articulo
XXIV del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio,
establecen una zona de libre comercio.

El articulo XXIV del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
indica que “se entendera por zona de libre comercio, un grupo de dos o mas
territorios aduaneros entre los cuales se eliminen los derechos de aduana y las
demas reglamentaciones comerciales respectivas [...] con respecto a lo esencial

:" Carvajat Controras, Maxime, Derecho Acuaner, Portua, México, 1993, p. 41
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de los intercambios comerciales de los productos originarios de los Estados

constitutivos de dicha zona”.

Por lo anterior es necesario recalcar que el Tratado Trilateral en el marco de
una zona de libre comercio, es diferente de una unidén aduanera o de un
mercado comun. Las diferencias son muy profundas: en una zona de libre
comercio solamente se reducen o eliminan los aranceles y otras barreras al
comercio de bienes y/o servicios entre I0s paises signatarios, pero cada uno de
ellos mantiene sus facultades para fijar sus aranceles con el resto del mundo.
La unién aduanera implica, ademas, medidas de armonizacién tributaria entre
los paises miembros, aunadas a una accién comun en el establecimiento de
aranceles frente a los demas paises. Un mercado com(n va mas adelante ya
que permite los flujos libres de factores y recursos entre los paises que lo

conforman.?®

Habiendo desarrollado el contenido de una zona de libre comercio, es necesario
especificar en qué consiste un Tratado de Libre Comercio, el cual es definido

por la Secretaria de Economia de la siguiente manera:

*Un tratado de libre comercio es un conjunto de reglas para ol y
los flujos de entre los N i fa elimil paulatina de los aranceles o
impuestos que pagan ios productos para entrar a otro pais; el establecimiento de normas que
deben ser por los pr de los palses, y los mecanismos para resolver las

diferencias que puedan surgir-2.

3.1.1 EL COMERCIO CON ESTADOS UNIDOS Y CANADA

Desde un punto de vista general, un Tratado de Libre Comercio constituye un
acuerdo entre dos o mas paises con el propédsito de eliminar las barreras
comerciales entre ellos, lo que permite aumentar las exportaciones, inversiones,
empleos y salarios, etc. En este sentido se debe senalar que las relaciones
entre los paises miembros del TLCAN existen afos atras, pues debe

 Setra Puche, Jaime, Hacia un Trotado de Libro Comencio en América del Norte, Porie, Marico, 1991, p, 184
Ww.aconomig gob. mx
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entenderse que un tratado comercial no surge en forma espontanea sino que
lleva consigo un proceso de relaciones comerciales entre los paises
contratantes, mismo que concluyd con la celebracion de un tratado, tal es el

caso del TLCAN.
Relacién México ~ Estados Unidos

La colaboracién comercial entre México y Estados Unidos data desde 1975, afio
en el cual se suscribié un Convenio Textil, prorrogado en cinco ocasiones; su
altima renovacion inicié su vigencia del 1° de enero de 1988 al 31 de diciembre
de 1992. En este Convenio, México obtuvo la liberacidon de ciertas categorias de
productos y a su vez mayor flexibilidad en la clasificacién de articulos.

En 1984 se firma un convenio sidenirgico, el cual estable cuotas de exportacion
mexicanas a Estados Unidos, dicho acuerdo estuvo vigente hasta octubre de

1989. Durante este afo, se renovo por un periodo de treinta meses.

Durante 1985, México firmd el Entendimiento Bilateral en Materia de Subsidios
y Derechos Compensatorios, resaltando el compromiso de Estados Unidos en
cuanto a la comprobacién del dafo que en algdn momento pudiesen ocasionar
las exportaciones mexicanas, antes de aplicar un impuesto compensatorio. Por
su parte, México se comprometid a respetar |la disciplina internacional sobre

subsidios a la exportacion.

Posteriormente en 1987, los dos gobiemos signaron el Acuerdo Marco que
establece una serie de principios y procedimientos de consulta para abordar
problemas que surjan en el &mbito de! comercio y de la inversion.*

2 Rodtlguez Castro, ignacio, Ef TLC ... y usted, Univergided Judraz £, I{ v fusién Ci , Vilahermosa, Tabasco,
1992, pp. 60y 61 Y l D
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Siguiendo con la evolucién de estos acuerdos, aparecen en 1989 los Acuerdos
de Restriccion Voluntaria, a través de los cuales Estados Unidos protege su

industria de acero.

En ese mismo afio, ambos paises con el objeto de dar impulso a las
exportaciones y con ello estimular la inversion, suscriben el Entendimiento para
facilitar el Comercio y la Inversion, el cual se completé con la creacidn del
Comité Conjunto para la Promocion de la Inversion y el Comercio, encargado
de celebrar eventos en ambos lados de la frontera en materia de electrdnica,

alimentos, textiles, etc; entre otros temas.™

En forma representativa, los mencionados Acuerdos trascendieron hasta dar

origen a la iniciativa de crear una zona de libre comercio.
Relacién México — Canada

Durante los afjos anteriores a los ochentas, México y Canada desarroflaban sus
relaciones comerciales y la inversion en base al Convenio Comercial de 1946,
al Convenio sobre Cooperacion Industrial y Energética de 1980; y al
Memorandum de entendimiento en Materia de Comercio de 1984.%2

En 1989 buscando la promocién de las relaciones comerciales, México y
Canada firmaron el Entendimiento sobre un Marco de Consultas para el
Convenio y la Inversién, cuyo contenido enfatiza la materia de textiles, pesca,
productos agropecuarios, automotores, inversiones, transferencia de tecnologia,

aranceles y el Sistema General de Preferencias™.

Cada uno de los acuerdos suscritos entre México — Estados Unidos y México —
Canada a lo largo de los arios, concluyd en la necesidad de crear y regirse por

¥ Serma Puche, Op cit., p. 156
¥ Rodriguaz Castro, Op cit., p. 81
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un marco juridico capaz de permitir que los tres paises tengan acceso a sus

respectivos mercados.

Esta necesidad se enfatizé a partir de los cambios en la coyuntura internacional
derivada del acelerado proceso de innovacién cientifica y tecnolégica que ha
conducido a la globalizacion de la economia y de las constantes modificaciones
en la estructura internacional a raiz de los acontecimientos europeos.

Derivado de ello, surge el planteamiento de la negociacion de un Tratado de
Libre Comercio, como resuitado del crecimiento y la diversificacion de los flujos

comerciales entre |os tres paises.
3.1.2 SEMBLANZA DE LA NEGOCIACION DEL TLCAN

En abril de 1990 se llevd a cabo un Foro Nacional de Consulta sobre las
Relaciones Comerciales de México con el Mundo; en las conclusiones de dicho
acontecimiento se presentaron una serie de recomendaciones con el fin de
darlas a conocer al Presidente de nuestro pais en el mes siguiente.

Una de esas recomendaciones alude a la localizacion geografica de México, la
historia de sus relaciones comerciales, la complementariedad y potencialidad de
su economia con respecto a la de Estados Unidos de Norteamérica, por €ello se
concluyé en negociar un Acuerdo de Libre Comercio con este pals.

Por tal razon, Carlos Salinas de Gortari, Presidente de México, viajé a Estados
Unidos con el propodsito de buscar nuevas formas que rigieran los intercambios
comerciales entre ambos paises. Es asi como el 11 de julio de 1990, en la
Ciudad de Washington, los presidentes de México y Estados Unidos de América
platicaron sobre las relaciones bilaterales entre ambos paises, con la inquietud
de ampliar sus relaciones econdmicas. Acordaron el establecer un Tratado de
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Libre Comercio como medio para ampliar los flujos de comercio e inversion y
contribuir al crecimiento sostenido de sus economias.?

Esto marcéd el inicio de las negociaciones encaminadas a materializar un
Tratado de Libre Comercio, por lo que ambos presidentes dieron instrucciones a
sus autoridades encargadas de la politica comercial, Dr. Jaime Serra Puche,
Secretario de Comercio y Fomento Industrial de México y Carla Hills,
Embajadora, Representante Comercial de los Estados Unidos de América, con

el proposito de iniciar consultas y trabajos preparatorios.

En agosto de 1990, los resultados de los trabajos y consultas estaban listos, la
recomendacion de las autoridades comerciales a sus presidentes fue el iniciar
negociaciones formales para la creacion de un Tratado de Libre Comercio entre
México y los Estado Unidos de América, de conformidad con las leyes y los

procedimientos de cada uno de los paises.

Mas tarde, Canada manifiesta su interés por ser parte de las negociaciones de
México y Estados Unidos de América. Asi es como, el 24 de septiembre de
1990, se anuncia que los gobiernos de México, Estados Unidos de América y
Canada, realizarian consultas para evaluar las ventajas y desventajas de una

zona de libre comercio en América del Norte,

Paralelo a ello, el 24 de septiembre de 1990, el presidente de los Estados
Unidos de América solicité la autorizacion de manera formal al Comité de
Finazas del Senado y al Comité de Medios y Procedimientos de la Camara de
Representantes de su pais, para dar inicio a las negociaciones bajo el

procedimiento denominado fast track.*®

"Rodllnuoz Castro, Op cit., p. 62
. y 80l podrd ser

Este procedimiento permfe una ver por =
aprobado o recharado en su tolalkdad por el Cangresa, dentro e ufuu que este procedimeento
N0 IMPICA UNA NEGACIBAVIN A0NEELUrada , da hecho, e procedim «ouvcd de negociaciin de los
textos del Tratado UNAM, Aspectos Juridcos ded TLC, Instruto §e Investigl u
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Se optd por éste, ya que el procedimiento normal para la negociacidn de
acuerdos comerciales en Estados Unidos, requiere que el presidente notifique
al Congreso su intencion de negociar con el exterior. Una vez concluido el
acuerdo, el presidente debe someter a la aprobacién del Congreso el texto del
mismo y el paquete iegislativo necesario para su instrumentacion. El Congreso
puede introducir enmiendas a cada una de las clausulas sometidas a su

consideracion por el presidente.

Ademas de ser incierto y prolongado, el procedimiento usual permite al
Congreso la modificacién sustancial de lo pactado por el presidente de los
Estados Unidos con otras naciones soberanas, habiendo la posibilidad de que
los paises que concluyeron acuerdos con este pais, se vean expuestos a que el

Congreso anule o modifique los términos negociados.

El procedimiento Fast Trak, permite {a consulta parlamentaria previa,
simultéanea y posterior a la firma del acuerdo internacional, aunque el Congreso
unicamente puede aprobar o desaprobar el acuerdo intemacional en su
totalidad, sin posibilidad de enmendar el texto®

Las negociaciones continuaron y el 5 de febrero de 1991, Carlos Salinas de
Gortari, Presidente de México; Brian Mulroney, Primer Ministro de Canada y
George Bush, Presidente de los Estados Unidos de América, anunciaron
formalmente la decisién de dar inicio a las negociaciones trilaterales, cuyo fin
radicé en crear la zona de libre comercio mas grande del mundo.¥

A finales del mes, al Presidente de los Estados Unidos de América se le
autorizd iniciar negociaciones con México y Canada, para el establecimiento de
un Tratado de Libre Comercio. A su vez, el primero de marzo dei mismo afo, el
presidente Bush solicitd a su Congreso por dos afios mas la autorizacion para la

* Rodriguez Castro, Op cit., pp. 9y 10
¥ SECOFL, orvnruncmaelos Trabajos preparaltorios dol Tratado do Libre Comovtio con Norfeomivica, México, 12 da agosto de 1982,
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negociacion del tratado; renovandose su permiso el 24 de mayo de 1991, por el

tiempo solicitado.

En junio de ese afio, se reunieron los responsables de la negociaciéon de los
tres paises a fin de definir cada uno de los temas de la negociacién, asi como el
calendario correspondiente a la misma. Se fijaron inicialmente seis temas de
negociacion y 17 grupos de trabajo que posteriormente arribaron en 18. en el
mismo mes se reunieron los grupos de negociacién con el fin de hacer
intercambio de informacion y precisar los puntos para el desarrollo de los

trabajos.

A inicios del mes siguiente, los directores de la negociacion, Herminio Blanco,
representando a México; Julius Katz, por parte de los Estados Unidos de
América; y de parte de Canada, John Weekes, se reunieron para decidir los
lineamientos que deben seguir ios grupos de trabajo. Durante este mes de julio,
continuaron las reuniones de todos los grupos de trabajo.

El 6 y 7 de agosto de 1991, se entrevistaron los jefes de la negociacidon, para
ser informados por parte de cada uno de los grupos de trabajo lo hasta la fecha
realizado y asi, preparar la agenda de la reunidon ministerial del 18 al 20 de

agosto del mismo ario.

Durante la reunién celebrada en Washington del 18 al 20 de agosto; Serra
Puche, Michael Wilson y Carla Hills, recibieron el informe de los grupos de
trabajo, a base de lo cual se decidieron las nuevas lineas de negociacion y se
planed que la siguiente reunién se realizard en Zacatecas, México, a la cual
acudirian los representantes de los tres Estados contratantes.

La reunién celebrada en Zacatecas sirvié para que las Partes acordaran poner
las disposiciones de la negociacion en un texto.
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Por su parte, los presidentes de México y Estados Unidos se encontraron una
vez mas; Bush invito a Salinas a la residencia presidencial “Camp David” con el
fin de apresurar las negociaciones. Esta reunioén sirvié para establecer que se

debia trabajar con mayor velocidad.

Las negociaciones continuaron y en enero de 1992, cada uno de los lideres de
los grupos negociadores y sus abogados armaron el primer texto compuesto,
indicando en su caso, los desacuerdos de cada pais.3®

Para febrero del mismo afio, se inicia la tarea de reducir el numero de
posiciones contrarias. Por su parte los negociadores en jefe se reunieron en
Ottawa el dia 4, en Virginia el 9 y 10, con el propdsito de evaluar el estado de
las cosas y la realizacion de los preparativos para la siguiente reunion.

Del 17 al 20 de febrero se reunieron en Dallas, en donde cada uno de los
grupos de trabajo y los negociadores en jefe realizaron por vez primera una

larga sesién de negociaciones.

A finales de julio, los equipos negociadores se reunieron en el Hotel Watergate,
en Washington, con el plan de permanecer en el lugar hasta concluir. Su
estancia duré once dias seguidos, realizandose constantes sesiones y

reuniones.

El final estaba a la vista. Los Ultimos pendientes estaban cercanos a su
solucion. Por su parte, los secretarios de comercio y los negociadores en jefe se
reunieron el 11 de agosto de 1992 para revisar el progreso del texto y pora la
afinacion de detalles.

= Borla Tamayo, Arturo, (Coordinador), Pars evaluar o [LGAN. pommﬂsmm N
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Finalmente ese dia, pasados escasos minutos del medio dia, tras catorce

meses de constantes reuniones, los negociadores: Carla Hills de Estados
Unidos; Jaime Serra, de México y Michael Wilson, de Canada, estrecharon sus
manos y por consiguiente anunciaron que se habia alcanzado un Tratado de

Libre Comercio.

Por su parte, cada uno de los Presidentes de los Estados Parte expuso su

reaccion al logro obtenido:

“Este historico acuerdo comercial creard... empleos y generard crecimiento
econdmico en los tres palses. Emparejard el campo de juego en América
del Norte, permitiendo a las empresas estadounidenses incrementar sus
ventas desde Alaska hasta Yucatén... el TLCAN haré nuestras empresas

mas competitivas en cualquier parte del mundo®”,
Bush

*El tratado es un conjunto de reglas que los tres palses acordamos para
vender y comprar servicios en América del Norte. Se llama de libre comercio
porque estas reglas definen céomo y cuando se eliminardn las barreras
arancelarias a libre paso de los productos y servicios entre las naclones;
esfto es, como y cuando se eliminarén los permisos, las cuolas y las licencias
particularmente, las tarifas y aranceles; es decir, los impuestos que se
cobran por importar una mercancla. También es un acuerdo que crea los
mecanismos para dar solucion a las diferencias que surgen en las relaciones

comerciales entre las naciones*'".

Salinas

“El acuerdo era un paso importante hacia la liberacién comercial en América

del Norte**”.
Mulroney
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E! Tratado de Libre Comercio América de! Norte fue ratificado por los gobiernos
en 1993, para finalmente entrar en vigor el primero de enero de 1994.

Como hemos serfialado los paises Parte necesitaban garantizar el pleno acceso
al mercado entre ellos y a su vez, establecer reglas comunes en diversas
materias, es por ello que el TLCAN quedé estructurado de la siguiente manera,
agrupando cada uno de los elementos necesarios para contar con la mayor
zona de libre comercio.

TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMERICA DEL NORTE

PRIMERA PARTE ASPECTOS GENERALES

Capitulo ! Objetivos

Capituio (! Definiciones generales

SEGUNDA PARTE COMERCIO DE BIENES

Capiltulo Il Trato nacional y acceso de bienes al mercado
Capitulo vV Reglas de origen

Capitulo V Procedimientos aduaneros

Capitulo Vi Energia y petroquimica basica

Capltulo Vi! Sector agropecuario y medidas sanitarias y fitosanitarias
Capltulo Vil Medidas de emergencia

TERCERA PARTE BARRERAS TECNICAS AL COMERCIO
Capitulo I1X Medidas relativas a normalizacién

CUARTA PARTE
Capitulo X

QUINTA PARTE

COMPRAS DEL SECTOR PUBLICO
Compras del sector publico

INVERSION, SERVICIOS Y ASUNTOS
RELACIONADOS

Capitulo Xt Inversién
Capitulo XN Comercio transfronterizo de servicios
Capitulo X1l Telecomunicaciones
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Capitulo XIV
Capitulo XV

Capiltulo XVI

SEXTA PARTE
Capitulo XVl

SEPTIMA PARTE

Capitulo XVIil
Capitulo XIX

Capitulo XX
OCTAVA PARTE

Capitulo XXi
Capituto XXI{

Servicios financleros

Politica en materia de competencia, monopolios y
empresas del Estado

Entrada temporal de personas de negocios

PROPIEDAD INTELECTUAL
Propiedad intelectual

DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS
INSTITUCIONALES

Publicacidén, notificacién y adminisiracién de leyes
Revisién y solucién de controversias en materia de
cuotas antidumping y compensatorias

Disposiciones institucionales y procedimientos para la
solucién de controversias

OTRAS DISPOSICIONES
Excepclones
Disposiciones finales

ACUERDOS DE COOPERACION AMBIENTAL
ACUERDOS DE COOPERACION LABORAL

NOTAS

respectivamente.

3.1.3 OBJETIVOS DEL TLCAN

Derivado de sus antecedentes y negociaciones, las Partes dieron origen al
TLCAN, el cual crea un marco juridico donde se consolidan los intercambios
comerciales ya existentes, convirtiéndose cada uno de elios en socio comercial

El TLC representa un elemento clave en las estrategias de desarrollo de los
paises que lo postulan, los cuales consideran que es el instrumento adecuado
para impulsar el crecimiento, favorecer la inversion y el empleo, fomentar el
libre intercambio de mercancias, constituir el mercado mas grande del mundo,
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contrarrestar el proteccionismo, fortalecer la cooperacion, elevar la importancia
y el peso econémico de la regidén, complementar economias y asi alcanzar una
mayor competitividad en el mundo de la globalizacion y la eficacia.®

Lo anterior debe logrario a través del cumplimiento de sus objetivos, los cuales
se encuentran constituidos en el Capitulo Primero, articulo 102 del texto del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte, titulado "Objetivos”.

Art. 102. Objetivos

a) Eliminar obstéculos al comercio y facilitar la circulacién transfronteriza de bienes y de
servicios entre los territorios de las Partes;

b) Promover condiciones de competencia leal en 1a zona de libre comercio;

c¢) Aumentar sustancialmente las oportunidades de inversién en los temitorios de las

Partes;
d) Proteger y hacer valer, de manera adecuada y efectiva, los derechos de propiedad

intelectual en territorio de cada una de las Partes;

e) Crear procedimientos eficaces para la aplicacion y cumplimiento de este Tratado,
para su administracién conjunta y para ia solucién de controversias; y

f) Establecer lineamientos para la ulterior cooperacion trilateral, regional y multilateral
encaminada a ampliar y mejorar los beneficios de este Tratado.

Estos objetivos se desarrollan a través de sus principios y reglas:

e Trato Nacional
e Trato de Nacién més Favorecida

e Transparencia

En cuanto a la interpretacién y aplicacion de las disposiciones de este Tratado,
se hara conforme a lo establecido por los principios y reglas, de conformidad
con las normas aplicables al derecho internacional.

“* Sorra Puche, Op cit,, p. 257
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Por las relaciones que se tengan con otros tratados internacionales, las Partes
confirman sus derechos y obligaciones existentes entre ellas conforme al
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, y demas acuerdos de
los que sean parte. Si resultara la incompatibilidad entre estos acuerdos y el
texto del TLCAN, éste prevalecera en la medida de la incompatibilidad, salvo

que en el mismo se disponga otra cosa.

A su vez, las Partes aseguraron la adopcidn de cada una de las medidas
necesarias para la eficacia de las disposiciones del Tratado de Libre Comercio,
en particular para su observancia por los gobiernos estatales y provinciales,

salvo que en este Tratado se disponga otra cosa.

Abordados los objetivos especificos del Tratado, toca el turno revisar el
especifico de la presente investigacion, es decir, el relativo a la proteccion de
los derechos intelectuales: “Proteger y hacer valer, de manera adecuada y
efectiva, los derechos de propiedad intelectual en territorio de cada una de las
Partes”. Para materializar el presente punto se realizaron diversas
negociaciones las cuales culminaron con la creacion de un Capitulo especifico
para la proteccion de los derecho intelectuales y dentro de los que se

encuentran los relativos a la propiedad industrial.

3.2 EL CAPITULO XVIi DEL TLCAN

El Tratado de Libre Comercio entre México, los Estados Unidos de América y
Canada mejor conocido como TLCAN o NAFTA por sus siglas en inglés,
contiene un capitulo dedicado a la proteccidon y defensa de los Derechos de
Propiedad Intelectual de los particulares y de las empresas de cada una de ias
Partes. Reconociendo y regulando en lo esencial estos derechos, en si mismos.

El contenido del TLC establece reglas sustanciales relativas a la propiedad
intelectual, las cuales se fundamentan en el trabajo realizado por el GATT y los
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convenios internacionales ma&s importantes sobre la materia. Cada pais
protegera adecuada y efectivamente los derechos de propiedad intelectual con
base en el principio de trato nacional, y asegurara el cumplimiento efectivo de
estos derechos, tanto a nivel nacional como en las fronteras.

La contribucién que hace dicho Capitulo para el desenvolvimiento de las
economias de estos paises, debe analizarse a través del desarrollo del
contenido de las negociaciones de esta materia hasta su materializacion en un
Capitulo especifico dentro del texto del Tratado de Libre Comercio Ameérica del
Norte titulado Capitulo XVII — “Propiedad intelectual”.

3.2.1 NEGOCIACION DEL CAPITULO DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Durante las negociaciones del TLCAN celebradas en junio de 1991, en la
ciudad de Toronto, Canadd, se delimitaron las principales areas que debian ser
analizadas, entre estas se contemplo a la Propiedad Intelectual, asignandole un

grupo de trabajo en particular.

El interés por discutir cuestiones sobre esta materia abarco tanto a ios grupos
asesores del sector privado como a los grupos negociadores del sector oficial.

En el mes de julio del mismo afio, en Washington se llevaron a cabo reuniones
entre los negociadores de los tres gobiernos, en lo relacionado a los derechos
de los autores e inventores. Posteriormente a mediados de agosto se realizé
otra reunién en Ottawa, en la cual se expusieron las caracteristicas generales
del sistema de propiedad industrial de cada una de las Partes.

La postura de México en cuanto a las cuestiones de propiedad intelectual en
esos momentos fue el considerar materia de negociacion lo referente a:

TESIS CON o
FALLA DE QRIGEN




o Derechos protegidos por la legislacién, cumplimiento de los tratados
internacionales; discrecionalidad de las autoridades administrativas y
judiciales en la interpretacion de la ley; puntos sujetos a jurisprudencia y
legislaciones conexas. Medidas y procedimientos ante las autoridades

administrativas y judiciales.**

Por otra parte, los objetivos prioritarios de México dentro de las negociaciones
de esta Capitulo se enfocaban por un lado a promover y proteger a los
inventores mexicanos y, por el otro, atraer nuevas tecnologias con el fin de

aumentar la competitividad comercial.®®

Paralelo al anuncio de Carla Hills de existir un compromiso con México para la
proteccién de la propiedad intelectual, el Senado aprobé en Camara de origen
la Ley Federal de Proteccion a la Propiedad Industrial (LFPPI), la cual fue
aprobada el 7 de junio de 1991 por la Camara de Diputados. La creacién de la
LFPPI dio respuesta a las solicitudes y exigencias de cambios en la legislacion

en materia de propiedad industrial.

En este sentido, es indispensable tener conocimiento de la autoridad que esta
facultada para legislar en materia de propiedad intelectual, para ello se
presenta una resefia de ios puntos mas importantes de este aspecto:

Etl régimen de facultades expresas de los Poderes Federales se desprende del
articulo 124 Constitucional, en el que se concede al Congreso de la Unidn
facultades exclusivas para legislar sobre propiedad industrial, a su vez, la
fraccion XXIX — F del articulo 73 de la Carta Magna, establece la atribucion de
expedir leyes tendientes a promover la generacion, difusion y aplicacion de los
conocimientos cientificos y tecnoldgicos que requiere el desarrollo nacional.

“ Juridico dvl TLC, Departamenta de Derecho, México, 1992, p. 92
I -

“* Rodriguez Castro, Op cit., p.&) p— —
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Asi también, el articulo 28 del mencionado precepto legal, especifica la
prohibicién de monopolios, reservandose la nacion io indispensable para el
ejercicio de la soberania y para el cumplimiento de su funcién social, a su vez,
reconoce el derecho de los autores, artistas e inventores recalcando que es por
determinado tiempo el que se goce de los privilegios que les den la proteccidon
de sus obras, sin que con ello se constituya un monopolio.

La fraccidn XV del articulo 82 en relacion con el 28 Constitucional, faculta al
Presidente de la Republica para conceder privilegios exclusivos por tiempo
limitado, con apego a la ley que los rige respectivamente: a los descubridores,
inventores o perfeccionadores de algun ramo de la industria.

Vistos los puntos mas importantes en cuanto a las facultades que la ley
concede a las autoridades para legisiar en materia de ios derechos de
propiedad intelectual. Continuaremos analizando las negociaciones del Capitulo
XVil del TLCAN vy los giros que México mostréd con la LFPPI.

Cuando México inicia las negociaciones con los Estados Unidos de América y
Canada, que condujeron a la conclusion de un Tratado de Libre Comercio; ya
se habian realizado en nuestro pais modificaciones substanciales e importantes
en materia de propiedad intelectual. Por ello, mas adelante se explicaran los
cambios legislativos en materia de propiedad industrial que se realizaron en
Meéxico con anterioridad a las exigencias de! TLCAN.

Retomando la evolucién de las negociaciones, en el caso de México, se da por
anticipado la existencia de estar en condicién de ofrecer una protecciéon mas
amplia a los derechos de propiedad industrial, que seguramente se o habrian
de exigir en las negociaciones. A pesar de lo anterior, se incluyo el tema de la
propiedad intelectual, como uno de los grandes rubros de negociacion, o que
condujo a la creacion del Capitulo XVII del TLCAN, que no obstante que trata la
proteccion sustantiva de los derechos de propiedad intefectual, su parte mas
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relevante se refiere a los mecanismos para lograr la defensa y aplicacién
efectiva de los derechos de propiedad intelectual.

Continuando con las reuniones, las Partes trataron durante la negociacion el
modo de coordinar y articular el contenido del Capitulo para que fuese
compatible con las actividades que desarrolla la Organizacion Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI) y el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros
y Comercio (GATT), convinieron en analizar cada uno de los regimenes de
Proteccién de los Derechos de Propiedad Industrial con el fin de concretar
cuales serian parte del contenido de este Capitulo XViIL.

El contenido del Capitulo referente a la proteccion de los derechos de propiedad
industrial fijo compromisos especificos sobre la proteccion de:*®

e Patentes;

e Marcas;

e Derechos de los obtentores de vegetales;
e Disenos industriales;

e Secretos industriales;

e Circuitos integrados (semiconductores); e

e Indicaciones geogréficas.

3.2.2 LA ARMONIZACION DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
CON EL TLCAN

A partir de la decisidn de actualizar el sistema de propiedad industrial en
México, se llevaron a cabo importantes modificaciones a la legislacién nacional,
este proceso de modernizacion inicia con la promulgacion de la Ley de Fomento
y Proteccion a la Propiedad Industrial en 1991, Esta ley incrementd

4 SECOF, £f Tratado de Libre Comarcio entre México, Canadt y Estados Unicos, México, 12 de agosto de 1093, p33
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sustancialmente el nivel de proteccion de los derechos de propiedad industrial,
asf mismo, los procedimientos administrativos se simplificaron

significativamente y a su vez se fortalecieron las medidas de observancia de

estos derechos.

La Ley de Fomento y Proteccién a la Propiedad Industrial, del 27 de junio de

1991, establecid los siguientes objetivos*’:

Establecer las bases para que, en las actividades industriales y
comerciales del pais, tenga lugar un sistema permanente de
perfeccionamiento de sus procesos y productos;

Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicacion industrial, ilas
mejoras técnicas y la difusion de conocimientos tecnolégicos dentro de los
sectores productivos;

Propiciar e impulsar el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios
de la industia y en el comercio, conforme a los intereses de los
consumidores;

Favorecer la creatividad para el diseflo y la presentacién de productos
nuevos y Utiles;

Proteger la propledad industrial ediante la regulacién de: patentes de
invencién. registro de modelos de utilidad; disefios industriales; marcas y
avisos cornerciales; nombres comerciales; denominaciones de origen, y
secretos industriales;

Prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial 0 que
constituyen competencia desleal relacionada con la misma, y establecer

sanciones y penas.

En conclusién fa importancia del surgimiento de esta ley radico en la creacion
del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; en el conjunto de reformas que
se efectuaron sobre los principios fundamentales del sistema; reformas que
amplian el ambito de proteccion y reformas que procuran fortalecer los

derechos otorgados.

“7 Instifiio de Investigaciones Juridicas, Revista do Derpcho Privedo, UNAM, México, Aflo 4, Num. 12, Septiembra — diclembre 1993,

pp. 356.359
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L.a L.ey de Propiedad Industrial

El primero de enero de 1994 entro en vigor el TLCAN, después de haber
seguido el procedimiento del articulo 133 Constitucional para su aprobacion y

asi convertirse en ley suprema.

A consecuencia de lo anterior, surgié la discusién en cuanto a si era necesario
proceder a la reforma legislativa en materia de propiedad industrial, a fin de
integrar aquellas obligaciones asumidas por nuestro pais, en virtud del
contenido del TLCAN, particularmente en fo relativo a la defensa y aplicacion de
los derechos de propiedad intelectual, atendiendo a que en teoria puede
sostenerse que las normas del Tratado de Libre Comercio son auto-aplicativas
y por lo tanto, no amerita que la legislacién ordinaria se acople para alcanzar

una vigencia plena.

Esta auto-aplicabilidad de las disposiciones del TLC pudo afirmarse, a pesar de
ello, México opto por reformar su legislacién ordinaria en esta materia, lo que
provoco el crear un clima de mayor seguridad juridica.

Asi es como ia Ley de Fomento y Proteccion a la Propiedad Industrial de 1991,
se reformo y adiciono a través del decreto publicado en el DOF el dos de agosto
de 1994, entrando en vigor el primero de octubre del mismo afio. Debiendo
serialar que las reformas modificaron el nombre de la ley, convirtiéndose en la
“Ley de Propiedad Industrial™*®,

Algunas de las reformas efectuadas a la ley de Propiedad Industrial con el
proposito de armonizaria con las disposiciones del TLCAN son las siguientes:

* En ta oxposicion da mativos de fa iniciativa de v adick .umluwxmmmmm a) o
nacesidad do dotar wl MPI de (a de la
aplicacion de |a ley de la maieria; b)n-mm-nqummmalmmmum'-m-mmh
dhllmmu‘wmlmblq\nh-bllmﬂoyc)h do squelios p que al cabo de tres afios
no habie lagredo
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En el area de patentes, el nimero de campos tecnolégicos se restringio a
lo establecido en el Tratado de Libre Comercio; el desarrolio de este
punto sera analizado en el siguiente Capitulo.

Son patentables las invenciones dentro de cualquier campo de la
tecnologia excepto las que se refieren a los procesos esencialmente
biolégicos para la produccién y reproduccion, propagacion de plantas y
animales; el material biolégico y genético tal como se encuentra en la
naturaleza; las razas animales; el cuerpo humano y las partes vivas que
lo componen; y las variedades vegetales, al respecto surgié la Ley
Federal de Variedades Vegetales.

Se especifica como requisito a la novedad absoluta para la protecciéon de
los modelos de utilidad y de los disefios industriales.

En materia de marcas, se definid un concepto de marca notoriamente
conocida, que garantiza una mayor proteccion, al extenderse el
reconocimiento de notoriedad al prestigio adquirido dentro del comercio.

Si una marca no es usada durante tres afios consecutivos, se podra
proceder a la presentacion de una declaracion de caducidad de su
registro y el registro de una marca no produce efecto alguno contra
cualquier persona que importe para su uso, distribucibn o
comercializacion los productos legitimos a los que se aplica la marca.

En cuanto a los secretos industriales se incorporaron disposiciones que
garantizan la confidencialidad y exciusividad de informacion gque se debe
proporcionar a las autoridades gubernamentales, para obtener la
autorizaciéon de comercializar productos farmacéuticos y agroquimicos

que contienen nuevos componentes quimicos.
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e En relacion a la observancia de los derechos de propiedad industrial, se
incorporaron procedimientos de defensa de estos derechos, que
permiten la adopcion de medidas eficaces contra cualquier acto que
infrinja los derechos de propiedad industrial, incluyendo recursos
expeditos para prevenir y desalentar posibles infracciones.

Respecto al fortalecimiento institucional, es necesario senalar las facultades
que se le otorgaron al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMP1) como

autoridad administrativa:

e Se faculto al Instituto Mexicano de ia Propledad Indusirial para garantizar la
administracién eficiente del sistema de propiedad industrial dentro del termitorio nacional.

e Tramitar y en su caso otorgar y/o sustanciar los procedimientos de nulidad y
cancelacion de (os derechos de propiedad industrial.

