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INTRODUCCION

La presente investigacion tiende a asumir la importancia que tiene en el
marco intemacional, el tema solucidn de controversias del derecho marcario,
sobre todo, porque las relaciones comerciales estan cada vez mas globalizadas y
estas producen cambios profundos, en el escenario econdmico mundial y van
exigiendo, en consecuencia, modificaciones legislativas.

A nivel comercial internacional, el derecho Marcario tiene gran importancia,
sobre todo a partir del interés manifestado por los paises desarrollados. En efecto
la Organizacién Mundial de Comercio, asi como en el Tratado de Libre Comercio
con la Uni6n Europea que México ha suscrito, podemos cobservar la regulacién de
este derecho y la solucién de controversias del mismo, por ello el objetive del
presente trabajo es:

Analizar el mecanismo de solucion de controversias, del derecho marcario a
nivel comercial, en el Tratado de Libre Comercio con la Unién Europea y su
relacion con la Organizacién Mundial de Comercio que México ha suscrito, a si
mismo con las controversias que se puedan suscitar respecto a los registros
marcarios, resueltos de acuerdo al articulo 155 de la Ley de Propiedad Industrial
en su primer pérrafo (la declaracién de nulidad, caducidad o cancelacion del
registro de una marca, se haréd administrativamente por el Instituto de oficio, a
peticion de parte), para evitar con ello las posibles controversias de algunos,

ordenamientos.



De tal manera pretendo comprobar la siguiente hipétesis en el presente
trabajo:

El en articulc 12 del Tratado de Libre Comercio de la Unién Europea que
México ha suscrito establece:

1 - Reafirmando la gran importancia que ias Partes otorgan, a la proteccion
de los derechos, de Propiedad intelectual, las partes se comprometen a establecer
las medidas apropiadas para asegurar una adecuada y efectiva proteccién, de
acuerdo con las normas intemacionales mas exigentes, incluyendo medios

efectivos para hacer valer tales derechos.

2. Para este efecto, el consejo conjunto decidiré:

a) un mecanismo de consultas con miras a alcanzar soluciones
mutuamente satisfactorias en caso de dificultades en la proteccion de propiedad
intelectual,

b) las medidas especificas que deberan adaptarse para aicanzar el objetivo
establecido en el apartado 1, tomando en cuenta, en particular, las convenciones
multilaterales relevantes sobre propiedad intelectual.

Por su parte el articulo 155 de la Ley de Propiedad Industrial, en su primer
parrafo que a la letra dice: la declaracion de nulidad, caducidad o cancelacién del
registro de una marca, se hard administrativamente por el Instituto de oficio, a

peticion de parte.



¢Que _rhedios de defensa hay contra los procedimientos del registro en el
derecho marcario en México?

¢Cuales son.los elementos gque utiliza México de la. OMC, en sus
negociaciones con TLCUEM, respecto al mecanismo de soluciones de
controversias en el derecha marcario comercial?

¢Cuales son los efectos juridicos de los mecanismos de soluciones de
controversias tanto de la OMC, y el TLCUEM?

Para llevar acabo lo anterior, el presente trabajo esta dividido en cuatro
capitulos en el primero detallamos lo referente a los antecedentes mas remotos en
la regulacién del derecho marcario a través de los tratados intemacionales y por
supuesto abordaremos los conceptos fundamentales, para el desarrollo del tema,

En el capitulo segundo, hacemos un analisis detailado de las normas sobre
las marcas, en el ADPIC y el TLCUEM vy la relacién tanto de las leyes de México y
la Unién Europea.

En el capitulo tercero estudiaremos las diferentes figuras que existen en el
derecho mexicano respecto a ia nulidad, caducidad y cancelacién asi mismo una
comparacion de las figuras de la Unién Europea de la reénuncia, nulided y
caducidad.

Por ultimo, en el capitulo cuarto revisaremos el esquema fundamental de
los mecanismos establecidos, para reconocer y resolver los conflictos de
aplicacion o la falta de los mismos del TLCUEM y de la OMC.

Para el desarmollo del tema, acudimos a la doctrina mexicana y extranjera,

asi como entrevistas, por correo electrénico.



Para lograr un buen entendimiento de los temas mencionados se
consultaron diferentes fuentes bibliografias del Instituto de Investigacicnes

Juridicas de la UNAM, que fue de particular utilidad asi mismo paginas de Internet.



CAPITULO
PRIMERO



CAPITULO PRIMERO
ANTECEDENTES

1.1. INTRODUCCION

Es importante para el desarrollo de este primer capitulo, hacer un estu&io
del tratado intemacional denominado Convenio de Paris, siendo esté la piedra
angular a nivel mundial de! derecho de propiedad industrial y tratdndose de
negociaciones comerciales multilaterales, encontramos que la primera iniciativa
para incluir ef tema de propiedad intelectual e industrial se da en la Ronda de

Uruguay de! Acuerdo General de Aranceles y de Comercio.

Examinaremos los antecedentes de las relaciones comerciales de México y
la Union Europea, hasta llegar a la celebracion del Tratado de Libre Comercio y
en este capitulo haremos un esquema general de conceptos fundamentaies para

el desarrollo de tema.

v

1.1.1. EL CONVENIO DE PARIS

Histéricamente las marcas han sido un factor importante en las
transacciones comerciales que realizan los diversos paises del mundo, de tal

manera que la connotacion es ampliamente comprendida para su proteccion.



Por lo tanto es de suma importancia examinar el Convenio de Paris,
constituyendo el marco intermacional de referencia y a su vez ley fundamental por
mandato constitucional.'Por lo que en materia internacional el comienzo de las
marcas se remonta, al incesante incremento de relaciones reciprocas entre
diferentes paises, a través, de tratados internacionales o convenios bilaterales y
aunque estos eran rudimentarios y primitivos se celebraban sobre "...Amistad,
Comercio y Navegacion, cuyo contenido lo constituian unas cuantas normas
jurfdicas, sin harmonizacion alguna, entre las cuales se insertaba como clausula
unica e principio de asimilacibn a los nacionales o de trato naciona!,

protegiéndose algunos objetos de la propiedad industrial”.?