® Realizar investigaciones de presuntas infracciones administrativas; ordenar y practicar
visitas de inspeccién, requerir informacién y datos; ordenar y ejecutar las medidas
provisionales para prevenir o hacer cesar la violacién a los derechos de propiedad
industrial, e imponer las sanciones administrativas correspondientes en materia de

propiedad industrial.

Las reformas de 1994 a la lLey de Propiedad Industrial incorporaron las
disposiciones del TLCAN, pero es importante sefalar, que algunas de las
disposiciones de la ley tienen aun un mayor alcance que lo dispuesto en el
TLCAN, a razén de ello, es necesario referirse a este punto en el siguiente

Capitulo.
3.2.3 ESTRUCTURA DEL CAPITULO XVIl DEL. TLCAN

No hay duda de que el factor fundamental de ia transformacion de nuestro
marco juridico en materia de propiedad industrial ha sido la apertura de México
al comercio exteriorr Comoc se ha venido explicando en la presente
investigacion, el Capitulo XViHl del Tratado de Libre Comercio de Ameérica del
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Norte denominado “Propiedad Intelectual” es una de las referencias a este
nuevo sistema de proteccion de los derechos de propiedad industrial.

'Dicho Capitulo resulta ser sumamente completo y actualizado al incluir
disposiciones sobre Derechos de Propiedad Industrial en gran variedad de
materias. E| Capitulo en cuestién refleja a su vez, un nivel de proteccion juridica
mas alto del que generalmente se observa para estos derechos en la época

actual, -en el plano internacional.

Este conjunto de disposiciones para la defensa de los derechos de propiedad
industrial en el marco del TLCAN contribuye primeramente en el
desenvolvimiento de las economias de los paises del Norte de América, al
establecer reglas que prevén la competencia desleal dentro de los territorios de
los Estados Parte, logrando con ello la circulacion de mercancias, el traspaso
de tecnologfas y la inversion entre ellos. Asi también, la atraccion de
tecnologias modernas que buscan un mercado como éste, es decir, con
condiciones de seguridad juridica satisfactorias.

Ei Capitulo XVIl establece reglas para la adquisicién y transferencia de
derechos de propiedad industrial, las cuales estimulan a las personas y
empresas de los paises signatarios a innovar productos y procesos, a su vez, a
propiciar la participacion de mayores recursos en las actividades de
investigacién y desamrollo tecnoldgico, creando en cada regién las
circunstancias que procuren el mejoramiento continuo de la tecnologia;
provocando con ello el reforzamiento de la competitividad regional de América

del Norte en una economia global.

Dentro del Capitulo denominado “Propiedad Intelectual” se proporciona
proteccion juridica a los derechos de propiedad industrial, a este respectc los
beneficiarios son los creadores intelectuales de la esfera tecnologica, industrial
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y comercial, los cuales tendran los mejores medios de defensa para sus

legitimos intereses.

De ello, resuitan beneficiados todos aquelios que formen parte de la industria y
el comercio, toda vez que la innovacion de productos, el avance tecnolégico y el
aumento de la competitividad de la region en el ambito internacional permitiran
el crecimiento econdmico. Los beneficiados mas importantes son los
consumidores, que a través del tiempo disfrutaran de un flujo mas abundante y

variado de mejores productos y servicios.

La propiedad industrial a través de las disposiciones del TLCAN, incentiva la
innovacion y el desarrollo tecnolégico de las empresas en la region,
constituyendo asi un motor al dinamismo industrial. También, las previsiones de
dicho Capitulo permitiran desalentar y combatir ia competencia desleal en
cualquier pais Parte del TLLC, de esta manera se facilitara la libre circulacidén de

mercancias, servicios, capitales y tecnologia.

Por ello, las reglas para la proteccion y defensa de los derechos intelectuales
que los Estados Parte deben respetar para brindar certidumbre y seguridad
juridica son indispensables para el desarrollo de los negocios internacionales.

De lo anterior, podemos concluir que los derechos exclusivos de propiedad
intelectual sobre las creaciones industriales representan el medio juridico o
instrumento idéneo por el cual se logran los propdsitos fundamentales, tal es el
caso del capitulo XVII, el cual se basada en los siguientes principios basicos
establecidos por el TLCAN en materia de propiedad intelectual, aplicable al

campo de la propiedad industrial*:

e Cada una de las partes se obliga a otorgar en su temitorio, a los nacionales
de las otras partes, proteccion y defensa adecuada y eficaz para los

“* Cantro Universitaria México, Revisia Responsa, Méxica, Afie 3, Nilero 15, Meyo de 1998, p.31
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derechos de propiedad industrial, y asegurard que las medidas destinadas
a defender que esos derechos no se conviertan a su vez en obstaculos al
comercio legitimo;

e Con objeto de otorgar proteccién, defensa adecuada y eficaz de los
derechos de propiedad intelectual, se prevé la aplicacion de Ilas
disposiclones de diversos tratados intemacionales en materia de propiedad
industrial, a los que los tres paises deberan adherirse en caso de que no
formen parte de los mismos.

« Cada una de las partes podra otorgar en su legislacién interma proteccion a
los derechos de propiedad intelectual mas ampiia que 1a requerida en el
propio tratado;

e Cada una de las partes otorgard a ios nacionales de otra Parte, trato no
menos favorable de!l que conceda a sus proplos nacionales en materia de
proteccién y defensa de todos los derechos de propiedad intelectual;

e Ninguna de las partes tendrd obligacién alguna relacionada con los
procedimientos establecidos en acuerdos multilaterales concertados bajo
los auspicios de la Orpanizacién Mundial de la Propiedad Intelectual, en
relacion a la adquisiciéon y conservacion de jos derechos de propiedad

intelectual;

e Ninguna disposicién del capitulo de propiedad intelectual en el TLCAN,
impedird que cada uno de los paises pueda tipificar, en su legislacion
interna, practicas o condiciones relativas a la concesion de licencias
cuando, en casos particulares, dichas practicas constituyen un abuso de
los derechos de propiedad intelectual con efecto negativo sobre la
competencia en el mercado. Cada una de las partes podrd adoptar o
mantener, de conformidad con otras disposiciones de! tratado, medidas
adecuadas para impedir o controlar dichas précticas o condiciones.

Con esto, el contenido de la propiedad intelectual del TLCAN se encuentra en
la vanguardia del derecho internacional existente en la materia, al ofrecer apoyo
e incentivos para el mejoramiento de la competitividad internaciona! de los

negocios que se desarrollan en los espacios del Tratado.
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Asi también, es necesario sefialar que las disposiciones previstas en dicho
Capitulo son compatibles con los tratados multilaterales administrados por la
OMP! en materia de propiedad industrial, concretamente el texto del Capituto de
Propiedad Intelectual exige a los Estados Parte el cumplimiento de las
disposiciones sustantivas de los siguientes tratados en materia de Propiedad

industrial:

« Convencién de Paris para la Proteccion de la Propiedad industrial

« FE! Convenio internacional para la Proteccién de las Obtenciones
Vegetales, 1978, o la Convencién Intemacional para la Proteccion de
Nuevas Variedades de Plantas, 1991

e El Tratado de Washington para ia Proteccion de los Esquemas de
Trazado de Circuitos Integrados de 1989

En este sentido, es necesario sefialar las categorias especificas o tipos de
creaciones intelectuales para los que prevé proteccion juridica el Capitulo XVii
del TLCAN, el cual consta de 21 articulos y de 4 anexos. La primera parte del
Capitulo se refiere a los principios generales que deben regir a la propiedad
intelectual, estandares minimos de proteccion de los derechos de propiedad
intelectual, a saber: Marcas; Patentes (incluidas las variedades vegetales);
esquemas de trazado de circuitos integrados; secretos industriales; indicaciones

geograficas y disefios industriales.

Asimismo, se establecen disposiciones sobre observancia, es decir, una serie
de medidas encaminadas a desalentar las infracciones a los derechos de
propiedad intelectual, deritro de las cuales se incluyen: aspectos procesales y
recursos en los procedimientos civiles y administrativos, medidas provisionales;
procedimientos y sanciones penales; y la defensa de los derechos de propiedad
intelectual en la frontera. Finaimente, se establece un articuio relativo a la
cooperacion y a la asistencia técnica, y otro referente a la proteccién de la
materia existente.
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" Por Gltimo, se debe precisar que el Capitulo XVIHl del TLCAN denominado
‘Propiedad Intelectual”, pertenece a la Sexta parte del texto del tratado; su
contenido establece la obligacidn de las Partes de proteger en cada uno de sus

territorios a los nacionales de las otras Partes; a su vez, otorgar proteccion y

defensa adecuada y eficaz a los derechos de propiedad intelectual: Propiedad
Industrial y Derechos de Autor. A continuacion se lista el contenido de dicho
Capitulo y posteriormente lo relativo a la materia de propiedad industrial se

desarrolla en la cuarta parte de esta investigacion.

Aiticulo 1701
Articulo 1702
“ Articulo 1703
7 Articulo 1704

An(culo 1705
Articulo 1706
Articulo 1707
Articulo 1708
Articulo 1709
Articulo 1710
Articulo 1711
Artlculo 1712
Articulo 1713
Articulo 1714
Articulo 1715

Anrticulo 1716
Artlculo 1717
Articuto 1718
Articulo 17189

SEXTA PARTE
PROPIEDAD INTELECTUAL
Capituio XVl
Propiedad Intelectual

Naturaleza y ambito de las obligaciones

Proteccién ampliada

Trato nacional

Control de practicas o condiciones abusivas o contrarias a la
competencia

Derechos de autor

Fonogramas

Proteccitn de sefiales de satélite codificadas portadoras de programas
Marcas

Patentes

Esquemas de trazado de circuitos semiconductores integrados
Secretos industriales y de negocios

Indicaciones geogréficas

Disefios industriales

Defensa de los derechos de propiedad intelectual

Aspectos procesales especificos y recursos en los procedimientos
civiles y administrativos

Medidas precautorias

Procedimientos y sanciones penales

Defensa de los derechos de propiedad intelectual en la frontera
Cooperacion y asistencia técnica
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Articulo 1720 Proteccién de l1a materia existente

Articulo 1721 Definiciones

Anexo 1701.3 Convenios de propledad intelectual

Anexo 1705.7 Derechos de autor

Anexo 1710.9 Esquemas de trazado

Anexo 1718.14 Defensa de los derechos de propiedad intelectual

En resumen, el TLCAN es un marco legal que permite la relacién politica,
econdmica, social y cultural, fomentando la integracion y el desarrollo de los
paises signatarios a través de intercambios comerciales, recepcion de inversion
productiva, cooperacidn técnica y cientifica, transferencia de tecnologia, entre
otros. Al incluir el tema de los derechos de propiedad intelectual, el contenido
de este Capitulo se realizo considerando lo establecido por el Acuerdo de los
Aspectos de jos Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio —ADPIC®,

3.3 EITLCANYyEI ADPIC

El TLCAN y el ADPIC son considerados como los primeros acuerdos
comerciales que incluyen ias disposiciones mas amplias sobre los derechos de
propiedad intelectual que involucran a paises del continente americano.

Por ello, se puede decir que el TLCAN contiene disposiciones similares a las
que se negociaron paralelamente en la Ronda Uruguay, por lo que, al igual que
el acuerdo ADPIC, sus disposiciones son de caracter normativo y apuntan hacia
el establecimiento de disposiciones minimas de proteccion a esos derechos.

Dentro del TLCAN y el ADPIC existen diversas disposiciones en la materia
intelectual que convergen entre si y existen areas en las que difieren, tal es el

caso de:

% E1 ADPIC es hoy en dia ol acverdo sobre més consta de 7 paries, 73 articulos Y conatituye
fos principios basicos pare la ion de ta proph i sobre ta de los g

para fa y de loa . de pr ¥ solucion do diferencius y disposiciones pwe su

aplicacion. Documento de la OMC ww.ome o
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DISPOSICIONES GENERALES Y PRINCIPIOS BASICOS

Los primeros cuatro articulos del Capitulo XVil del TLCAN sefalan el nivel
basico de proteccién que las Partes deben dar a la propiedad intelectual, al
igual que del Articulo 1 al 8 de la Parte | del Acuerdo ADPIC.

NATURALEZA Y AMBITO (ALCANCE) DE LAS OBLIGACIONES

El TLCAN establece en su articulo 1701.1. “Cada una de las Partes otorgaré en
su territorio, a los nacionales de otra Parte, proteccién y defensa adecuada y
eficaz para los derechos de propiedad intelectual, asegurandose a la vez de
que las medidas destinadas a defender esos derechos no se conviertan en

obstaculos al comercio legitimo.”

Los paises que son Parte del TLCAN se comprometen a cumplir con lo
sefialado en el articulo 1701.1 a través del establecimiento de un nivel minimo
de proteccion para los derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, también
se establece en el articulo 1701.2 un marco de proteccién adicional que las
Partes deberan cumplir ademas de este minimo nivel de proteccion, es decir, se
obliga a las Partes que en un periodo de tiempo minimo se adhieran y cumplan
con las disposiciones sustantivas de cuatro Convenios internacionales, a saber:

e El Convenio de Ginebra para la Proteccion de los Productores de
Fonogramas Contra la Reproduccion no Autorizada de sus Fonogramas,
1971 (Convenio de Ginebra);

» E| Convenio de Bema para la Proteccion de Qbras Literanas y Artisticas,
1971 (Convenio de Bema),

e El Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial, 1967
{Convenio de Paris); y

e ElI Convenio Intermacional para la Proteccion de las Obtenciones
Vegetales, 1978 (Convenio UPOV), o ia Convencion Intemacional para la
Protecciéon de Nuevas Variedades de Plantas, 1991 (Convenio UPOV).
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En el TLCAN se permite que las Partes establezcan en su legislacién nacional
‘un nive! de proteccién mas amplio y riguroso del que fue descrito en el articulo
. 1701, siempre y cuando no restrinjan el libre flujo de comercio. (Articulo 1702,

Proteccion Ampliada)

Como en el TLCAN, el Acuerdo ADPIC en el articulo 1 (Naturaleza y alcance de
las obligaciones), busca establecer un nivel minimo de proteccion para los
daerechos de propiedad intelectual sefalando que los Miembros aplicaran las
disposiciones del Acuerdo y podran prever en su legislacion, aunque no estaran
obligados a ello, una protecciéon mas amplia que la exigida en el mismo, sin
embargo se les deja libertad a los Miembros para determinar el método
apropiado para aplicar las disposiciones del Acuerdo en el marco de sus

sistemas y usos juridicos.

En el ADPIC, a diferencia que en el TLCAN, se estipula en el mismo articulo 1,
que la obligacion fundamental de cada pais Miembro en el ADPIC es conceder
a las personas de los demas Miembros, respecto de ia proteccion de la
propiedad intelectual, el trato previsto en el Acuerdo. Se define quiénes son
esas personas. Se les da el nombre de “nacionales”, pero incluyen personas
fisicas o juridicas que tienen una relacidon estrecha con otros Miembros sin que
hayan de ser necesariamente nacionales de éstos.

Asimismo en materia de Propiedad Industrial, el ADPIC en el articulo 2
{(Convenios sobre Propiedad Intelectual), requiere que fos Miembros cumplan
con las disposiciones sustantivas del Convenio de Paris, igual que el TLCAN.

En otro aspecto del area de la Propiedad Industrial, encontramos concordancias
y diferencias, como en el caso de las marcas, indicaciones geograficas y

patentes, por mencionar algunos casos.
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TEMA .-

(Disposicléh y Articuloen

TLCAN y ADPIC)

MARCAS

 Articulo 1708,
Marcas

ADPIC

Artlculo 15.

Materia objeto

de proteccion
Articulo 16.
Derechos conferidos
Arsticulo 17.
Excepciones
Articulo 18.

Duracion de la proteccion

Articulo 19.
Requisito de uso

Articulo 20.

Oftros requisitos
Articulo 21.
Licencias y cesién

M =

.

1 FALLA DE ORIGEN

CONCORDANCIAS Y DIFERENCIAS

Los elementos sustantivos de la Parte sobre Marcas en el TLCAN, y
su estructura general, es similar a la Seccién correspondiente en el
ADPIC con algunas excepciones.

Tanto el TLCAN como el ADPIC sefialan que las marcas constituyen
cualquier signo o combinacion de signos que permitan distinguir
productos o servicios, sin embargo para el TLCAN distinguen los
productos o servicios de una persona de los de otra, y para el ADPIC
distinguen los de una empresa de los de otras empresas.

Ambos Acuerdos otorgan a los titulares de las marcas algunos
derechos bésicos e incluyen disposiciones sobre la materia objeto de
proteccibn, registro, licencias y cesion.

La proteccién de ias marcas en el TLCAN incluye la proleccién a las
marcas de servicio, a fas marcas colectivas y también incorpora a las
marcas de certificacion, EI ADPIC no lo estipula.

A diferencia del TLCAN, el ADPIC sefiala (Articulo 15) que cuando
los signos no sean intrinsicamente capaces de distinguir los
productos o servicios pertinentes, los Miembros podran someter la
posibilidad de su registro al caracter distintivo que hayan adquirido
mediante su uso.

El TLCAN y el ADPIC, estipulan que la naturaleza del! producto o
servicio al que se aplique una marca no serd un obstaculo para el
registro.

El ADPIC establece en su Articulo 18, que el registro iniciat de una
marca y cada una de las renovaciones del registro, tendran una
duracion de proteccién de no menos de 7 afios y serd renovable
indefinidamente. Por su parte el TLCAN requiere que estos periodos
de proteccién sean cuando menos de 10 afios.
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TEMA
(Disposicién y Articulo en
TLCAN y ADPIC)

MARCAS

PATENTES

TLCAN

Articulo 1709,
Patentes

CONCORDANCIAS Y DIFERENCIAS

Bajo el TLCAN el registro de una marca puede ser cancelado si la
marca no es usada por lo menos durante un periodo de 2 afios
ininterrumpido, a menos de que existan razones validas presentadas
por el titular. El ADPIC por su parte establece (Ariculo 19) un
periodo ininterrumpido de 3 afios.

E€n cuanto a la proteccién de fas marcas notoriamente conocidas, ni
el ADPIC ni el TLCAN inciuyen disposiciones detaliadas para su
proteccién, hacen referencia a la aplicacién del Articulo 6bis del
Convenio de Paris.

El TLCAN y el ADPIC no permiten las licencias obligatorias o el
establecer requerimientos especiales, tal como el uso con otra marca
que menoscabe la capacidad de la marca para distinguir los
productos o servicios

Finalmente, el TLCAN establece que no se registrardn las marcas
que contengan o consisten en elementos inmorales, escandalosos o
que induzcan a error. Asimismo, prohibe especificamente , al menos
en espafiol, francés o inglés, el registro como marca de palabras que
designen genéricamente {os productos o servicios a los que la marca
se aplique.

Las principales disposiciones del ADPIC y del TLCAN sobre este
tema sefialan que jas patentes podrdn obtenerse por todas las
invenciones, en todos los campos de la tecnologia, siempre que
sean Nuevas, involucren una actividad inventiva y sean susceptibles
de aplicacién industrial.

En el ADPIC y en et TLCAN se podra excluir de la patentabilidad
solamente los casos especificos definidos en ambos Acuerdos

105
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ADPIC

Articulo 27.

Materia patentable
Articulo 28.
Derechos conferidos
Articulo 24.
Negociaciones
internacionales;
excepciones

TEMA
(Disposicién y Articulo en
TLCAN y ADPIC )
 INDICACIONES

"GEOGRAFICAS

JLCAN

Articulo 1712,
Indicaciones geogrdficas

(Articulo 27.3 y 1709.3).

En cuanto a los derechos conferidos al titular, el ADPIC sefiala en el
Articulo 28 que la patente confiere el derecho de impedir que
terceros realicen actos de fabricacién, uso, oferta para la venta,
venta o importacién de productos infractores; a diferencia del ADPIC,
el TLCAN no incluye el derecho de impedir que terceros realicen
actos de oferta para la venta o importacién de productos infractores,
es decir de la materia objeto de la patente sin su consentimiento.

(Articulo 1709.5)

Ei uso de una patente sin la autorizacién del titular se permite bajo
ciertas circunstancias en e! ADPIC (Articulo 31), al igual que en el
TLCAN (Articuio 1709.10), sin embargo, en el TLCAN cualquier pals
Parte del Tratado que no haya otorgado proteccién por patente a
productos agroquimicos y fannoquimicos antes de las fechas
estipuladas en el Articulo 1709.4, tiene la obligacion de otorgar dicha
proteccién, a peticién de! interesado, a cualquier producto de este
tipo si éste ha sido patentado en otro pais Parte y ha sido
camercializado en ese pais por primera vez. El término de proteccién
para las patentes en el ADPIC serad de no menos de 20 afios a partir
de la fecha de presentacion de la salicitud (Articulo 33), el ténmino de
duracién varia en el TLCAN, seran por lo menos 20 aftos a partir de
ia fecha de la presentacion de la soficitud, o 17 afios a partir de la
fecha del otorgamiento de la patente.

CONCORDANCIAS Y DIFERENCIAS

Las disposiciones sustantivas sobre Indicaciones geogréficas en el
TLCAN, es similar a la Seccién comespondiente en el ADPIC.

Tai y como se seflala en el ADPIC (Articulo 22); el TLCAN requiere
que las Partes protejan las indicaciones geograficas conforme a su
legislacién nacional y prevenir cualquier uso Que constituya un acto
de compelencia desleal, en el sentido en el que lo establece e!
Articulo 10bis de! Convenio de Paris.
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ADPIC

Artlculo 22,
Proteccién de las
indicaciones geogrdficas
Articulo 23.
Proteccion adicional de
las indicaciones
geogrdficas de los vinos
y bebidas espirituosas
Articulo 24.
Negociaciones
Internacionales;
excepciones.

E! ADPIC al igual que el TLCAN no permiten el registro de una
marca que contenga o consista en una indicacion geografica
respecto de productos que no se originan en el termitorio, regién o
localidad indicada, sin que el uso de tal indicacién en la marca
induzca al publico a emor en cuanto al origen geogréfico del
producto.

La diferencia entre el ADPIC y el TLCAN en esta materia radica en
que el primero sefiala disposiciones sobre negociaciones para el
establecimiento de un sistema muitilateral para la notificacién y
registro de indicaciones geograficas para vinos y bebidas

espirituosas.

Ambos textos contienen los avances mas importantes en materia de proteccién
de los derechos de propiedad industrial en el comercio, a pesar de ello, las

anteriores comparaciones ejemplifican algunos de los aspectos en que
convergen y difieren en materia de Propiedad Industriat el TLCAN y el ADPIC,

en sus respectivos contenidos.
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CAPITULO IV
CONCORDANCIAS Y DIFERENCIAS DEL TLCAN CON LA LEY
NACIONAL EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

E! Tratado de Libre Comercio de América del Norte establece la proteccion de
los derechos intelectuales en su Capitulo XVIl, dentro de estos derechos se
protege la materia relativa a la Propiedad Industrial, la cual abarca distintas
categorias de creaciones industriales, tales como patentes; disefos y secretos
industriales; marcas; indicaciones geograficas, variedades vegetales y
esquemas de trazado de los circuitos integrados.

Para cada una de estas creaciones industriales determinan derechos exclusivos
a favor de sus creadores y titulares, mediante plazos estrictamente definidos; a
este respecto, es necesario determinar los alcances juridicos que contempla el
Tratado, para valorizar su proteccion en relacion a los derechos que la
legislacién nacional les confiere. Valuando asi, la evolucion del sistema de
propiedad Industrial en nuestro pais y los alcances que ha tenido el TLCAN

desde su entrada en vigor.
4.1 PATENTES Y FIGURAS SEMEJANTES

La Propiedad Industrial protege la realizacion de invencionas; de acuerdo al
articulo 15 de la Ley de Propiedad industrial: una invencién es toda creacion
humana que permite transformar la materia o la energia que existe en la
naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y asi satisfacer sus

necesidades concretas.

Las ideas o inventos, se protegen a través de “patente”, para ello, requieren ser
nuevos, es decir, que no se hallen en el estado de la técnica conocido y que no
sean divulgados en forma oral y escrita, ademas, deben ser susceptibles de

explotacion industrial y tener actividad inventiva.
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Estas creaciones :ndustnales de aplycacusn en actividades productivas tienen
E amplna proteccvon Iegal en el marcd del TLCAN y en el de la Ley de Propiedad
’ lndustnal cuyo f in: pretende estvmular Ia mveshgac;on y el desarrollo de la
tecnologia con efectos obre Ié innovacuén oel mejoramiento de productos y

procesos de producclon

. Los mdlwduos y las empresas que adquleren derechos exclusivos para explotar
“"una nueva’ tecnologla, ‘claro - esta, ganan una ventaja para competir en el
mercado este aliciente es subrayado dentro del Tratado mediante la proteccion

: por patente para las invenciones.
SRR LA PATENTE

La patente es el documento expedido por el Estado para hacer constar el
derecho exclusivo temporal que una persona fisica o juridica tiene para explotar

a nivel industrial un invento que retna las exigencias legales.

En el caso de México, el otorgamiento de patentes data del siglo XIX, la ley
aplicable ha evolucionado a la par de la industria y la tecnologia, adicional a
esto, al formar parte del Convenio de Paris, se adquirieron criterios compartidos

con otros paises, principalmente en el area de patentes.

La proteccién de patentes en la ley nacional se encuentra establecida en el
titulo segundo “De las invenciones, modelos de utilidad y disefios industriales”.
El Tratado de Libre Comercio regula esta materia en su articulo 1709
denominado “patentes”, el cual contiene el minimo sustantivo para el régimen
de patentes en cada una de las Partes.

Este articulo para un mayor entendimiento se divide en doce partes, las cuatro
primeras se refieren a las invenciones patentables y las no patentables, la
quinta alude a los derechos del titular de la patentes segun ampare un producto
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‘0.un proceso las limitaciones de estos derechos se estipulan en la sexta y
séptlma parte' la: revocacnén de la patente por caducidad o nulidad  se
kcontempla en la octava' en la novena parte se establecen las licencias' y la
cesuSn, y Ias IlcenCIas de utilidad publica se especifican en la parte décima; la

: penultlma parte se refiere a la inversion de la carga de la prueba; y la Ultima

“alude al periodo de proteccion. Utilizando esta divisién, realizamos un estudio

comparativo entre la Ley de Propiedad Industrial y el contenido de este articulo.

Invenciones Patentables y No Patentables

TLCAN
Articulo 1709, Patentes

1. Sujeto a lo dispuesto en los pamafos 2 y 3, las Partes

LPI

Articulo 16.

Seran patentables Ias invenciones que sean nuevas,

de una inventiva y susceptibles de

dispondran el o de p para

invencién, ya se trate de pr o de p en
todos los campos de la tecnologlia, slempre que tales
invenciones sean nuevas, vesullen de una actividad

¥ sean de 6n industrial. Para
efectos del presente articulo cada Uuna de las Partes podrd
conslderar que Ias expreslanes acllvldad inventiva” y
sean
las expresiones “no

tespectivamente slnénlmos de
evidentes” y "(tiles”.

2. Cada una de las Partes podvé excluir invenciones de la
i0 impedir en su territorio ta

i de las i para pi ger el
orden publico o la moral, inclusive para proleger la vida o
fa salud humana, animal o vegetal, o para evitar dafio

grave a la o al que la
exclusion no se funde Unicamente en que fa Paﬂe prohibe
ta , en su itorio, de ta materia que

sea objeto de la palen(e.

3. Asimismo, cada una de las Partes podra excluir ae la
patentabitidad:

(a) los. de di éuti y quirtirgicos,
para el tratamiento de seres hurnanos o animales;

(b) plantas y p gani LY

©) p iolégicos para la produccién
de planlas o anlmales distintos de los procesos no
y para dicha pr

No obstante lo sefalado en el inciso (b), cada una de las
Partes otorgard proteccion a las varledades de plantas

un f 1 sui

generis, 0 ambos.

6n industrial, en los términos de esta Ley.

Articulo 4.

No se otorgard patente, registro o autorizacion, ni se
dara publicidad en la Gaceta, a ninguna de las figuras o
instituciones juridicas que regula esta Ley, cuando sus
contenidos o formas sean contrarios a al orden piblico,
a la moral y a las buenas costumbres o contravenga
cualquier disposicién legal.

Articulo 16.

Seran pa(enlab‘es las invenciones que sean nuevas

de

e un
aplicacién mdustrlal

Y
en los términos de esta Ley,

excepto:

para la

prod repr 1y propag: de
plantas y animales;

Los p g

El material biolégico y genético tal como se
encuentran en la naturaleza;

Las razas animales;

El cuerpo humano y las partes vivas que lo
componen, ¥

Las variedades vegetales.
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TLCAN LPI

4. St una Parte no ha dlspues(o el ulorgamlenlo de
para dar pi

y agroquimicos de conlormldad con fo dispuesto en el

pérrafo 1:

- (a) al 1® de enero de 1992, para la materia relacionada con
sustancias que se generen de manera natural, las cuales
sean - p o p por procesos

o deri i i de Jos
i Y Que se a i ] dicina;

TESIS CON
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{b) at 1* de julio de 1991, para cualquier otra materia,

esa Parte otorgard al inventor de cualguiera de esos
o asu . los medios para oblener
pfo(eectén por patente para dicha producto, por ei periodo
en que siga vigente la patente concedida en otra Parte,
pre que el producto no se haya en la
Parte que otorga la proteccién de conformidad con este
pamafo, y que la persona que solicite esa proteccion
[ una opor

Dentro de este subtitulo denominado “invenciones patentables y no
patentables”, es necesario senalar que en el primer parrafo del articulo 1709, se
plasma aquello que la doctrina denomina requisitos positivos de patentabilidad,
tal como lo sefiala el Doctor Rangel en su libro “Derecho Intelectual”. las
condiciones positivas que atafien la naturaleza misma de la creacién, son la
presencia de una invencion en su acepcion legal; que la invencion sea resultado
de una actividad inventiva; que la invencidn sea nueva y susceptible de

aplicacion industrial.

El articulo 1709.3 establece la facultad de poder excluir determinados productos
o procesos de la patentabilidad, no obstante, debe otorgarse proteccion a las
variedades vegetales, ya fuese mediante patente, esquema de proteccién sui
generis o ambos. Por lo que respecta a este tema, hemos determinado un

punto especifico.

Derechos del Titular

TLCAN LPI
Articulo 26,

E| derecho ivo de de la J
patentada confiere a su titular las siguientes

111



5. Cada una de las Partes dispondra que:

(a) cuando la materia objeto de la patente sea un producto,
la patente confiera a su titular el derecho de impedir a
otras personas que fabriquen, usen o vendan la materia
objeto de la p sin el c det titular; y

(b) cuando la materia objeto de la patente sea un proceso,

prerrogativas:

Si la materia objelo de la patente es un
producte, el deretho de Iimpedir a otras
personas que fabriquen, usen, vendan, ofrezcan
en venta o importen el producto patentado, sin
su consentimiento, y

Si la maleria objeto de la patente es un proceso,

el derecho de impedir a ofras personas que
utiicen ese proceso y que usen, vendan,

la patente confiera a su titular el derecho de impedir a
otras personas que utilicen ese proceso y que usen, ofrezcan en venta od;mE::en el pﬂ;vl::'uc;z
vendan o Importen, por lo menos, el producto obtenido consentimiento o
t e ese P , sin el de! ’
titular de la patente.
Limitaciones
Articulo 22.
6. Cada una de las Partes podrd es Eld ue una patente no producird efecto
limitadas a los derechos exclusivos conferidos por una alguno contra:
patente, a8 condicién de que tales excepciones no
interfieran de manera con la I. Un tercero que, en el #mbito privado o

normal de la patente y no p’rovoquen perjuicio, sin rnzén a
los legitimos Intereses del titular de la patente, habidz
cuenta de los el de otras p

wvi.

académico y con fines no comerciales, realk:e
de 5 i

ogit " de
ensayo © de gnseﬂanza Yy para elio fabrique o
utitice un producto © use un proceso igual al
patentado;

c que i quiera o
use el produdo patentado u obtenide por el
proceso patentado, fuego de que dicho producto
hubiera sido introducido licitamente en el
comercio;

Cualquier parsona que, con anterioridad a la
fecha de presentacion de |a solicitud de patente
o, en su caso, de prioridad reconocida, utilice el
proceso patentado, fabrique el producto
patentado o hubiere iniciado los preparativos
necesarios para llevar a cabo ta! utilizacién o
fabricacién;

El empieo de fa invencién de que se trate en los
vehiculos de transporte de ofros paises que
formen parte de ellos, cuando éstos se
encuentren en transito en territoric nacional;

Un tercero que, en el caso de patentes
relacionadas con materia viva, utilice el producto
patentado como fuente inicial de variacién o
propagacién para obtener otros productos, saive
que dicha utilizacién se realice en forma
reiterada. y

Un tercero que, en el caso de patentes

relacionadas con productos que consistan en

materia vlva utilice, ponga en circulacién o

los pr para

fines que no sean de mulllplbcaclén ]

pmpagaclbn después de que éstos hayan sido

en el r el

titutar de la patente, o la persona que lenga
concedida una licencia

112
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TLCAN LPI

-7. Sujeto a lo dispuestc en tos parrafos 2 y 3, no habrd

én en el de ni en et

" goce de los derechos respectivos, en funcién del campo

de la tecnologia, del lerritorio de la Parte en que la

‘- invencién fue realizada, o de si los productos son
h

- TESIS C7%
Revocacién FALLA DE ORIGEN

Articulo 78.

8. Una Parte podrd revocar una patente solamente

cuando: La patenle o registro serdn nulos en los siguientes
casos:

(a) existan motivos que Ia neg. de
otorgaria; o . Cuando se hayan otorgado en contravencion a
las di: sobre isi Yy icil
(b) el otorgamiento de una licencia obligatoria no haya
para el otorgamiento de patentes o registros de
cofregido la falta de explotacién de la patente, modelos de tilidad y disefios industriales.
Cuando se haya olorgado en contravencién a
las disposiciones de la ley vigente en el
momento en que se otorgd la patente o el
registro,

La acclén de nulidad basada en esta fraccién no podrd
fundarse en la impugnacién a la representacién legal
del solicitante de la patente o del registro.

il. Cuando durante el trémite se hublere incurrido
en abandono de la solicitud, y

. Cuando el otorgamiento se encontrare viciado
por error o inadvertencia graves, © se hubiese
concedide @ quien no tenia derecho para
obleneria.