A medida que se aceleraba el desarrolio industrial y se incrementaban los
intercambios mercantiles en el mundo, fueron surgieron presiones para establecer
un sistema intenacional, es asi como surgen las primeras reuniones que se
realizaron en Viena en 1873, en donde surgié la necesidad de organizar un
congreso internacional y simultdneamente, se celebraba la feria industrial
internacional, confirmandose con esto ef Congreso Intemacional de la Propiedad
industrial, del & al 17 de septiembre de 1978, que se ocupo de las Patentes,
Marcds, Dibujos, Modelos Industriales, Obras Fotogréficas, Nombres Comerciales
y Recompensas Industriales, significando este el primer paso definitivo hacia la
constitucion de ia Unién. Lo que trajo consigo, una serie de Congresos y

Conferencias, que dieron origen a la Unioén de Paris para la Proteccion de la

! Fundamentado por el articulo 133 de la constitucion que a la letra dice: "Ests  Constitucion, las leyes del Congreso
de ta Unidn que emanen de efla y todos los iratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por
¢l Presidents de fa Repibica, con aprobacidn del Senado, serdn Ia Ley Suprema de foda ia Unién. Los jueces de cada
Estado se amegleran a dicha Constitucién, leyes y tratados a pesar de ia disposiciones en contrano que pueda haber en las
Constitucicnes o leyes de loa Estados”. Esto significa que el Convenio de Paris encuenftra su aplicacidn, como ley y més
cuasndo puede aplicarse directamente.

? NAVA NEGRETE, Justo, Derecho de /as Marcas, Editoris! Porrua, México, 1865, p. 188.




Propiedad Industrial, el 20 de marzc de 1883, 1a cual tuvo como precedentes a la
Union Postal de 1865 y la Unién Telegréfica de 1875. La Unién, presento a los
tratados enormes ventajas entre las cuales se destaca: aplicar una regla general
entre los diversos Estados, que forman parte de esté, estableciendo mayor
seguridad por la harmonizacion, equilibrio y concentracién de intereses entre los
Estados adherentes, y promoviendo con ello un incentivo de la unificacion de las

legislaciones en la materia.?

Al respecto Perez Miranda sostiene que "A partir de este encuentro se
realizo la Conferencia de Paris de 1880 y sus resultados fueron presentados en
una pequefia convencién realizada en 1883, de la cual surgid la Unién
Internacional para la Proteccién de ia Propiedad Industrial”.* Tratandose por
primera vez de regular la propiedad industrial a nivel internacional terminado con
el uso desleal de las marcas® y que los paises que adoptaran el convenio deberan
dar un trato igual a titulares de marcas extranjeras como si fueran nacionales y

estableciendo una regla general entre los diversos estados que la constituyen.

Para el afio de 1883, once paises se suscriben, al “Convenio de Parfs para
la proteccion de la Propiedad Industrial’, con la finalidad, de proteger a sus
nacionales y por su parte, México se adhirio al Convenio de Paris 7 de septiembre

de 1903%, y aprueba e! acta de Estocolmo 26 de julio de 1976.7

® Idem.

* PEREZ MIRANDA, Raleel J, Darscho de /a propieded industrial y derecho de la competencia, Ed. Pormua, México,
2002, p.34.

® Convenio de Paris para la prateccion de la propledad industrial en su articuks 10 bis (Competencia desleal). “Los
palses de Is Unidn estan cbbgados a asegurar a los nacionales de los paisss de la Unién una proleccitn eficaz contra le
competencia desleal, constituye acto de competencia desleal todo acio do competencia a los usos honeslos en materia
industrial o comerciaF.

© Publicado en e! Diario Oficial de ke Federacion, &l 17 de septiembre de 18032,

? Publicado en el Diario Oficial de la Federacitn, ol 27 de jullc de 1976.



Es importante destacar las principales normas del convenio, de las cuales

el profesor Bodenhause hace una distincion de cuatro categorias:

*1.- Ei Convenio contiene disposiciones de derecho internacional publico
que regulan los derechos y obligaciones de los Estados miembros y establecen los

érganos de la Unidn creados por el convenio.

2.- El convenio figuran disposiciones que exigen o permiten a los estados

miembros legislar en el campo de la propiedad industrial.

3.- Se refiere a la legislacion sustantiva en el campo de la propiedad
industrial por lo que respecta a los derechos y obligaciones de las partes privadas,
pero unicamente en la medida en que lo exija la ley interna de los Estados

miembros que se haya de aplicar a esas partes.

4.- Finalmente, la cuarta categoria de disposicicnes del convenio se
encuentra constituido por el derecho sustantivo relativas a los derechos y
obligaciones de las partes privadas, normas que, sin embargo, no se refieren
inicamente a fa aplicaciéon de las leyes internas puesto que su contenido puede

regir directamente la situacion en cuestion™.®

® Nave negrete, op. cit, p. 215. Esta clasificacién es sostenida por Bodenhausen ef cual agrega "Aunque estas hormas
conumrelaﬂnsahpwtewibndehpropiedndhtmh-uqmaedanendcometioﬁemg'mhmomnda,tmymm
sefialer que su alcance es kimitado y que dejan una liberiad considerable a los Estados miembros pare legisiar sobre
cuestiones de propiedad industrial de acuerda con sus ntereses o sus preferencias”, op. cit., p. 208.



De este mismo se destacan los siguientes Principios de! Convenio de Paris
respecto a las marcas:

1) Principio de “Trato Nacional®.

“Este principio consiste en que los siibditos unionistas tienen el derecho de
obtener de cada pais de la Unién, su asimilacién a los nacionaies o el trato
nacional en materia de propiedad industrial, es decir el unionista tendra abiertos
en cada uno de los paises de ia Unién, dos categorias de derechos: los derechos
reconocidos por las leyes intemas a los nacionales, sin discriminacidn alguna y
los reconocidos especialmente por la Convencidn. Esto es sin perjuicio, de que el
unionista cumpla con las formalidades y condiciones impuestas en esta materia a

los nacionales.