La accién de nulidad prevista en las fracciones | y il
anterlores, podra ejercitarse en cualquier tiempo; la que
deriva de los supueslos previstos en las fr ny
IV anteriores, podrd ejercitarse dentro del plazo de
cinco aftos contado a partic de la fecha en que surta
efectos la publicacién de ia patente o de! registro en la
Gaceta.

Cuando la nulidad sélo alecte a una o algunas
reivindicaciones, o @ una parte de una reivindicacién, la
nulidad  se 4 t de fla

i i o reivindi 1 o la parte de
fas reivindicaciones afectadas. La nulidad podra
declararse en |a forma de una limitacion o precisién de
larei icacion i 2

Licencias y Cesion
Articulo 10 bis, tercer parrafo.

. 8. Cada una de las Partes permitird a los titulares de las Eil derecho a obtenef una patente o un registro podra
asi como ser transferkdo por actos entre vivos o por via sucesoria.

P o
- celebrar contratos de licencia.
Articulo 63,

El titular de la palente o registro podra conceder,
mediante convenio, licencia para su explotacién. La
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Licencias de uti

TLCAN

10. Cuando la legislacién de una de las Partes permita el
uso de |la materia objelo de una patente, distinlo al
permitido conforme al parrafo 6, sin la autorizacién del
titutar del derecho, incluido el uso por el goblerno o por
otras personas que el gobierno autorice, la Parte respetard
las siguientes disposiciones:

(a) fa autorizacion de tal uso se considerard en funcion del
fondo del asunto particular del que se trate;

(b) sélo podré permitirse tal uso si, con anterioridad al
mismo, el usuario potenctal hubiera hecho esfuerzos por
obtener la autorizacton del titular del derecho en términos y
condiclones comerclales sensatas y tales esfuerzos no
hubiesen tenido éxito en un plazo razonable. Cada una de
las Parles podra soslayar este requisito en casos de

en circ de extrema
urgencla o en casos de uso pablico sin fines comerciales.
No obstante, en situaciones de emergencia naciohal o en
circunstancias de extrema urgencia, se notificard al titular
del derecho tan pronto como sea razonable. En el caso de
uso publico sin fines . cuando el g o el
contratista, sin hacer una busqueda de patentes, sepa o
tenga bases comprobables para saber que una patente
vilida es o serd utilizada por o para el gobierno, se
informara con prontitud al ttular del derecho;

(c) el ambito y duracién de dicho uso se limitardn a los
fines para el que haya sido autorizado;

(d) dicho uso serd no exclusivo;

(e) dicho uso no podrd cederse, excepto junto con la parte
de la empresa o del avio que goce ese Uso;

(f) cualquier uso de esta naturaleza se autorizard
el interno de la

Parte que lo autork:e.

(g) a reserva de la proteccién adecuada de 10s intereses
g las asi at . podra
la autorizacion de dicho uso, siempre y cuando las
circunstancias que lo motivaron dejen de existr y sea
improbable que se susciten nuevamente. La autoridad
competente estard facuitada para revisar, previa solicitud
sl estas circur siguen 3

{h) al ttular de! derecho se le pagard una remuneracién
adecuada segun las circunstancias de cada caso, habida
cuenta del valor econdmico de [a autorizacion,

(i) la validez juridica de cualquier resolucidn relacionada
con la autorizacién estara suleta a revision judicial o @ una

licencla debera ser inscrita en el Inslituto para que
pueda producir efectos en perjuicio de terceros.

dad publica

LPI
Articulo 77.

Por causas de emergencia o seguridad nacional y

mientras duren éstas, el Instituto, por declaracién que

se publicard en el Diario Oficial, determinard que la
6n de ciertas p pueda

la concesién de licencias de utilidad pdblica, en los

casos ent que, de ho hacerio asl, se impida, entorpezca

o distribucién de

o la pr [
satisfactores basicos para la poblacién,

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN
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revisién independiente por una autoridad superior distinta;

(i) cualquier resolucidn relativa a la remuneracicn otorgada
para du;ho uso estard sujeta a revisidn Judicial 0 a una
i por una superior distinta;

(k) la Parte no estara obligada a aplicar las condiciones

establecidas en los incisos (b) y (f) cuando dicho uso se rIrESIS CON

permita para cofregir una précuca que, en virtud de un &

procedimiento judicial o se haya

contraria a la competencia. La determinacion del monto de RIGEN

la remuneracion podrd tomar en cuenta, en tales casos, la F

necesidad de corregir fas practicas contrarias a la
p Las ad P estardn

f: para la re i de la

sismpre y cuando resulte probable que las condiciones

que la motivaron se susciten nuevamente; y

() la Parte no autorizara el uso de la materia objeto de una
patente para permitir la explotacién de otra, salvo para
Corfegis una infraccion que hubiere sido sanctonada en un
procedimiento relativo a las leyes internas sobre practicas
contrarias a la competencia.

La existencia de licencias de utilidad publica de acuerdo al contenido del
TLCAN, derivan en el surgimiento de licencias cruzadas, es decir, la
autorizacién por parte de un pais del uso de la invencién contenida en una
patente para permitir la explotacion de otra patente. E! efecto de las
disposiciones de este punto, debe ser el de desalentar a los paises miembros
respecto de legislar disposiciones que permitan el “uso” dentro de sus

respectivos regimenes de patentes.

inversidn de la carga de la Prueba
TLCAN LPI

11. Cuando la materia objeto de una patente sea un
proceso para la obtencion de un producto, cada una de las
Partes dispondra que, en cualquier procedimiento relativo a
una infraccién, el demandado tenga la carga de probar que
el producto supuestamente infractor fue hecho por un
proceso diferente al patentado, en alguno de los siguientes
casos:

(a) el p ido por el p P es

nuevo; o

(b) existe una probabilidad significativa de que el producto
presuntamente infractor haya sido fabricado mediante el
proceso, y el ttular de la patente no haya logrado,

esfuerzos el pi
efectivamente utilizado.

En la recopilacién y valoracién de las pruebas se tomard
en cuenta el interés legitimo del demandado para la
proteccién de sus secretos industriales y de negocics.
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Periodo de Proteccién

Articulo 23.

La patente tendra una vigencia de 20 afios
improrrogables, contada a pariir de la fecha de
presentacién de la solicitud y eslara sujeta al pago de la
tarifa correspondiente.

12. cada una de las Partes establecerd un periodo de
proteccién para las patentes de por lo menos veinte afos,
que se contardn a partir de la fecha de la presentacién de
la solicitud, o de diecisiete afios a partir de la fecha del
olorgamiento de la palente. En los casos en que proceda,
cada una de las Partes podra extender el periodo de
proteccién con el fin de retrasos orig en
p i de apr io

No establece ninguna prémoga.

La patente cumple con cuatro importantes funciones: la de dar proteccion legal
a quienes inviertan en investigacion y desarrollo tecnoldgico; la de resguardar la
tecnologia nacional; es un elemento importante para la comercializacion o
negociacion de la tecnologia y tiene un valor fundamental como fuente de

informacidn tecnoldgica.

4.1.2. Disefios Industriales

Los disefios industriales, son creaciones del espiritu que tienen por objeto
responder a esa necesidad de la industria moderna de explotar el gusto del
publico por medio de la forma y la presentacion de los productos,
independientemente de sus cualidades técnicas®. Estas obras de arte
aplicadas a la industria, se conocen cominmente como “dibujos y modelos

industriales”.

Los dibujos industriales son toda combinacion de figuras, lineas o colores que
se incorporan a un producto industrial con fines de ornamentacion y que le dan
un aspecto peculiar y propio. En cambio, los modelos industriales estan
constituidos por toda forma tridimensional que sirva de tipo o de patrén para la
fabricacion de un producte industrial que le dé apariencia especial y no implique

efectos técnicos.

*! Rangel Medina, Op cit.. p. 53
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Este tlpo de creaciones mdustnales de naturaleza esencialmente estética y
..clara apllcamon en la industria y en el comercio, estan protegidos en México
desde la ley de 1903 y hoy en dia la Ley de Propiedad Industrial los contempla

en su Tituto - Segundo, Capitulo Cuarto ‘De los disefios industriales”.

Por su

importancia, el texto de! TLC incluye en su articulo 1713 la proteccion de éstos.

Condiciones de proteccién de los disefios en general

TLCAN LPI
Artlculo 1713, Disefios industriales Articulo 31.
1. Cada una de las Partes otorgard proteccién a los Seran r os A les que sean
cusehos industriales nuevos u originales que sean de nuevos y ibles de ! I,
p e, iq Parte podra disponer o
que:
Se nuevas los diseios que sean de creacién
(a) los disefios no se N nuevos u orig! si no y difieran en grado significativo, de
difieren en grado ifh de disefios idos o de o de combinaciones de
combinaciones de caracteristicas de disefios conocidos; y Isticas de

(b) dicha pi no se a que
]

La pmleccldn conferida a un disefa Indusxnal no
fos o que

a fur
técnicas.

2. Cada una de las Partes que los req

para obtener la proteccién de disefius textiles,

panicu!armenle en Io que se refere a cualquler costo,
no inje

la oponunldad de una persona para solicitar y obtener esa

proleccusn Cualquler Parte podrd cumphr con esta

sobre disefios

la
industriales o de derechos de autor.

p

uni te por i i de

orden técnico o por la realizacion de una funcion

lécnlca y que no Incofporan nlngun aporte arbitrano del

o cuya

reproducclén exacta fuese necesaria para permitir que

el produclo que incorpora el disefo sea montado

con otro p dei cuat

consmuya una pane © pieza -nlegvanle. esta limitacién

no se apl de pf en los cuales el

disefio radica en forma destinada a permdtir el montaje o

fa conexion multiple de los productos o su conexién
dentro de un sistema modular.

Derechos del Titular

3. Cada una de las Partes otorgara al titular de un disefio
industrial protegido el derecho de lmped:r que oftrag

que no con el del titular
fabrlquen o vendan articulos que ostenten o incorporen un
disefio que sea una copla, o sea una copia en lo esencial,
del disefto protegido, cuando esos actos se realicen con
fines comerciales.

FALLA

TESIS CON
DE ORIGEN

Articulo 22 y Articulo 28

Preceptos aplicables al 4rea de patentes y a su vez, son
empleados en la materia de disefios industriales,
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Limitaciones al derecho

TLCAN LPI

4. Cada una de las Partes podrd prever excepciones
limitadas a ta proteccién de los disefios industriales, &
condicién de que tales excepciones no interfieran de

manera injt con la () normal de los
disefos i proteg ni provoquen (o] la/a)
injustificadamente perjuicios a los legitimos intereses del D [ ‘u."l
titular del disefio prolegido, tomando en cuenta los
intereses legltimos de otras personas. F D ‘&‘n ‘f\',lt Yn )

IXLU' \ d coe 3

& 1y
Periodo de Proteccién
Articulo 36,

5. Cada una de las Partes otorgard un periodo de Elregistro de los disefi ‘ tendrd una vig:
proteccién para los disefos industriales de diez afos como de quince afos improrrogables a partir de la fecha de
minimo. presentacion de la soficitud y eslara sujeto al pago de la

tarifa correspondiente.

El contenido de ambos preceptos juridicos sefialan uniformidad en las medidas
de proteccion de los disefios industriales; respecto de la duracidn de su
proteccidn, nuestra legislacion contempla un limite de vigencia improrrogable de
15 afios, por su parte el TLC senala que la proteccidon sea de diez afios como

minimo.
4.1.3 LOS SECRETOS INDUSTRIALES

En el ambito de los negocios, la industria o el comercio; los individuos o
empresas producen informacion que les da ventajas frente a sus competidores.
Los poseedores de este tipo de informacién en sus negocios, procuran
manteneria en secreto, con el fin de conservar su ventaja, ya que, si alguien no
autorizado conoce esa informacion y la publica, la usa o la vende, provocara un
auténtico dafo a quien la generd, constituyendo “competencia desleal”.

El secreto industrial es todo medio de fabricacion que ofrece un interés practico
o comercial, que puesto en uso en una industria, se mantiene oculto a sus

competidores®2,

2 thid., p.53
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La pi'bte'cciéh del s 'r> o 'dustrlal en la normatividad de la propiedad industrial

- -.en México se ongma con la Ley de 1991, no obstante, la Ley Federal del

: Trabajo (LFT) en su artfculo 134 fraccion Xill y el Codigo Penal para el Distrito
: Federal (CPDF ), en sus artfculo 210y 211, disponen sobre esta materia.

Articulo 134, fraccién X!l LFT

Son obligaciones de los trabajadores:

Xill. Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales y de
fabricaci6n de los productos a cuya elaboracién concurran directa o
indirectamente, o de los cuales tengan conocimiento por razén del trabajo
que desempeiien, asi como de los asuntos administrativos reservados, cuya
divulgacién pueda causar perjuicios a la empresa.

Articulo 210 CPDF,

Se impondra de treinta a doscientas jornadas de trabajo a favor de ia
comunidad, al que sin justa causa, con perjuicio de alguien y sin su
consentimiento del que pueda resultar perjudicado, revele algun secreto o
comunicacién reservada que conoce o ha recibido con motivo de su empleo,

cargo o puesto.
Articulo 211 CPDF.,

La sancién sera de uno a cinco afos, multa de cincuenta a quinientos pesos
y suspension de profesién en su caso de dos meses a un afio, cuando la
revelacién punible sea hecha pos persona que presta servicios profesionaies
o técnicos o por funcionario o empleado publico, o cuando el secreto revelado
o publicado sea de caracter industrial.

Por su parte, la ley de Propiedad Industrial determina en su titulo tercero “De los
secretos industriales”, su proteccion; en cambio, el TLC establece en su articulo

1711, lo relativo a los secretos industriales y de negocios.
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Revelacién, adquisicion, uso y condiciones para la proteccién

TLCAN

Articulo 1711

1. Cada una de las Partes proveerd a cualquier persona
los medios legales para impedir que los secretos
industriales y de negocios se revelen, adquieran o usen
por otras personas sin el consentimiento de la persona que
legaimente tenga bajo control la informacién, de manera

LP!
Articulo 82.

Se considera secreto induslrlal a loda informacién de
que guarde una
persona fisica o moral con caracter confidencial, que le
signifique obtener o una ventaja

frente a en la r de

"
contrart a las p leales del en la medida iy y to de la cual haya
que: adoptado los medios o sistemas suficientes para
s i tri a

(a) la informacicn sea secreta, en el sentido de que, como E,'m,:f,vn:' su confidencialidad y el acceso restringlda

y ién precisas de )
sus \ no sea en g I ni fé Vo La informacién de un secreto industrial necesariamente
de inf :‘95" QUT nor ian €110 debera estar refenda a la naturaieza, caracluisl»cas o
e informacion de que se trate; finali de los prod a los mé
de pfoducclén © a los medios o formas de dls!llbucldn o
{b) la informacidén tenga un valor i ive o de o ién de servicios.
p pr
potencial por ser secreta; y

(c) en las dadas, la que leg e No se considerara secrelo industrial aquella informacion
la tenga bajo control haya did: que sea del dominio plbiico, fa que resulte evidente

para manteneria secreta.

para un técnico en la materia, con base en informacién
previamente disponible o !a que deba ser divulgada por
disposicién legal o por orden judicial. No se considerard
que entra en el dominio publico o que es divulgada por
disposiciéon legal aquella informacion que sea
proporcionada a cualquier autoridad por una persona
que !a posea como secreto industrial, cuando Ila
proporcione para el efecto de obtener licencias,
i i . 0 i otros

., al es, regi
actos de autoridad.

La definicién de secrsto industrial se basa en su valor real y potencial que
adquiere dentro de la economia; su importancia recae en la calidad de secreto y

en su naturaleza de ser no facilmente conocible, asi también en el nivel de

esfuerzos que realiza su poseedor para mantenerio oculto.

2. Para otorgar 1a pmlecclbn cada una de las Partes podra

exigir que un o de negoclos conste en
medios o ¢ discos
Spticos, micr p U otros instr

similares,

La redaccién del parrafo anterior,

precondicion a la proteccion del secreto industrial,

permite a

Articulo 83.

La informacién a que se refiere el articuto anterior,
deberd constar en documentos, medios electrbnicos
magnéticos, discos odpticos, microfiimes, peliculas u
otros instrumentos similares.

las Partes requerir, como

que la informacion se

evidericie. A este respecto, los secretos industriales o comerciales que sean

TESTS €02
FALLA DE ORIGE#
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transfer:dos oralmente o, por otros medlos dlversos a los establec:dos en el
pumo dos del TLCAN pueden resultar excluidos de ia proteccion. .

: De“ acuefdo a esté punto, las leyes de cada territorio deberan ser consultadas

con énticibacic’m, con el fin de conocer si los secretos comerciales deben
““evidenciarse de alguna manera especifica como precondicién para su
" proteccion.

Duracién de la proteccién y concesién de licencias

TLCAN

3. Ninguna de las Partes podra limitar la duracién de la
proteccién para los secretos industriales o de negocios, en
tanta existan las condiciones descritas en el parrafo 1.

LPI

La persona que guarde un secreto industrial podra

fo o 8U uso a un tercero. E) usuario

de no divulgar el secreto

Articulo 84,
'4;- Ninguna de las Partes d 4 ni i el
i o oo ° d: tendra la g
isc a tales | } que por ningtin medio.

diluyan el valor de los secretos lndusirlales o de negocios.

En los convenios por los que se transmitan

técnico, a técnica, X de

Ingenlerla hisica o de detalle, se podran establecer

cléusulas de confidencialidad para proteger los secretos

que las cuales deberdn

precisar  los que P como
confidenciales.

Medidas para mantener el secreto con motivo de registros especiales de
productos para su comercializacién

TLCAN

5. Si, como condicion para aprobar la comercializacién de
productos farmoquimicos o de productos agroquimicos
que utilicen nuevos componentes quimicos, una de las
Partes exige la presentacion de datos sobre

LPI
Articulo 86 bis.

La informacién requerida por las leyes especiales para
determinar la seguridad y eficacia de productos
farmoquimicos y agroquimicos Qque utilicen nuevos
componentes quimicos quedara protegida en fos

o0 de datos de otro tipo que no se hayan publncado y que
sean ios para inar la y eficacia
del uso de dichos productos, esa Parte protegera los datos
que presenten las persomas contra la divulgacién cuando
la generacién de tales datos implique un esfuerzo
considerable, excepto cuando la publicacién sea necesatia
para proteger al publico o salvo que se adopten medidas
para garantizar la proteccion de los datos contra todo uso
comercial desteal.

de los t de 105 que
México sea parte.

interr
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6. Cada una de las Partes dispondra que, respecto a los
datos sefalados en el parrafo 5 que sean presentados a la
Parte después de la fecha de entrada en vigor de este
Tmlado, ninguna persona distinta a la que los haya

do pueda, sin de esta Gftima, contar
con tales datos en apoyo a una solicitud para upfobacldn
de un p un periodo de

su presenlaclén. Para este fin, por periodo razonable se
entenderd normalmente un lapso no menor de cinco afios
a partir de la fecha en que la Parte haya concedido a fa
persona que produjo los datos la aprobacién para poner en
€l mercado su producto, tomando en cuenta la naturaleza T’ESIS
de los datos y los esfuerzos y gaslos de la persona para ON
generarios. Sujeto & esta disposicién, nada Impedlré que
una Pafte lieve a cabo procedimientos sumarios de ALLA DE

6n para tales pr sobre !a base de estudios ORIGEN

de bloequivalencia o blodlsponlbllldad

7. Cuando una de las Partes se apoye en una aprobacién
de comercializacién otorgada por otra de las Partes, el
reriodo razonable de uso exclusivo de la informacidn
proporcionada para obtener la aprobacién se iniclard a
partir de la fecha de la primera aprobacién de
comercializacién.

Los parrafos que aluden a las medidas para mantener el secreto, incluyen el
registro y aplicacién de productos farmacogquimicos y agroquimicos, en cuyo
caso la autoridad sanitaria correspondiente debera adoptar las medidas
requeridas para mantener la confidencialidad de los datos sobre experimentos o
aquellos que sirvieron para obtener la autorizacion para la comercializacion del
producto del que se trate. Previniendo que en un tiempo no menor de cinco
afos a partir de la fecha de aprobacion, nadie pueda apoyarse en los datos
suministrados para obtener una aprobacion de un producto similar.

4.2 MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

Hablar de los signos distintivos en materia del derecho de la propiedad
industrial, implica abordar uno de los aspectos de mas importancia en la
actividad comercial e industrial, puesto que sin la existencia de estos signos
distintivos, el ptblico consumidor se veria imposibilitado de poder seleccionar
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adecuadamente los bienes y servicios que destine a satisfacer sus

necesidades®,

La diferenciacion de productos en el mercado es un factor crucial para la sana
competencia entre las empresas y desde luego, sirve para que nosotros como
consumidores dispongamos de distintas variedades o versiones de un producto
o servicio, y asi poder elegir entre ellos el que mejor satisfaga nuestras

preferencias.

Esta comparacion de productos y servicios, estimula la competencia entre
productores con base en la calidad y en el precio.

4.2.1 LA MARCA

Se considera como marca el signo de que se valen los industriales,
comerciantes y prestadores de servicios para diferenciar sus mercancias o

servicios de los de sus competidores™.

El uso de marcas en la distribuciéon de bienes y servicios en el mercado ha
tenido una importancia fundamentat, con el fin de que la actividad industrial y

comercial evolucione de acuerdo a los intereses de los consumidores.

En México, la legislacidn ha otorgado proteccion a las marcas desde el siglo
antepasado; los cambios legislativos de 1991 vinieron a reforzar la proteccion
que se otorga a las marcas en el pais, para ello, el titulo cuarto “De ias marcas
y los avisos y nombre comerciales” y sus capitulos |, Il, V, VI y VIl se refieren a

la proteccion de este signo distintivo.

% Becerra Ramirez, Op cit., p.165
* Rangaet Madina, David, Trafado do Dorecho Marcario, Portua, México ., 1960, p. 153 « 169
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- La protecc:on de los derechos exclusivos sobre el uso de marcas, tambren se

contempla en el

pitz;llo XVII del TLCAN, cuyo fin, es contribuir a procurar una

'competencta ordenada entre los fabricantes y comerciantes de los Estados

Parte, basada en calldad y precio.

CEl TLCAN eslablece en su articulo 1708 el tema de

“Marcas”, el cual,

cotejaremos con lo que establece nuestra ley nacional.

Acepcién de marca

TLCAN

Articulo 1708. Marcas

1. Para los electos de este Tratado, una marca es
cualquier signo o cualquier combinacién de signos que
permila distinguir los bienes o serviclos de una persana de
los de ofra, inclusive nombres de personas, disefios,
letras, nimeros, colores, elementos figurativos o (a forma
de los bienes o la de su Las marcas las

de servicios y las coleclivas y podran incluir las marcas de
certificacién. Cada una de las Partes podra establecer
que los

como para el reg de las
signos sean visibles.

FALLA DE ~™10gN

LPI

Articulo 88.

Se entiende por marca a todo signo visible que distinga
productos o serviclos de otros de su misma especie o
clase en el mercado.
Articulo 89.
Pueden constituir una marca los siguientes signos:
I. Las visibles,
de

denominaciones y figuras

identificar los productos o serviclos a que se
apliquen o traten de aplicarse, frente a Jos de su
misma especie o clase,

il.  Las formas tridimensionales;

Hil. Los nombres Yy ! o
razones sociales, siempre que no queden
comprendidos en el articulo 90, y

V. Elnombre propio de una persona fisica, slempre
que no se confunda con una marca registrada o
un nombre comercial publicado.

Articulo 93,

Las marcas se registrardn en relacién con productos o
servicios determinados segun la clasificacién que
establezca el reglamento de esta Ley.

Articulo 96.

Las es o de pr 3
fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios,
legatmente constituidas, podran solicitar el registro de
una marca para di , en el

productos 0 servicios de sus miembros respecto de los
productos o servicios de terceros.

TESIS CON
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El TLCAN considera en su concepto de marca como tal a las letras, los
numeros y los colores, sin que deban necesariamente estar combinados con
otros elementos; esto es contrario a nuestra legislacion ya que cada uno de
estos, pueden ser registrados como marca sdélo si estan combinados o
acompariados de elementos que les otorguen un caracter distintivo.

Asi también, los conceptos exigen que el signo marcario sea visible, por lo que
se excluye de cualquier forma la posibilidad de registrar marcas olfativas,

sonoras o inclusive gustativas.

Por otra parte, el contenido del TLCAN permite las marcas de certificacion, es
decir, aquéllas que cumplen la funcidn de atribuir el producto o servicio
distinguido una clasificacion adicional por ser poseedor de ciertas
caracteristicas, por ejemplo, el indicador de ser un producto seguro,
biodegradable o reciclable. En nuestra legislacion no se contempla disposicién

alguna sobre marcas de certificacion.

Derechos del titular de marcas registradas

TLCAN LPI
Articulo 87.
" Los o pl de
2. Cada una de las Partes otorgara al titular de una marca servicios podran hacer uso de marcas en la industria, en
registrada el derecho de impedir, a todas las personas que el comercio o en los servicios que presten. ‘Sin
no con ell ¢ t del tdular, usar en el embargo, el a su uso se obtiene
signos ° para bienes o mediante su registro en el Instituto.

servicios que sean idénticos o similares a aquélios para los

cuales se ha registrado la marca del titular, cuando dicho Articulo 91

uso genere una prababilidad de confusién. Se presumira la °

probabilidad de confusidn cuando se use un signo idéntico No podra usarse ni formar parte del nombre comercial,
para bienes o servicios li¢nticos. Los derechos ariba denominacién o razdn social de ningin establecimiento

se 2 sin o de derechos m una marca registrada o semejante en
previos y no alectardn la posibilidad de que cada una de ;fxaa:;sor;ae ?:I:r:"usléan a'caotrg S‘marca pv:}lamenele
las Partes reconozca derechos sobre la base del uso. registrada, cuando:

1. Se trate de establecimientos o personas morales
cuya actividad sea la produccion, importacion o
comescializacién de bienes o servicios iguales o
similares a los que se aplica la marca registrada.

Articulo 82.

El registro de una marca no producird efecto alguno
contra;

I. Un tercero que de buena fe explotaba en
territorio nacional la misma marca u oftra
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semejanle en grado de confusidn, para los
o servicios,
siempre y cuando el lercero hubiese empezado
a usar la marca, de manera ininterrumpida,
antes de la fecha de presentacién de la solicitud
de registro o del primer uso declarado en ésta.
El tercero tendra derecho a solicitar el registro
de la marca, dentro de los tres afios siguientes al
dia en que fue publicado el regisiro, en cuyo
caso deberd tramitar y obtener previamente |a
declaracién de nulidad de éste.

Uso de la marca

TLCAN

3, Cada una de las Partes podré supeditar la posibilidad
de registro al usa. No obstante, Ia solicitud de registro no
estara sujeta a la condicién de uso efectivo de una marca.
Ninguna de las Partes una L

con fundamento en que el uso previsto no haya tenido
iugar antes de la expiracién de un periodo de tres afios, a
partir de la fecha de soticitud de registro.

LPl
Articulo 151. fraccion il,
€l registro de una marca serd nulo cuando;

L.

II. La marca sea idéntica 0 semejante en grado de
caonfusién, a otra que haya sido usada en el pais
o en el extranjero con anterioridad a la fecha de
la pr i6n de [a licitud de fa marca
registrada y se aplique a los mismo o similares
productos o servicios, siempre que, quien haga
valer el mejor derecho por su uso anterior
compruebe haber usado una marca
ininterrumpidamente en el pais o en el
extranjero, antes de la fecha de presentacién o,
en su caso, de la fecha de primer uso declarado
por el que la registrd;

Articulo 113, fraccién Il

Para obtener el registro de wuna marca duberd
presentarse solicitud por escrito ante el Instituto con los
siguientes datos:

i

| [

. La fecha de primer uso de la marca, la que no
podra ser modificada ulteriormente, o fa mencién
de que no se ha usado. A falta de indicacién se
presumira que no se ha usado la marca;

Procedimiento para su registro

Articulo 119,

Recibida la solicitud, se procederd a efectuar un

4. Cada una de jas Partes 4 un para el
registro de marcas, misma que incluira:

(a) el examen de ias solicitudes;
{b) la notificacién que deba haceme al solictante acerca

de las que fur la negativa de registro de
una marca;

{c) una oportunidad razonable para que el solicitante
pueda responder a la notificacién;

(d) la publicacién de cada marca, ya sea antes o poco
después de que haya sido registrada; y

de forma de ésta y de la documentacidn
exhibida, para si se len los requisi
que previene esta Ley ysu Reglamen(o.

Articulo 122,

Concluido el examen de forma, se procederd a realizar
el examen de fondo. a fin de verificar si la marca es
registrable en los términos de esta Ley.

Articulo 128, segundo parralo.

En caso de que el instituto niegue el registro de la
marca, lo comunicard por escrito al solicitante,
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(e) una oportunidad “razonable ‘para” que. las’ personas
puedan itar la é

del registro de - .

P o los y legales de su
resolucién. .. - . B

unamarca. [ T e Atticulo 127,
Cada u.ns de las Pénes'podré dar ,uné» P! ,A Las luci sobve registro de marcas y sus
a las p s para op: al. 4n ser 7 en las t
registro de una marca, L .
T A Articulo 163.

Procedera la cancelacién del registro de una marca, sl
su titular ha provocado o tolerado que se transforme en
una 1 gené que corresponda a uno o
varios de los productos o servicios para los cuales se
registré, de tal modo que, en fos medios comerciales y
en el uso generalizado por el piblico, la marca haya
perdido su caracter distintivo, como medio de distinguir

el producto o servicio a que se aplique.

Articulo 154,

El titular de una marca registrada podra solicitar por
escrito, en cualquier liempo, la cancelacién de su
registro.

Articulo 156.
L.a declaracién de nulidad, caducidad o cancelacién del

registro de una marca, se hard administrativamente por
el instituto de oficio, a peticién de parte o del Ministetio

Objetos que se distinguen con la marca

TLCAN

-8, La naturaleza de los bienes o servicios a los cuales se
aplicard una marca en ningin caso ird  un

Publico Federa), cuando tenga algun interés la
Federacién.
LPI
Articulo 93.
Las marcas se reg 4n en relacién con pi o
servicios delerminados segin la clasificacién que
el to de esta Ley.

obstéculo para el registro de la marca.

Cualquier duda respecto de la clase a que corresponda
un producto o un servicio, sera resuelta en definitiva por
el Instituto.

Reglas sobre la notoriedad de la marca

6. El Articulo 6 bis del Convenio de Paris se aplicara, con
ja. modificaciones necesarias, a los servicios. Para
determinar si una marca es notoriamente conocida, se
tomara en cuenta el conocimiento que de ésta se tenga en
el sector correspondiente del publico, inclusive aquel
conocimiento en territorio de Ja Parte que sea el resuttado
de la pi én de la marca. Ning de las Partes exigird
que la reputacién de la marca se extienda mas alld del
sector del pablico que normMmalmente trate con (os bienes o
servicios en cuestion.

fculo 90, XV,

g parrato.

Se entenderd que una marca es notoriamente conocida
en México, cuando un sector determinado del publico o
de los circulos comerciales det pals conoce la marca
como consecuencia de las actividades comerciales
desatrolladas en México o en e! extranjero por una
persona que emplea e€sa marca en relacion con sus

oductos o servicios, si como el conocimiento que se
tenga de la marca en e territorio, como consecuencia
de la promocion o publicidad de 1a misma.

A efecto de demostrar la notoriedad de ta marca, podran

emplearse todos los medios probatories permitidos por
esta Ley
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Duracién del registro

TLCAN

7. Cada una de las Partes estipulara que el registro inicial

de una marca tenga cuando menos una duracién de diez

afios ¥ que pueda renovarse indefinidamente por plazos no

menores -a . diez ' afos, slempre que se satisfagan las
i para far

LPI
Articulo 96.

El registro de una marca tendra una vigencia de diez afos
contados a partir de la fecha de presentacion de la
solicitud y podrd renovarse por periodos de la misma
duracién.

Obligacién de usar la marca y sus modalidades

8. Cada una de las Partes exigird el uso de una marca
para conservar el registro, El reg podré se por

Articulo 130,

Si una marca no es usada durante tres afos
consecutivos en los productos o servicios para los que

falta de uso ur de que , como
minimo, un periodo ininterrumpido de falta de uso de dos
anos, a menos que el titular de la marca presente razones
vdlidas apoyadas en la existencia de obstéculos para el
uso. Cada una de las Partes reconocerd como razones
vélidas para la falta de uso las circunstancias surgidas
Indep: de la vol d det titular de Ja marca
que constituyan un obstaculo para el uso de la misma,
tales como restricciones a la importacion u otros requisitos
gubernamentales aplicables a bienes o servicios
identificados por la marca.

9. Para fines de mantener el registro, cada una de las
Partes reconocerd el uso de una marca por una p

fue regi , Pr derd 1a caducidad de su registro, ...

Articulo 130,

.. salvo que su titular o el usuario que tenga concedida
licencia inscrita la hubiese usado durante [0s tres aflos

distinta al titular de la marca, cuando tal uso de la marca
esté sujeto al control del titular.

10. Ninguna de las Partes podrd duﬂcullar el uso en el
comercio de una marca
tales como un uso que disminuya la funcién de la marca
como indicacién de procedencia, 0 un uso con otra marca.

1{ anleriores a la presentacién de
la d de d i6 de idad
o que existan

de 1a

circunstancias surgidas
del titular de la
marca que constituyan un obstdculo para el uso de la
misma, tales como restricciones a la importacién u otros
requisitos gubernamentales aplicables a ios bienes o
servicios a los que se aplique la marca.

Licencia y traspaso de la marca

11. Cada una de las Partes podré establecer condiciones
para el licenciamiento y Ia cesién de marcas, en el

Articulo 136.