Por otra parte, ain cuando ia ley intera de alguno de los paises de la
Unién, establezca como condicién para gozar o disfrutar de algan derecho sobre
propiedad industrial, la obligaciéon de tener domicilio ¢ establecimiento, esta
condicion no podré imponerse a ios nacionales de otros palses de la Unién 'sin
embargo, los paises miembros de la Unién tienen absoluta libertad para aplicar las
dispo§iciones que establezca su legislacién interna sobre propiedad industrial
relativa al procedimiento judicial y administrativo y a la competencia, asi como a la

eleccion de domicilio o a la constitucién de un mandatario”.®

* En este sentido Nava Negrete, quien afirma que este principio se consagra en el erticulo 2, del convenio de Parls que
6 la letra dice: “Los nacionales de cada uno de los palses de ka Unidn gozardn en todos tos deméas pafses de la Unidn, en lo
que se refiere a la proteccidn de la propiedad industrisl, de lat vertajas que las leyess respectivas concedan actualmerte o
en &l futwro a sus naclonales, todo ello sin, perjulcio e los derechos especialmente previstos por ol presente convendo. En
consecuencia, aquélios tendran la misma pioteccion que éstos y el mismo recurso legal contra cuaiquier ataque a sus
derechos, slempre y cuando cumpien les condiciones y formafidades impuestas a los nacionales”. ob. cit , p. 214.



2) Principio de "independencia”.

*Originalmente, este principio se regulé conjuntamente desde el texto
original dei Convenio de Paris (1883), con la situacidn excepcional en la gue,
sobre la base de un registro existente en el pais de origen se puede reclamar la
admision y la proteccién de la marca, en su forma original, en los otros paises de
la Unidn (Art6 y parrafo 4 dél Protocolo Final). Estas disposiciones fueron
modificadas por las Conferencias de Revision de Washington (1911), La Haya
(1925) y Londres (1934}, pero, es a partir de la Conferencia de Revisién de Lisboa
en 1958, en donde se decidié repartir las disposiciones anteriores en dos articulos:
el articulo 6, que estableceria la situacién normal de independencia de los
depdsitos o registros de marcas de fabrica 0 de comercio en los paises de la
Unidn y el articulo 6 quinquies que regularia fa situacién excepcional a que antes

se hizo alusion.

Segun este principio, el stbdito unionista que efectie un registro o depdsito
en un pais de, la Unién es totalmente independiente del registro o depésito
efectuado en el pais de origen o en otro pais de la Unién, es decir no existe

vinculacion juridica aiguna.

En otros términos, una vez registrada en un pais de la Unién, una marca de
fabrica o de comercio sigue siendo independiente y no resultara afectada por la
suerte que los registros de la misma marca puedan correr en otros paises, incluido

el pais de origen™."°

® Nava negrete, op. cit., p. 215.



3) La Proteccion de la marca “tal cual”.

"En el Estatuto Internacional de la marca el articulo 6 quinquies que
establece este principio, ccupa un lugar predilecto tanto por la importancia de los
principios que encierra y por las controversias a las cuales esta disposicion ha
dado lugar. El contenido de este principio estriba en que el Unionista que tiene la
propiedad de su marca regularmente registrada en su pais de origen puede

obtener la proteccién de su marca “tal cual” en los otros paises de la Union.

En realidad la interpretacion de este articulo ha suscitado las opiniones més

diversas y ha sido objeto de resoluciones judiciales opuestas.

En principia, el articulo 6 quinquies establece expresamente la facultad
discrecional que puede ser ejercida por los paises de la Unién en su caracter de

depositarios en los siguientes supuestos:

Para exigir al sibdito del pals depositante de su marca, el registro previo de
ésta en su pais de origen, lo que tendrd que probar mediante el certificado
correspondiente, y para rechazar o invalidar el registro solicitado segin los casos

previstos, en el mismo articulo 6 quinquies B.

~*En uOltima instancia, cada pais unionista interpreta a su manera esta
disposicién, y ain asi existen divergencias en cada uno de ellos, por lo que

amerita que este articulo sea objeto de una cuidadosa revision™."’

" ibid., p. 217.



4) Derecho de Pricridad.

“Este derecho se incorpor6 desde el texto original del Convenio de Paris en
1883, y el cual consiste en que el unionista gue haya efectuado regularments el
depésito de una marca en alguno de los paises de la Unién, disfrute de un
derecho de prioridad de seis meses para efectuar el depdsito de dicha marca en

alguno de los paises de la Union.

De esta manera, se establece una ventaja © beneficio considerable de
proteccion al unionista al concedérsela efectos retroactivos al depdsito de la marca
que efectie en alglin otro pais de la Unién, a partir del dia siguiente a la fecha del
depdsito de dicha marca en el pais de origen, fiiandose un plazo de seis meses
para que el unionista ejercite este derecho, sin que pueda ser invalidado por los
hechos ocurridos en el intervalo de dicho plazo, especialmente por otro depésito o
por €l uso de la marca. Ahora bien, el periodo de prioridad comienza a correr a
partir de la fecha del depdsito de Ia primera solicitud. Desde la Conferencia de
Lisboa se establecié lo que debia entenderse por depésito nacional regular y

primera soficitud”."?
Es necesario, destacar que aun después de la creacién de la Unién de

Paris, se celebraron un gran nimero de tratados o convenios bilaterales de

relativa importancia en materia de propiedad industriat.

™ bid., p. 218, “Articulo 4, seccion A1, Quien hubiere gdepositado regularmernte una solicitud de patents de invencion,
de modelo de utitidad, de dibujo 0 modelo industrial, de la. marca de fabrica 0 de comercio, en alguno de los palses de |a
Lkﬁnnmmmmm,gozm.pwnmddapouoenm”uu,damdnredwdeprbridadmmolosphzos
fjedos mas adelante en el presents™



1.1.2. ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO

.1.2.1. EL GATT

Al terminar la segunda guerra mundial, varias e importantes naciones,
vieron la necesidad, de impulsar rapidamente la liberacion del comercio
destrabando el enorme freno de las medidas proteccionistas que seguian en vigor

desde comienzos del periodo de 1930.

Al iniciar la década de los cuarentas, se trato de crear un arganismo
internacional, para armonizar el comercio internacional, asi se encuentra °..la
Carta del Atlantico firmada en 1941 entre los aliados, se acordé la creacién de un
sistema comercial que estuviera basado en e! libre intercambio y en la no

discriminacitn entre los diferentes paises™.™

" Con el prop6sito de afianzar la politica monetaria internacional y el
desarrollo econémico mundial en 1943 y 1944, se efectuaron varias reuniones e
intercambios de opinién los que culminaron con *la conferencia Bretton Woods de
1944 surgieron el Fendo Monetario Intemacional (FMI ) y el Banco Mundial (BM) y
se sentaron las bases para la creacién de una organizacién gue regulara la
materia estrictamente comercial, en cuanto a intercambic de bienes y productos,

que lievaria el nombre “Organizacién Intemacional de Comercio® (OIC)..."."

" MARTINEZ VERA, Rogefio, Legislacién del comercio exterior, Edicion 2%, Eckorial McGRAW-HILL, México, 2000, p.
215,

** WITKER, Jorge y HERNANDEZ, Lawra, Régimen juridico del comercio extarior de México, UNAM, 2% Edicidn,
México, 2002, p. 52.
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No obstante la Carta de la OIC fue finalmente aprobada en una Conferencia
de ias Naciones Unidas sobre Comercio y Empleo, celebrada en la Habana en
marzo de 1948. El principal objetivo de esta °...Carta de ia Habana seria alcanzar
el pleno empleo a través del crecimiento del comercio internacional y como
objetivos inmediatos el desarrollo econdémico y la reconstruccion; el acceso de
todos los paises en condiciones de igualdad a los mercados, a las fuentes de
aprovisionamiento y a los medios de produccion; la reduccion de los obstaculos al

comercio; y la consultad y cooperacién en el seno de la OIC™."®

La ratificacion de este instrumento por algunas legislaturas nacionales
- resulté imposible y se debilito e! proyecto de la OIC,'® en la misma medida en que
se fortalecia el de Ginebra, en el cual se realizaban negociaciones arancelarias
que tuvieron como resuftado el acuerdo: *...General Agfeement on Tariffs and
Trade (GATT), ia traduccion al espaiol es: Acuerdo General de Aranceles
Aduaneros y Comercio, que fue firmado el 30 de octubre de 1947, entrando en

vigor el 1 de enero de 1948.""7
Es importante destacar que el GATT consta de cuatro partes:

a) ‘"Parte I. La clausula de “trato nacional” y de la “nacién mas
favorecida®, a si como las reducciones de barreras arancelarias entre las
partes contratantes, junto con sus correspondientes calendarizaciones

de desgravacion (articuios | y iI).

" MORENO CASTELLANOS, Jorge A, et al. Comercio axteror sin barmeres, 2°, México, 2002, p. 172.

" La OIC, a este respecto, cposicion mas importante se manifestd en el Congreso de fos Estados Unidos, pess a que
¢ Goblerno de este pals habia desempefiado un papel decisivo, para 1950, el Goblerno de los Estados Unidos anuncid que
no pediria al Confreso que ratificara ta Carta de la Habana, ko gue presumio practicamesite ia muerte de la OIC.

7 MARTINEZ VERA, op. cit, p. 216.
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b) Parte II. La seccion sustantiva y relevante del Acuerdo,
formado por las disposiciones obligatorias para las partes contratantes,
referentes a la forma de regular el comercio intermacional de
mercaderias, consistente en normas relativas a reglas de origen,
barreras técnicas al comercio, practicas desleales de comercio
internacional, etcétera.

c) Parte lil. Formada por los preceptos adjetivos del Acuerdo
referentes a los procedimientos de adhesidn por parte de los paises
interesados  en convertirse en fas partes contratantes, notificaciones
que deben practicar dichas partes contratantes, etcétera (articulos XXIV
a XXXV).

d) Parte iV. Son los ariculos resultgntes de la reforma al
articulado general del Acuerdo, aprobado en la Ronda Kennedy,
reformado por principios gue las partes contratantes reconocieron en
relacion con las necesidades de las partes contratantes “en desérrolio" y
por lo tanto, la forma de aplicacion del Acuerdo en virtud de lo anterior

(articulos XXXVI a XXXVIIN)® '

*Descripcién de los articulos del GATT:

Articulo 1 ' Clausuia fundamental del GATT que garantiza el trato
de la nacion mas favorecida que se basa én la premisa
de que el comercio se realizara sin discriminacion.

1 WITKER, Jorge y HERNANDEZ, Laura, op. ck., p. 57.
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Avrticuio 2

Articulo 3

Articulo 4

Articuio 5

Articulo 6

Articulo 7

Articulo 8

Articulo 9

Articulo 10

Se prevén las reducciones arancelarias. Los paises
miembros se comprometen a no aumentar sus
impuestos de importacion que figuran en las listas de
concesiones anexas al GATT.

Se prohiben los impuestos y otras cargas interiores, los
ordenamientos juridicos y reglamentaciones
cuantitativas que afecten el proceso econdmico de
ciertos productos no deben aplicarse a los productos
nacionales o importados, que discriminen las
importaciones.

Modalidades que deberan seguir los integrantes del
GATT al proyectar peliculas cinematograficas de
diferentes origenes, garantizando un minimo de tiempo
para &l material nacional y trato no discriminatorio para
el que provenga de otros paises.

Facilidades que deberan otorgarse a las mercancias en
transito, para que circulen sin demoras ni restricciones
innecesarias. '

Se refiere a los derechos antidumping y derechos
compensatorios, imponibles cuando un pais introduzca
productos en el mercado de otrc pais a un precio
inferior a su valor normal, causando © amenazando
causar dafio a la produccidn nacional.

Aforo aduanero. Las partes contratantes se
comprometen a aplicar los principios generales del
aforo aduanero que se indican en el mismo articulo;
ademads, establece para las partes la obligatoriedad de
examinar, conforme a dichos principios, la aplicacién de
cualquiera de sus leyes o reglamentos relativos al
aforo, cada vez que los solicite otra parte contratante.

indica que ios derechos y formalidades referentes a la
importacion y exportacion deben reducirse en nimero y
complejidad.

Establece normas de colaboracién entre las partes en
lo que se refiere a marcas de onigen.