El taular de una marca registrada o en trdmite podrd
conceder, mediante convenio, licencia de uso a una o

més p con én a todos o alg de jos

entendido gue no se permitirdn las li s de
marcas y que el titular de una marca regls(rada tendra
derecho a cederia con 0 sin la transmisién de la empresa a
que perienezca |la marca.

o servicios a los que se aplique dicha marca.
La licencia debera ser inscria en el instiuto para que
pueda producir efectos en perjuicio de terceros.
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12. Cada una de las Partes podrd establecer excepciones T'ESIS CON
timitadas a los derechos conferidos por una marca, tal .
como el uso cofrecto de términos descriptivos, a condicidn FALLA DE ORIGEN

de que las excepclones tomen en cuenta los intereses

tegltimes del titutar de Ja marca y de otras personas.

Causas de no registrabilidad

TLCAN LPI
Articulo 90. fraccion VI.

13. Cada una de las Partes prohibird el registro como No serdn registrables como marca:

marca, de palabras, al menos en espafol, francés o inglés,

que designen genéricamenie 10s bienes o servicios, o los Vi. La a otros
tipos de bienes o de serviios, a los que a marca se ortogréfica caprichosa o la COHS"UOCMH amﬂdal
aplique. | de palabras no registrables;

Articulo 4.

. . L N c]
14. Cada una de Ias Parles negart el regisiro a !as marcas ;‘:hféd‘;grg:mla Ga':gll: "; °m:::?r::a§|:r:as"lﬂ::r:: 'o
que icas que regula esta Ley, cuando sus

° qua a errar, o o que © formas sean contrarios al orden pablico, &
puedan igrar o sugerir e una re con fa moral y a las o contr y
pefsonas vlvas o i  legal. e
d de las Partes, © que las "
menosprecien o afecten en su reputacion. Articuto 90. fraccién VII.

No serdn registrables como marca:

VIl. Las que reproduzcan o imiten signos o sellos
oficiales de control y garantia adoptados por un
estado, sin autorizacién de Ja autoridad
competente, 0 moneda, btlle!es de banco,

medio

oficial de pago nacional o ex!ran;erc.

A su vez, el contenido del TLCAN prevé en su texto otras figuras juridicas que
por su importancia deben ser comparadas con el contenido de nuestra
legislacion nacional, tal es el caso de las Denominaciones de Origen.

4.2.2 DENOMINACIONES DE ORIGEN

A diferencia de otras figuras protegidas por la propiedad industrial (patentes,
marcas), la diferencia conceptual que existe entre Indicacion Geogréfica,
Indicacién de Procedencia y Denominacion de Origen y sus formas de
proteccion que se les otorga a estas figuras tanto a nivel nacional como regional
ha creado problemas para la proteccion internacional de la misma.

., TESIS CON
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Por ejemplo, el ADPIC tiende a utilizar Unicamente el térmico indicacion
geogrdfica basado en el articulo 22 de este Acuerdo. Por otro lado, existe la
terminologia utilizada en los Tratados administrados por la Organizacién
Mundial de la Propiedad Intelectual y basicamente utilizan los términos
indicacién de procedencia y denominacién de origen.

Al respecto, es necesario conocer los conceptos de las figuras mencionadas:

Indicacién geografica: de acuerdo a lo que estipula el TLCAN, significa
cualquier indicaciéon que identifica un producto como originario del territorio de
una de las Partes o de una region o localidad de ese territorio, en casos en que
determinada calidad, reputacion u otra caracteristica del producto se atribuya
esencialmente a su origen geografico.

Indicacién de procedencia: es cualquier expresion o signo aplicado a un
producto que se utiliza para indicar el origen geografico del mismo (pais, region
o un lugar especifico). No requiere que el producto en cuestién tenga
determinada calidad o caracteristica derivadas del origen geografico del mismo.

Denominacién de origen: se entiende por denominacion de origen el nombre
de una regién geografica del pais que sirva para designar un producto originario
de la misma, y cuya calidad y caracteristicas se deban exclusivamente al medio
geografico, comprendidos en éste los factores naturales y humanos. La calidad
y caracteristicas del producto se deben exclusiva o esencialmente al medio

geografico de origen.

Las diferencias especificas entre cada una de estas figuras son las siguientes:

Indicacién de procedencia
e Comprende a las denominaciones de origen y a las indicaciones geograficas.
e Solo requiere que el producto haya sido producido en determinada area geografica.

TESIS CON
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Indicacion geografica
 Es definido en forma méas amplia que la denominacién de origen, en el sentido dé que
otorga proteccién a un producto que pueda tener ciera reputacion derivada de su Iugar
de origen, aun cuando la calidad o caracteristicas del producto no se deriven de
factores naturales o humanos que unicamente se dan en esa region geografica

especifica.

Denominacién de origen
s La calidad y caracteristicas del producto se deben exclusiva o esencialmente al medio

geografico de origen.

Elementos de una denominacién de origen

e Nombre de una region o lugar geografico.

« El producto se designa con el nombre del lugar geografico.

e |iga la calidad y caracteristicas del producto con el ambiente geografico
y los factores humanos.

e Previene la eventualidad de que la denominacién en cuestién se

convierta en genérico.
Denominaciones de Origen Mexicanas

Actualmente México cuenta con siete denominaciones de origen protegidas:

Tequila Olinala Ambar de Chiapas Café Veracruz
Mezcal Bacanora Talavera Sotol
Tequila

Es la primera denominacién de origen protegida en México. El 13 de octubre de
1977 se publicé en el DOF la Declaraciéon Genera! de Proteccion a la
Denominacién de Origen Tequila. El 13 de abril de 1978 se obtiene el
Certificado del Registro Intemacional de Denominaciones de Origen de la
OMPL.

_TESIS CON
| FALLA DE oviGEN




" Las caracteristicas y materia prjma utilizada para la elaboracion del producto y
el proéedimiento para su fabricacion seran siempre los que se fijen en la Norma

Oficial de Calidad para Tequila.

La Norma Oficial Mexicana NOM — SCF| — 006 bebidas alcohdlicas — tequila —
- especificaciones. Esta norma se expidié para adecuar el contenido regulatorio
de la denominacién de origen tequila; garantiza que la denominacion de origen
cuente con el debido marco juridico para garantizar su autenticidad. Su objetivo
es establecer las caracteristicas que deben cumplir los usuarios autorizados
para producir, envasar y/o comercializar tequila conforme al proceso que en la
misma se detalla. El campo de la norma es la bebida alcohdlica elaborada con
agaves de la especie “Tequila Weber, variedad azul”, cultivados en las
entidades y municipios senalados en la declaracion de proteccion (Jalisco,
Nayarit, Guanajuato, Michoacan y Tamaulipas).

Mezcal
La Declaracion de Proteccidon de esta denominacién fue solicitada en 1994 por

la Camara Nacional de la Industria del Mezcal, A.C., para amparar el
aguardiente destilado de [a planta de agave, denominada con el mismo nombre.
Su aceptacion se publico en el DOF el 28 de noviembre de 1994. dicha
denominacién de origen debe ser aplicada a la bebida alcohdlica del mismo
nombre a que se refiere la Norma Oficial Mexicana NOM — 070 - SCFI — 1894.

Fue registrada en la Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual, bajo el
Arreglo de Lisboa el 9 de marzo de 1995.

Talavera
La Declaracion de Proteccion de esta Denominacion se publicd en el DOF el 11

de septiembre de 1997, para designar al producto artesanal que cumple con las
disposiciones legales aplicables y que es originario de la region geografica
denominada Zona de la Talavera (Atlixco, Cholula, Puebla y Tecali). Fue
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registrada en la Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual bajo el Arreglo
de Lisboa el 17 de julio de 1998.

Olinald

El 11 de noviembra de 1994, se emitid la resolucién que otorgd proteccién a
esta denominacion de origen, para el resguardo de la artesania de madera
originaria de la regién geografica del Municipio de Olinala (Guerrero).

Bacanora
La Declaracion de Proteccién de la Denominaciéon de Origen Bacanora se

publicé en el DOF el 6 de noviembre del 2000, para ser aplicada a una bebida
alcohdlica que toma su nombre del municipio Bacanora, situado en la Sierra

Centro al este de Hermosillo.

Caré Veracruz
La Declaracién de Proteccion de la Denominacién Café Veracruz se publicé en

el DOF el 15 de noviembre del 2000, para amparar el café verde o tostado.

Ambar de Chiapa =
La Declaracion de esta Proteccion se publicd en al DOF el dia 15 de noviembre

del 2000, la cual se refiere a un tipo de piedra preciosa originaria de Chiapas.

Soto/
La Declaracion de Proteccion de esta bebida alcohdlica obtenida de la planta

conocida como soto/ 0 serenque, originaria de Chihuahua, Coahuila y Durango;
se publicé en el DOF el 13 de junio de 2002.

La regulacién de las denominaciones de origen en nuestra ley de propiedad
industrial se encuentra establecida en el titulo quinto denominado “De la
denominacién de origen”. Respecto de la importancia de su proteccién hay que
aclarar que cuando se alude a las “Indicaciones geograficas”, se comprende
tanto a las denominaciones de origen como a las indicaciones de procedencia;
por ello, el texto del Tratado de Libre Comercio de América det Norte incluye en
su articulo 1710 la proteccion de las Indicaciones Geograficas.




Uso de indicaciones geograficas engafiosas

TLCAN

1. Cada una de las Partes proveera, en relacién con las
indicaciones geograficas, los medios legales para que las
personas interesadas puedan impedir:

~(a) el uso de cualquier medio que, en la designacién o
; presentacién - del producto, indique o sugiera que el
producto de que se trate proviene de un teritorio, regién o
localidad distinta al verdadero lugar de origen, de modo

.-que Induzca al piablico a error en cuanto al origen
geografico del producto;

(b) cualquier ofro uso que constituya un acto de
competencia desleal, en el sentido en que lo establece el
Artlculo 10 bis del Convenio de Parls.

LPI
Articulo 186,

Se entiende por denominacion de origen, ¢l nombre de
una region geogrdfica de pais que sirva para designar
un producto originario de la misma, y cuya calidad o
caracterlsticas se deban exclusivamente al medio
geografico, comprendiendo en éste los faclores
naturales y humanos.

Articulo 167,

La proteccion que esta Ley concede a las
denominaciones de origen se inicia con la declaracién
que al efecto emita el Instituto. El uso ilegal de la misma
serd sanclcnada Incluycndo fos casos en gue venga
tales como “género®,
“tipo®, 'manera'. 'lmnnclén u otras similares que creen
confusién en el consumidor o impliquen competencia
desleal.

Registro como marca

2. Cada una de las Partes, de oﬁclo. si su legislacién lo
permite, o a p de una p se negard
a registrar o anulard el reglslto de una marca que
contenga o consista en una
de productos que no se originan en el \errl(orin reglén o
focalidad indicada, si el uso de tal indicacion en la marca
para esos productos es de naturaleza tal que induzca al
publico a error en cuanto al origen geografico del producto.

Articulo 80. fraccién X.

No seran registrables:

X. Las denominaciones geogréficas, propias o
comunes, Y los mapas, asl como los gentilicios,
nombres y adjetivos, cuando Indiquen -la

cia de o serviclos y
puedan originar cnnluslbn © efTor en cuanto a su
procedencia;

Indicaciones engaiiosas

3 Cada una de Jas Partes aplicarda también las

de los 1y 2 a toda indicacién
geocréﬁca que, aur\que indique de manera correcta el
territorio, regidn o localidad en que se originan los
productos, proporcione al publico una idea falsa de que
éstos se originan en otro territorio, regidn o localidad.

Uso de indicaciones geograficas anterior al Tratado

4. Nada de |o dispuesto en este articulo se interpretard en
el sentido de obligar a una Parte a impedir et uso continuo
y similar de una determinada indicacién geogrdfica de otra
Parte en relacién con bienes o servicios, a sus nacionales
o a los domiciliados de esa Parle que hayan usado esa
indicacién geografica en el territorio de esa Parte, de
manera continua, en relacién con Jos mismos bienes o
servicios u otros relacionados, en cuaiquiera de los
siguientes casos:

(a) por lo menos durante diez afios, o (b) de buena fe,
antes de la fecha de firma de este Tratado.
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Solicitudes de registro y registro de marcas anteriores al Tratado
y plazos para su proteccion

TLCAN LPI

5. Cuando se haya solicitado o registrado una marca de
buena fe, o cuando los derechos sobre una marca se
hayan adquirido mediante su uso de buena fe, ya sea:

{(a) antes de la fecha en que se apliquen estas
disposiciones en esa Parte, o

(b) antes de que fa
protegida en la Parte de origen, nlnguna Parte podra
adoptar ninguna medida para la aplicacitn de este articulo
en perjuicio de la posibilidad de obtener el registro de una
marca, o de la validez del mismo, o del derecho a usar una
marca, con base en que dicha marca es idéntica o similar a
una indicacion geografica.

6. Ninguna de las Partes estard obligada a aplicar este T’ESIS CON

articulo a una Indlcacuén geografica si ésta es idéntica at

nombre 1 en el comun del territorio q [ [ ! -
de esa Parte para los bienes o servicios a los que se aplica F DE ORIGEN

esa indicacion.

7. Cada una de las Partes podrad disponer que cualquier

al articulo en
refacién con el uso o el registro de una marca se deba
presentar dentro de los cinco afos siguientes al momento
en que el uso contrario de la indicacién geografica
protegida se conozca en forma general en esa Parte, o
posteriores a la fecha de registra de ta marca en esa Parte,
siempre que ja marca haya sido publicada para entonces,
si tal fecha es anterior a aquélla en que el usc contrario
legé a ser conocido en forma general en esa Parte, y que
la indicacion geografica no se haya usado o registrado de
mala fe.

8. Ninguna de las Partes adoptard ninguna medida para la
aplicacién de este articulo en perjuicic del derecho de
cualquler persona a usar, en 1as actividades cumerciales
su nombre o el de su en esa

excepto cuando dicho nombre censtituya la totalidad o
parte de una marca vélida existente antes de que la
indicacion geogréﬂca vuera pmleglda y con la cuatl exista
pt do dicho hombre se use
de tal manera que induzca a error al publico,

Limitaciones a la obligacién de proteger las indicaciones geogrificas

9. Nada de lo di en este se en
el sentido de obligar a una Parte a pvo(eger una indu:aclén
geogrdfica que no esté protegida, o que haya caido en
desuso, en la Parte de origen.
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Adoptar el Arreglo de Llsboa hubiese facilitado la Protecciéon de las
f-Denommacuones de Ongen, de esta manera, las partes quedan obligadas a
‘,; ‘otorgar proteccton a las denominaciones de origen, entendiendo como tal a la
: 'denommamén geogréfca de un pais, de una regidén, o de una localidad que
‘sirva. para designar un producto originario de la misma, cuya calidad o
'U,caracterisllcas se deban esencial o exclusivamente al medio geografico,

“incluyendo los factores naturales y humanos.

Canada y Estados Unidos no son parte del Arreglo de Lisboa, pero en el
TLCAN se disefio un mecanismo para proteger “productos tipicos”. Bajo el rubro
de productos distintivos, las Partes establecen:

Capitulo I
Trato nacional y acceso de bienes al mercado

Articuio 313. Productos distintivos
El Anexo 313 se aplicara a las normas y el etiquetado de los productos
distintivos indicados en dicho anexo.

Anexo 313
Productos distintivos

1. México y Canad4 ...

2. Estados Unidos y México ...

3. Canad4d y Estados Unidos reconoceran el tequila y el mezcal como
productos distintivos de México. En consecuencia, Canadd y Estados
Unidos permitirdn la venta de producto alguno como tequila o mezcal, a
menos que se hayan elaborado en México de acuerdo con las leyes y
reglamentaciones de México relativas a la elaboracion de tequila y mezcal.
Esta disposicién se aplicard al mezcal, ya sea a la fecha de entrada en
vigor de este Tratado, o 90 dias después de la fecha en que el gobiemo
haga obligatoria la norma oficial de este producto, lo que mas tarde ocurra.

Este sistema denominado proteccién de productos distintivos, trae como
consecuencia que estos en su calidad denominaciones de origen, no tuvieron
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que satisfacer los requisitos legales de las otras Partes. De antemano, el
mezcal - al momento de la firma del TLCAN no estaba certificado como
" denominacién de origen, a pesar de ello su proteccion fue especial.

México hasta hoy, a otorgado el titulo de “denominacion de origen” a otros
productos, que al igual que el tequila y el mezcal requieren ser protegidos por el
TLCAN, no en calidad de productos distintivos, sino en su faceta de

denominaciones de origen.

Nuestro sistema juridico mexicano no estipula expresamente la proteccion de
las indicaciones geograficas, ya que se refiere a este tipo de proteccion
mediante "denominaciones de origen”, y solo si se utilizan como sindnimos se
estaran acorde con las obligaciones que establece el TLCAN.

43 LOS ESQUEMAS DE TRAZADO DE CIRCUITOS INTEGRADOS

Durante los Ultimos afios la tecnologia ha revolucionado la vida en todos los
aspectos, al evaluar su crecimiento en nuestro entorno social, nos encontramos

con un denominador comuan: los circuitos integrados.

Estas diminutas piezas realizan multiples funciones y por ello, su uso en nuestra
vida diaria es tan comdn que no nos damos cuenta que estan presentes todo el
tiempo en nuestras vidas y en algunos casos incluso en nuestro cuerpo.