Disposiciones comerciales. Las leyes, reglamentos,
decisiones judiciales y disposiciones administrativas de
aplicacion general, que cualquier parte contratante
haya puesto en vigor y estén relacionadas con los flujos

13



Articulo 11,12
13y 14

Articulo 15

Articulo 16

Articulos 17 y 18

Articulos 19, 20 y 21

Articulo 22

Articulo 23

Articulo 24

Articulo 25

del comercio exterior, deberan publicarse a fin de que
los gobiernos y comerciantes tengan conocimiento de
la misma.

Establecen normas y procedimientos para Ia
eliminacién general de restricciones cuantitativas al
comercio y se precisan las circunstancias en las que
alguna.parte contratante puede reducir temporalmente
su “importacion, dentro de los limites necesarios para
proteger sus niveles de reserva monetaria, es decir,
por cuestiones de balanza de pagos, siempre y
cuando se apliquen sin discriminacion (salvo las
excepciones del articulo XIV).

Colaboracion con el Fondo Monetario Internacional.

Busca la eliminacién de subvenciones. Establece
que quien conceda o. mantenga alguna subvencién
deberé examinar con las partes contratantes que asi lo
soliciten, la posibilidad de limitar la subvencién.

Se refieren a la congruencia que deberia existir en-
tre el GATT y la actividad de empresas comerciales
del Estado y la accion estatal de fomento de
desarrollo economico. :

Contienen la descripcibn de  situaciones y
procedimientos correspondientes, a fin de que alguna
parte contratante pueda apartarse temporalmente de
sus obligaciones y reiterar y modificar concesiones.

Cada parte examinaréd las representaciones que le
formule cualquier otra parte y brindaré oportunidad para
celebrar consultas cuando se refieran a este Acuerdo.

Establece un procedimiento detallado para tramitar las
reclamaciones y se establecen férmulas especiales
para los paises en desarrollo.

Ambito de aplicacion teritorial del acuerdo, trafico
transfronterizo, uniones aduaneras y zonas de libre
comercio (excepcion al principio de la nacion mas
favorecida).

Prevé la accion colectiva de las partes contratantes
para asegurar la ejecucion de las disposiciones que

14



Articulo 26

Articulo 27

Articulo 28

Articulo 28 bis

Articulos 29 a 35

Articuio 36

. Articulo 37

requieren una accion colectiva, asi como el
procedimiento general de votacién y sus excepciones.

Relativo a la fechay procedimientos documentales
relacionados con la aceptacién, entrada en vigor y
registro del Acuerdo General.

Negociaciones arancelariags y modificaciones de las
listas. Se refiere a la facultad de toda parte contratante
para retirar 0 suspender concesiones negociadas con
un gobiemo que no sea parte contratante del GATT o
que haya dejado de serio.

Establece que con una periodicidad trienal toda parte
contratante podré modificar o retirar una concesion
incluida en la lista anexa al Acuerdo, previa
negociacién y acuerdo de las partes con las que haya
negociado originalmente dicha concesion.

Sefiala la importancia de las negociaciones arancela-
rias para expandir el comercio internacional y, por
consiguiente, la de organizar periddicamente tales

negociaciones.

Precisan los aspectos referente ala relacion entre el
Acuerdo General y la Cata de La Habana, Ia
enmienda y su entrada en vigor, el retiro de alguna
parte contratante, la consideracién ¢ no de un
gobierno como parte contratante y la accesion al
Acuerdo General.

Se conviene gque en los paises en desarrolio, es
necesario asegurar un aumento répido de los ingresos
por exportaciébn, propiciar que obtenga una parte del
incremento del comercio internacional; asegurar para
sus productos de exportacibn condiciones. mas
favorables de acceso a los mercados mundiales; y
colaboracién de las partes contratantes, instituciones
internacionales de crédito, organizaciones
intergubernamentales y 6rganos de las Naciones
Unidas.

Las pares contratantes desamolladas deberan
acentuar el interés y la prioridad por faciltar las
exportaciones de las partes contratantes poco
desarrolladas; se reitera el propédsito de poner la mayor
atencibn en analizar y encontrar soluciones a ios
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problemas que obstruyen el desarrollo de dichas partes
contratantes.

Articulo 38 Debera mejorarse por todos los medios el acceso a los
mercados mundiales de productos primarios que
ofrecen un interés particular para las partes
contratantes poco desarroliadas, incluyendo medidas
destinadas a estabilizar los precios a niveles equitativos
y remuneradores para las exporiaciones de tales
productos; se procurara la colaboracion apropiada con
organismos internacionales; colaborar en el andlisis de
los planes y politicas de desarrollo de las partes
contratantes poco desarroliadas, en el examen del
comercio y la ayuda, a fin de elaborar medidas
concretas que favorezcan sus exportaciones; y vigilar la
evolucidn del comercio mundial y colaborar en la
busqueda de métodos y en la difusién comercial y
desarrolio del estudio de los mercados”. '

El GATT rigié desde 1948 hasta 1994, estableciendo reglas aplicables a
una gran parte del comercio mundial, y a lo largo de los aflos evoluciono en forma
de acuerdos multilaterales (es decir, de participacidon voluntaria), y persistieron los
esfuerzos por reducir los aranceles, gran parte de ello se logrd mediante una serie
de negociacicnes multilaterales denominadas rondas, celebradas bajo los
auspicios del GATT, asi se tiene que la primera de ellas fue la celebrada en
Ginebra, Suiza, en 1947, la Segunda Ronda de negociaciones se llevé a cabo en
Annecy, Francia, en 1949; la Tercera se celebré en 1950-1951, en Turquia la
Cuarta se escenificé en Ginebra, Suiza, en 1955-1956; Estas rondas tuvieron la
caracteristica de ser bilaterales y las rondas multilateraies, es decir, con la
participacion plenaria de los representantes de todos los paises miembros del
GATT, fueron las siguientes: la Ronda Dillén, Suiza, en 1960; ia Ronda Kennedy,

en Suiza, entre 1964 y 1967; la Ronda Tokio, en Japdn, entre 1973 y 1979 vy

¥ Descripcitn tomada de Ia obre de WITKER, Jorge y HERNANDEZ, Laura, op. cit., pp.57-60.
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finalmente, la Ronda Uruguay, celebrada entre, 1986 y 1993. Precisamente
durante esta ultima ronda se acordd la integracién de las normas juridicas y
administrativas del GATT (tanto del de 1947, como del GATT 1994), dentro de la

Organizacion Mundial del Comercio (OMC).?