El tamafio de los circuitos y su complejidad estan relacionados con sus
funciones, su costo para producirlos (una gran parte del costo en el desarrolio
de un nuevo circuito integrado se debe al tiempo y al esfuerzo que se invierte
en disefiar los esquemas de trazados) y el mercado. Un circuito integrado
podemos definirlo como el mecanismo electrénico en el que numerosos
elementos, como transistores, capacitores y resistores son fabricados sobre o
dentro de una placa de material semiconductor, usualmente silicdn, junto con

sus interconexiones en finos cables de metal.
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'Algunas de las Ieglslactones internacionales aun no contemplan que sean
objeto de proteccnén los circuitos integrados considerados en si mismos, como
tampoco protegen su funcion; aquelias que si los protegen dirigen su objetivo
vl unlca y exclusivamente al esquema, arquitectura, disefio o topografia del

" "circuito integrado.

Hasta hace algunos afios, las leyes de protecciéon a la propiedad intelectual
eran insuficientes para salvaguardar este tipo de creaciones ya que en si
mismos no eran patentables, por carecer del requisito de novedad y nivel
inventivo, por otra parte era incompatible darle proteccidén a través de las leyes
de derecho de autor, puesto que éstas protegen trabajos artisticos y literarios.

Ademas el peligro potencial de que un esquema original de circuito sea copiado
por fabricantes competidores que desean evitar el caro proceso de disefio ha
crecido; el competidor que realiza la copia ilegal reduce las ganancias de su
creador original sobre la inversién, a la vez que se trata de un desincentivo serio

para el desarrollo de nuevos esquemas.

Hasta 1997, México no contemplaba proteccidn para esta clase de creaciones
sin embargo, el 26 de diciembre de 1997 se publicé en el Diario Oficial de la
Federacion el Decreto que reforma y adiciona la Ley de Propiedad Industrial, se
adiciono un Titulo, el Quinto Bis, denominado “De los Esquemas de Trazado de
Circuitos Integrados”, con el fin de cumplir con las obligaciones contenidas en el
articulo 1710 de! TLCAN.

Proteccién ccnforme al Tratado de los Circuitos integrados

TLCAN LPi

Titulo Quinto Bis.
Articulo 1710, De los esquemas de trazado de circuitos integrados.

1. Cada una de las Partes pmlegera los esquemas de
trazado de (esquemas de
trazado) de conformidad con lo sefialado en los Asticulos 2
a 7,12y 16(3). excepto el Anlculo 6(3). del Tratado sobre
fa F cto de ilos
Integrados, abierto a la firma el 26 de mayo de 1989.
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Cumplimiento a las normas especificas para considerar ilegal su importacién,
venta y distribucién

TLCAN

2. Sujeto al parrafo 3, cada Parte considerara como ilegal
que cualquier persona que no cuente con el
consentimiento del titular del derecho Iimporte, vendz o
distribuya de otra manera con fines comerciales:

(a) un de p

(b) un circuito integrado en el gue se encuentre
incorporado un esquema de trazado protegido; o

(c) un articulo que incorpore un circuito integrado de esa
Indole, solamente en la medida en que éste contenga un
de rep

3. Ninguna de las Partes podra considerar ilegal ninguno
de los actos a que se refiere el parrafo 2, respecto de un
circuito integrado que incotpore un esquema de trazado

te o de articulo  que
Incorpove dicho circuito integrado, cuando la persena que
realice u ofdene esos actos no supiera y no tuviera bases
razonables para saber, cuando adquirié el circuito
integrado o el articulo que lo contenia, qQue incorporaba un

de rep e,

LPI
Articulo 178 bis 4.

El registro de un esquema de trazado confiere a su
titular el derecho de impedir a otras persona que, sin su
autorizacion:

(3 en su el esq de
trazado protegido, o cualquiera de sus partes
que se considere original por sl sola en los
términos de la fraccién V del articulo 178 bis 1
de esta Ley, por incorporacién en un circuito
integrado o en otra forma, y

itl. Importen, vendan o distribuyan en cualquier
forma para fines comerciales:

ay El de trazado protegi

b) Un clrcuito integrado en el que se
incorpore un esquema de trazado
protegido, o

c) Un blen que incorpore un circuito
integrado que a su vez se incorpore un
esquema de trazado protegido
reproducido itlcitamente.

TESIS CON
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Tramite de la reclamacion

4. Cada una de las Partes establecerd que, a partir del
momento en que la persona a la que se hace mencién en
el parrafo 3 reciba aviso suﬁclenle de que el esquema de

parralo.

178 bis 6,

A patir del momento en que el tercero de bueno fe
reciva aviso suficlente de que el esquema de trazado

trazado se ha reproducido ilegal sa
llevar a cabo cualquiera de los actos respeclo al inventario
en existencia o pedido con anterioridad a ta

pueda g se ha reproducido ilicitamente, estarad
obllgado al page de una regalla razonable que

pero para ello se le podra exigir que pague al titular del

una suma equ a la regalia razonable que
commesponderia bajo una licencia libremente negociada de
tal esquema de trazado.

corresp la bajo una lice

de tal esquema de trazado, para agotar el inventario en
existencia o los pedidos hechos con anterioridad a la
notificacién.

Prohibicién de licencias obligatorias

n Parte p

Articulo 178 bis 7, Gltimo parrafo.

Para Ja transmisién o licencia de los derechas que

5 ird las i i i ias de
3 g P un g de un ~esquema de trazado
de e integrados. gido seran " les tas
en esta Ley, No p el otor de I
obligatorias.
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El prohibir las licencias obligatorias en el contenido del TLCAN implica la
posibilidad de que el particular no pueda abastecer al Pais del producto, asf
como prohibir la importacion del mismo durante el tiempo que decida, a este
respecto, el Estado carece de toda defensa juridica para prevenir el resultado
de los dafios que cause esta decision.

Registro como fuente

TLCAN LPI
Articulo 178 bis 3.

. El registro de un esquema de trazado lendra una
8. CL:quuIer Parte que exija el regi como c de diez afos improrrogables contados a partir
::': :| e e prgfm;én ma ::m'::z;:"‘:mesrda '@ ae la fecha de presentacisn de la solicitud de registro y
j d dil N
expiracién de un periodo de diez afios a partir de Ja fecha: estard sujeta al pago de la tarifa comespondiente

(a) de presentacion de la solicitud de registro; o

(b) de la p ) | del de
trazado, en cualquier parte del mundo en que tenga lugar.

Uso como fuente

Articulo 178 bis,

Los i (-1
7. Cuando una Pane no exija el reglslro como icid r y de‘ i’y de ser ':
para la pt de un do, la Parte te titulo. “De | T memt e 2. d
dispondra un término de proteccién no Inferior a diez afios Z,if,’,’,’;s in(egr:}!us'e os esquemas de trazado de
desde la fecha de la primera explotacién comercial del ”
de en parte del mundo en que

tenga lugar.
Caducidad TEST:.) L—

FALLA DE ORIGEN

8. No obstante lo dispuesto en los pérralos 6y 7, una Parte
podra e la p quince afios

que
después de la creacion del esquema de trazado.

Plazo de cumplimiento de obligaciones para México

9. El Anexo 1710.9 se aplica a las Partes sefialadas en Anexo 1710.9 del TLCAN.

ese anexo.
México realizard su mayor esfuerzo para paner en practica

lo antes posible las obligaciones sefialadas en el Articulo
1710, y fo hard en un piazo que no exceda de cuatro afios
después de la fecha de entrada en vigor de este Tratado.

México cumplié con el compromiso internacional impuesto por los paises
desarrollados miembros del TLCAN de homogeneizar su legislacion nacional
con el contenido del Tratado. La materia de trazado de circuitos integrados no
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fue la Unica area novedosa que incluyo en su legislacion, las variedades
vegetales forman parte de esta nueva forma de proteccion.

4.4 LAS VARIEDADES VEGETALES

La actividad humana que consiste en desarrollar tipos de plantas mejor
adaptadas a las necesidades y deseos del hombre, se conoce con el nombre de

“obtencién de variedades vegetales”.>®

Estas variedades contribuyen a aumentar la cantidad, mejorar la calidad y a
reducir el costo de los productos ofrecidos en el mercado, ya sean alimenticios
o materias primas destinados a la industria. Los creadores de variedades
vegetales son reconocidos con el derecho de obtentor, como forma de
propiedad intelectual, el cual, permite la explotacion exclusiva por tiempo

determinado.

En México la Ley de Fomento y Proteccidon a la Propiedad Industrial en 1991,
establecia en su articulo 20 la patentabilidad de las variedades vegetales. Al ser
reformada en 1994, las variedades vegetales carecen de proteccion a través de
patente de acuerdo a lo dispuesto en su articulo 16 fraccion V. Ello no significo
la desproteccion, ya que al ser vigente la ley de 1994, establecid en sus

articulos primero y quinto transitorios, lo siguiente:

PRIMERO. El presente Decreto entrara en vigor el 1° de octubre de 1994,
con excepcién de la fraccion V del articulo 16 reformado, que entrara en vigor
el 17 de diciembre de 1994.

QUINTO. Hasta en tanto se expida la Ley que cumpla con las disposiciones
sustantivas del Convenio Interhacional para la Proteccion de las Obtenciones
Vegetales, 1978, 0, en su caso, con {as de ta Convencion Internacional para
la Proteccidon de Nuevas Variedades de Plantas, 1991, el Instituto recibird las

% Rangel Medina, “Derecho de Propiedad...”, p. 55
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solicitudes de los obléhlores de vegetales para variedades en todos los
géneros 'y especies vegetales a que se refiere la fraccion V del articulo 16

-" reformado, que le sean presentadas a partir de la entrada en vigor de este
Decreto, y en su momento las remitird a la autoridad competente para que
ésta continte el tramite.

Con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, su
texto estableci6 que cada una de las Partes otorgara proteccion a las
variedades de plantas.

Articulo 1709.3 ditimo parrafo:

Cada una de las Partes otorgard proteccion a las variedades de plantas
mediante patentes, un esquema efectivo de proteccién sui generis, 0 ambos.

A este respecto, México tuvo que analizar las conveniencias economicas y la
capacidad tecnolégica como factores para qué nuestro pais eligiera el tipo de
proteccion de las Variedades Vegetales, lo cual culmind en un sistema sui
. generis; proteger al obtentor de una nueva variedad conforme al sistema
- establecido en el Convenio Internacional que creo la Unién Internacional para la
Proteccion de las Obtenciones Vegetales (UPOV)®.

Por consiguiente, en México la Ley Federal de Variedades Vegetales, entré en
vigor el 26 de octubre de 1996. El objetivo fundamental de esta ley es el fijar las
bases y procedimientos para ia proteccion de los derechos de los obtentores de

variedades vegetales.

El derecho de obtentor, es decir, la persona fisica o moral que tiene derecho a
registrar la nueva variedad y a solicitar que se expida el documento que lo
acredita “titulo de obtentor”, el cual es expedido por la Secretaria de Agricultura,
Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentos (SAGARPA), a través del
Registro Nacional de Variedades Vegetales. Este titulo posee caracteristicas

“la uPov es una organizacidn Inlergubernamental con sedo en Ginobra, Suiza. Se basa en el Convenio Internacional para la
tal como ha sido 1evisado desdo su firma en Paris ef 2 do diciembre de 1961. el objotivo de este
C i osln do las ob un derocho i UPOV, Goneral, Ginebra, 1993.
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Unicas y particulares a fin de adecuarlo al objeto de proteccidon “variedades
vegetales”, otorgando el derecho exclusivo para su explotacién.

Ley Federal de Variedades Vegetales‘7

Se publicd en el Diario Oficial de la Federacion el 25 de octubre de 1996, esta
integrada por seis titulos; 48 articulos y seis disposiciones transitorias.

El primer titulo esta dedicado a las Disposiciones Generales, el cual, incluye los
conceptos operativos y las atribuciones de la SAGARPA. El titulo segundo
integrado por cuatro capitulo, determina los derechos y las obligaciones del
obtentor, la solicitud y el otorgamiento del titulo que protege el derecho del
obtentor, la transmisidn de los derechos y las licencias de emergencia. Del titulo
tercero al sexto, reguia todos los aspectos administrativos, es decir, forma de

registro, infracciones, sanciones, etc.
La necesidad de proteger juridicamente las obtenciones vegetales se basa en:

= Pemmitir que los obtentores obtengan una recuperacion razonable de sus
inversiones,

= Proporcionar un incentivo para continuar 0 aumentar las inversiones en el
futuro y, finalmente, pero no menos importante,

¢ Reconocer el derecho moral del innovador a ser reconocido como tal, y
su derecho econdmico a percibir una remuneracion por sus esfuerzos.

Por lo tanto, la creacién de nuevas variedades es una actividad econdmica
importante que contribuye de numerosas formas el bienestar de la sociedad y
que en un sin numero de casos al igual que las diversas figuras juridicas
reguladas por el Derecho de Propiedad Industrial, son indispensables para la

supervivencia del hombre.

M g necesario aclarar que la Loy Federal de carece da i of articulo 28 de nuestra Carla
Magna sdlo contempla & los Derechos de Autof v a los de la creacion ial. Ya que al excluir a las vasiodades
vegeolales da la Loy de Propiedad Indusiriat y crear una ley espocial quo las raguie, se le concedit aulonomia y por ko tanto adquirié una
jerarquia indepondiente y similar a Ia que lienen 1oa Dorochos de Autor y los Darechas de Propiedad Industrial.
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Primera.

Segunda.

CONCLUSIONES

E! derecho de propiedad intelectual evoluciona con el paso del tiempo,
adaptandose a las nuevas y cambiantes necesidades de los paises y de
la comunidad internacional, conforme se modifican alrededor del mundo
las actividades intelectuales, la industria, el comercio y las tecnologias.
El régimen juridico nacional e internacional de la propiedad intelectual
ha sufrido profundas modificaciones como producto de la revolucion del
conocimiento.

Una adecuada protecciéon de los derechos de propiedad intelectual
genera consecuencias positivas en el mercado. Es importante porque
promueve la creatividad de ias personas permitiendo que la imaginacién
y ol ingenio sean remunerados.

Tercera. Todos los tratados intemacionales que regulan el sistema de propiedad

Cuarta.

industrial, establecen como caracteristica la armonizacion de los
sistemas nacionales de propiedad industrial; el principio de trato
nacional, para facilitar la interpretacién judicial internacional y unificar las
leyes entre los paises que ofrecen diferentes formas de proteccién; y el
establecimiento de un estandar de proteccion minima que se debe
conceder sin importar la legislacién interna de cada pais.

La acertada proteccion de los derechos de propiedad industrial es un
factor fundamental para alentar el esfuerzo innovador en materia
tecnoldgica y de modernizacién comercial, por lo que no otorgaria en
tiempo y bajo las formalidades de la Ley tiene implicaciones juridicas y
econdmicas muy importantes, ocasionadas por quienes compiten
deslealmente violando derechos de propiedad industrial de terceros.
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Quinta. La creaciéon de la riqueza en la actual economia, depende en gran
medida del grado de conocimientos tecnolégicos, sefalando la
importancia de contar con un sistema de propiedad industrial bien
estructurado, haciendo hincapié en ia creatividad, los conocimientos y la
informacién como cuestiones clave para los paises en desarrollo.

Sexta. La importancia del desarrolio cientifico y tecnoldgico, empuja a los
gobiernos a buscar nuevas formas de proteccion, ya que la tecnologia

significa ingresos por comercializacidn.

Séptima. El Estado debe considerar para una estrategia de innovacién tres
componentes basicos, la propiedad intelectual, las inversiones y la
seguridad juridica. Donde la propiedad intelectual ha de racionalizarse
como un problema estratégico de Estado, vinculado con la proteccion de
la creatividad y la inventiva nacional; y como una herramienta para la

difusion de una cultura para la innovacion.

Octava. El capitulo mas elaborado y avanzado en disposiciones de derecho en
materia de propiedad intelectual en un acuerdo comercial entre paises,
es hasta la fecha el contenido en el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte “TLCAN". La creacién de zonas de libre comercio se
ha perfilado como un método para impulsar el comercio intraregional.
Convirtiendo la competencia de los mercados en una descarmnada guerra

por el control del conocimiento.

Novena. Uno de los aspectos sobresalientes del TLCAN, consiste en que deja
amplia libertad a las partes contratantes para otorgar en su legislacion
interna proteccion mas amplia que la otorgada en el propio tratado, lo
que en el caso de México, se puede reflejar en cada una de las dreas
que protege la propiedad industrial.
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Décima. No hay duda de que el factor fundamental en la transformacién de
nuestro marco jurfidico en materia de propiedad industrial ha sido la
apertura de México al comercio exterior, o cual ha empujadoc a
transformar su sistema de propiedad industrial. Entonces la legislacion
nacional (Ley de Propiedad Industrial y Ley Federal de Variedades
Vegetales) y el TLCAN, concretamente su capitulo XVI| son ia referencia
obligada de esta proteccion.

Décima primera. En la nueva economia del conocimiento, los Derechos de
Propiedad Industrial seguiran evolucionando y a través de alguna de sus
figuras prevaleceran, ya que en un futuro muy cercano deberan
abarcaran protecciones como las selecciones y disefios de embriones,
incluidas la fertilizacién in vitro y la clonacion, las cuales serén la reglay

no la excepcion.
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