1.1.2.2. RONDA URUGAY

Las semillas de la Ronda Uruguay se sembraron en noviembre de 1982, en
una Reunidn Ministerial celebrada por los miembros del GATT en Ginebra, en
realidad, el programa de trabajo convenido por los Ministros sirvié de base a io

que iba a convertirse en el programa de las negociaciones de la Ronda Uruguay.

No obstante, hicieron falta otros cuatro afios de estudio y aclaracion de las
distintas cuestiones, y del minucioso desarrollo de un consenso antes de que los ,
Ministros convinieran en iniciar la nueva ronda, finalmente, aceptaron un programa
de ne'gociacién 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
fos productos agropecuarios y los textiles, todos los articulos del GATT original se

someterfan a revisién, siendo éste el mandato de mayor exensién jamas

% hitp:iwww.wio.org.

17



acordado en materia de negociaciones comerciales y los Ministros se dieron
cuatro afios para llevario a cabo. 2' "La Ronda Uruguay se inicio en septiembre de
1986 con la llamada Declaracién de Punta del Este”.% Dos afios mas tarde, en
diciembre de 1988, los Ministros se reunieron nuevamente en Montrea! (Canada)
en lo que debia ser una evaluaciéon de los progresos realizados al promediar la
Ronda, el principal propdsitc era concretar el programa para los dos afios
reétantes. A pesar de las dificultades, en la reunion de Montreal los Ministros
convinieron en un conjunto de resuitados iniciales, encaminadas a ayudar a 10s
paises en desarrolio, asi como un sistema de solucion de diferencias modernizado
y el mecanismo de examen de las politicas comerciales, que prevela los primeros
examenes amplios, sistemdticos y regulares de las politicas y practicas
comerciales de los paises miembros de!l GATT, se presumia que la Ronda
culminaria cuando los Ministros se reunieran. una vez mas en Bruselas, en
diciembre de 1990, ia Ronda Uruguay entrd en su periodo menos satisfactorio. A
pesar de que las perspectivas politicas eran desfavorables, se siguid realizando
una apreciable cantidad de trabajo técnico, que dio lugar ai primer proyecto de un

acuerdo juridico final.

"El proyecto se presentd en Ginebra en diciembre de 1991, el texto
respondia a todos los aspectos del mandatc de Punta del Este, con una
excepcién: no contenia las listas de compromisos de los paises participantes
sobre reduccién de los derechos de impoertacion y a la apertura a sus mercados de

los servicios, convirtiéndose en la base del acuerdo definitivo. La demora tuvo

7' http:iwww.wio.org.
2 WITKER Jorge y HERNADEZ Laura, op. cit., p. 62.
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algunas ventajas e hizo posible que algunas negociaciones avanzaran mas de lo
que hubiera sido posible en 1890: por ejemplo, algunos aspectos de los servicios®
y ia propiedad intelectual, la propia creacién de la OMC, asi el 15 de abril de
1994, los Ministros de la mayoria de los gobiernos participantes firmaron el

Acuerde en una reunién celebrada en Marrakech (Marmeco:~‘.).24

Sin embargo, la tarea habla sido inmensa y los funcionarios encargados de
las cuestiones comerciales en todo el mundo sintieron el cansancio que siguid a
las negociaciones la dificultad de lograr acuerdo sobre un conjunto global de
resultados que incluyera practicamente toda la gama de cuestiones comerciales
actuales hizo que algunos pensaran que una negociacién en esta escala nunca

seria nuevamente posible.

Muestra de tal importancia de la competencia tecnolégica entre los paises
es la introduccién de la proteccién de la propiedad intelectual en las grandes
organizaciones de comercio como la OMC, que dio origen al Acuerdo sobre los
derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, Incluido el de
‘Mercancias Falsificadas (conocido como ADPIC o bien por sus siglas en ingles
TRIPS). El acuerdo sobre ADPIC, que entro en vigor el 1° de enero de 19957
insti‘tu'ye la aplicacion de los principios generales del Convenic de Paris en materia
de propiedad industrial, pero resaliza precisiones que hasta ahora no se habian

podido lograrse y a la fecha es el acuerdo mas completo sobre la materia de

P Heméndez Ramiez, Laura, Comerciafizacidn internacional de los Servicios en México Marco Jurldico, McGRAW-
HILL, Méxdco, 1998, p. 6. Definicién de senviclos de Witker: "Son aguelics intangbles que, vinculados s la produccidn de
mercancias, generan ingresos y emplecs en foda economia, Se distingue en serviclos al productor servicios s los
coneumidores”

*"MORENO CASTELLANOS, Jorge, et 8i, op.cit., p.175.
2 Publicado en ef Diario Oficial de la Federacion & 30 de diciembre de 1994,
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propiedad intelectual.?® .

Al igual que el Convenio de Paris, establece la aplicacién del principio de
trato nacicnal, pero agrega ademas el de trato de nacién mas favorecida, es decir
que toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda un Miembro a los
nacionales de cualquier otro pais se otorgara inmediatamente y sin condiciones a
los nacionales de todos los demas Miembros. Todas las normas estan orientadas
a una mayor proteccion del derecho de propiedad intelectual, es decir, favorabies

a los paises cuyos residentes registran un mayor namero de marcas.

Como se expusiera precedentemente, una caracteristica del acuerdo
ADPIC es el grado de detalle con el cual describe la legislacién que deberan
adoptar los Estados partes, otra no menos importante, es su vinculacién con un
sistema de soluciéon de controversias que obliga a las partes a cumplir con estas
imposiciones, bajo apercibimiento de ser sancionadas, e inclusive separadas de la
Organizacion Mundial del Comercio. En ese nivel de referencia incluye a las
marcas, que cada vez adquieren mayor importancia econoémica y sobre cuya
naturaleza juridica habia multiples discusiones, tanto por lo dificl de justificar la
proteccion, por que no brinda ninglin beneficio a la sociedad, como por los efectos

v

monopdlicos de la institucion.

La irriponancia de la Propiedad intelectual es comprensible si vemos que lo
que esta protegido actuaimente es el factor fundamental de desarrollo econémico

y competencia a nivel internacional.

® *En cuanto @ los "hibridos™, surge de la distincién que debe hacerse entre el continente o soporte “mercancia” de una
mformacidn ylo disefio “servicios”™ el cortenldo de este susceptible de explotarse comerciaimente mas conocido como
Acuerdo sobre Propiedad Inelectuel relacionada con ef Comercio de ia propia OMC™. WITKER Jorge y HERNADEZ Laura,
op.cit, p. 28.
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1.1.2.3. LAOMC

La OMC nacio el 1° de enero de 1995, pero su sistema de comercio tiene
casi medio siglo de existencia, desde 1948, el Acuerdo General sobre Aranceles

Aduaneros y Comercio (GATT), ha establecido las reglas de sistema.”’

Las funciones de este organismo son en los términos del articule ili del
Acuerdo de Marrakech, la OMC, el cual *facilitara la aplicacion, administracion y
funcionamiento del presente Acuerdo y de los acuerdos comerciales multilaterales,
y favorecera la consecucion de sus objetivos, y constituira también el marco para
la aplicacion, administracién y funcionamiento de los acuerdos comerciales
plurilaterales y seré el foro para las negociaciones entre sus miembros acerca de
sus relaciones comerciales multilaterales en asuntos tratados en el marco de ios
acuerdos incluidos en los anexos del presente Acuerdo. La OMC también podra
servir como foro para ulteriores negociaciones entre sus miembros acerca de sus
relaciones comerciales multilaterales, y de marco para la aplicecién de los
resultados de esas negociaciones, segln decida la Conferencia Ministerial.®
Administrara el entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que
se. rige la solucidon de diferencigs (denominado en adelante “Entendimiento sobre

. solucién de Diferencias” o “ESD”) que figura en el anexo 2 del presente Acuerdo.

Administrarda un mecanismo de examen de las politicas comerciales

(denominadc en adelante "MEPC”) establecido en el anexo 3 del presente

T ity iwww.wio.org.

* La Conferencia Ministerial esta integrada por representantes de todos los miembros, se reunird por ko menas cada
dos afios, esta facutada parm tomar decisiones sobre todos lo3 asuntos reiacionados con los scuerdos comerciales
multiaterales.
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Acuerdo y con el fin de lograr una mayor coherencia en la formulacion de las
politicas econdmicas a escala internacional de reconstruccién y fomento y sus

organismos conexos”.?

Sefiala “Miguel Montafia Mora que la creacion de la OMC produjo un
“desdoblamiento” del GATT de 1947, el cual era a su vez un tratado internacional
y una organizacién intemacional de facto, y considera que en esta transicién la
nueva organizacién (OMC) presenta una serie de caracteristicas o principios

estructurales, los cuales enumera en los siguientes términos:®

. Principio de integridad, puede entenderse como un

refuerzo del principio de no discriminacion.*’

. Principio de universalidad, una de las constantes del
GATT a lo largo de la historia ha sido convertirse en una
organizacion intemacional con vocacion universal. Esta vocacion ha

sido recogida en el preambulo de! Acuerdo sobre la OMC.

. Principio de globalidad, una caracteristica de los
acuerdos de la Ronda Uruguay es la extensién dei sistema GATT a

nuevos ambitos (servicios, propiedad intelectuai e industrial, medidas

* WITKER Jorge y HERNADEZ Lawra, op. cit., pp. 68-69.

X |bidem, pp. 79-81.

3! Este principlo informa el predmbulo del Acuerdo sobre la OMC y esté presente an varios articulos del mismo, como
por ejempio el X1, el cual exige para ser miembio original el ser Miembro del GATT de 1947, del Acuerdo sobre la OMC y de
todos los ACM, y of XV1.5, que establece que no podrin formularse reservas respécto de ninguna disposicidn del Acuerdo
sobre la OMC, Obsérvese que ia instauracion dei mencionado principio no obsta para que ol sistetna GATT/OMC martenga
8U YOCACIKN universal.
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relacionadas con inversiones) y dentro de las negociaciones futuras
se contempla lo relativo a la proteccién del medio ambiente sobre el

comercio internacional.

. Principio de permanencia, debemos recordar que el
GATT era un acuerdo provisional; en cambio, una de las
consecuencias de la personalidad juridica de la OMC es la de

convenir a ésta en una estructura institucional estable (articulo 111.1).

. Principio de concertacién, los articulos [Il.5 y V de Ia
OMC son expresién de la voluntad de establecer relaciones de
cooperacion concertadas con otras organizaciones internacionales
para evitar la descoordinacién y a veces contradiccién de acciones;
por ejemplo, en el marco de las politicas del GATT, la UNCTAD y el

FML.

. Princip.io de conformidad de las legislaciones
nacionales, la eliminacion de la cléusula del abuelo (articulo XV1 del
Acuerdo sobre la OMC) ha tenido como corolario el principio de
conformidad de las legislaciones nacionales con las disposiciones del
GATT, fo cual constituye una de las novedades mas destacables de

los acuerdos y deberia reforzar la legitimidad del sistema.
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. Principio de continuidad la OMC recoge los atributos y
el acervo del GATT de 1947. Este principio se encuentra refiejado,
por ejemplo, en el articulo | a) del GATT de 1984, al establecer que
comprende ‘las disposiciones del GATT de 1947, rectificadas,
enmendadas o modificadas por los términos de los instrumentos
juridicos gue hayan entrado en vigor con anterioridad a la fecha de
entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC’, en las notas
interpretativas del GATT de 1994 y en el preambulo del Acuerdo
sobre la OMC". ¥

Estructura juridica de la OMC:

e Anexo 1 A: Acuerdos Multilaterales sobre el Comercio de Mercancias:

+ Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994.

s Acuerdo sobre la Agricultura.

+ Acuerdo sobre la Aplicacion de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias.

* Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido.

+ Acuerdo sobre Obstaculos Técnicos al Comercio.

+ Acuerdo sobre las Medidas en Materia de Inversiones relacionadas con
' el Comercio.

« Acuerdo relativo a la Aplicacion del articulo V1 del Acuerdo General sobre

Aranceles Aduaneros y Comercio de 1984.

2 gl articulo 11 del Acuerdo Final de Mamakesh estsblece el ambito de la OMC, por o que consideramos que esta es
In estruchum jutidica en donde clasifica los acuerdos y los mstrumentos pridicos conexos incluidos en anexos. Por eu parts,
jos anexos 1, 2 y 3 son denominados acuerdes comerciales multilaterales, y son vinculantes para todos los miembros
imegrantes de la OMC. Es importarie destacar que en este mismo articulo cobra vigencia el GATT del 30 da octubwe de
1947, shora denominado GATT de 1384, en ef anexo 4 esthn integrados los acuerdos comerciales pluriiaterales, ot cuales
no crean obfigaciones ni derechos para los miembros que no los hayan aceptado.
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Acuel_'do relativo a la Aplicacion del articule Vil del Acuerdo General
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994,

Acuerdo sobre Inspeccion Previa a la Exportacion

Acuerdo sobre Normas de Origen.

Acuerdo sobre Procedimientos para el Tramite de Licencias de
Importacion.

Acuerdo sobra Subvenciones y Medidas Compensatorias.

Acuerdo sobre Salvaguardias.

Anexo 1 B: Acuerdo General sobre et Comercio de Servicios.

Anexo 1 C: Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio.

Anexo 2: Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los
que se rige la solucion de diferencias.

Anexo 3: Mecanismo de Examen de las Politicas Comerciales.

Anexo 4: Acuerdos Comerciales Plurilaterales:

Acuerdo sobre el Comercio de Aeronaves Civiles.

Acuerdo sobre Contratacién Publica.

Acuerdo Internacional de los Productos Lacteos.

Acuerdo Internacional de la Came de Bovino.*

La Organizacién Mundial del Comercio es un drgano intemacional

encargado de regutar el comercio entre los paises miembros. Hasta el momento,

son 148 paises los registrados en fa OMC; quienes entablan relaciones

* Publicado en el Diaro Oficiel de la Federacion de! 30 de diclembre de 1984 y forman parte del sistema ridico
mexicanc, con excepciin de los Acuerdos Comerciales Phuilaterales contenidos en el nexo 4, los cuales son los dnicos
inatrumentos que no son obligetorios para los miembros y por lo tarto su suscripcién es opclonal.
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comerciales bajo los acuerdos de este organismo, el cual establece las normas

juridicas del comercio internacional.*

1.2. TLCUEM

1.2.1. UNION EUROPEA

En los Gltimos afios el continente europec ha sido escenario de uno de los

procesos de integracion mas inquietantes y esperanzadores del siglo pasado.

A lo largo de la historia han sido numerosos los diferentes tratados y
alianzas de carécter comercial, firmados por los paises europecs. Aunque para
hablar de fa Union Europea, tal y como la entendemos en la actualidad, habria que
referirse a los principios y de manera precisa, &l periodo posterior a la Segunda
Guerra Mundial y en concreto al discurso formulado por Churchill en Zurich el 19
de septiembre de 1946, sembrando el suefio de crear los “Estados Unidos de
Europa®, pocos podrian haberse imaginado que aquella utopia de la posguerra

llegaria a convertirse en una realidad en los albores del siglo XXI.

En 1927 existid un primer intento de crear una zona de libre comercio®®

entre Bélgica y Luxemburgo a la que posteriormente se unirian los Paises Bajos

™ hitpu/fwww.wio.org./spanisithewto_awhatis_sAif_s/org_s.hm. Son 148 miembros a la fecha del dia 16 de febrero
del 2005,

3 +Zona de lbre comercio”, se eiminan los aranceles y en genersl la mayor parte de las trabas &l comercio entre ios
palses que ia imagran, pero cada cusl sigue conservando sus tarifas arancelsrias frente e terceros. WITKER Jorge y
HERNADEZ Laura, op. cit., p. 35. '
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para formar en 1948 el BENELUX. Esta unién aduanera® ha sido considerada
como el primer modelo de integracion econémica en el continente. La idea de
Churchill se fue concretando a partir de 1948, gracias a la Convencién de
Cooperacién Econdmica Europea, que puso en marcha un proceso en el que se
involucro a aquellos paises de Europa Occidental que habian quedado devastados
por la guerra y estaban avidos de insiaurar la paz en el continente. £l resultado
inmediato fue la creacién de la Comunidad Europea del Carbdn y del Acero

{(CECA), por el Tratado de Paris de 1951.

El principal objetivo era crear un mercado grande y sdlido capaz de
contramrestar a las dos superpotencias de aquellos tiempos: Estados Unidos y la
Unidn Soviética.

Unos &afios mas tarde, en 1957 y gracias al Tratado de Roma, se crearon la
Comunidad Ec0n6miga Europea (CEE) y la Comunidad Europea de la Energia
Atémica (EURATOM)."7 De manera general, el conjunto de las tres instituciones
fue conocido bsjo la denominacién de Comunidad Econdmica Europea, que
perdur hasta 1978, facha en la que se acordé llamar a las tres Comunidades

Europeas (CECA, CEE y EURATOM) con la expresion Comunidad Europea.

Posteriormente y a raiz de la entrada en vigor del Tratado de la Unién
Europea (firmado en la ciudad holandesa de Maastricht en 1982), la Comunidad
Europea pasd a denominarse Unién Europea, cuyc principal objetivo ya no se

limita exclusivamente a los aspectos econdmico-comerciales, sino que también

* Unidn aduanera’, es el establecimiento de un solo territorio aparejs la uniformidad de esa legislacion desde ef
éng.hmmhmoﬂmwﬁatwmehﬂloinmrhtmmehymﬂmdehsemmnhm
adminisbrativae-aduanerae erdre ks Estados partes de la union, vemtajas gue no son extensibies al resio de los paises. bbid.,
p-36.
5 1oid., p. 38.
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incide en el factor social y humano de todo proceso de integracion, con el fin de

" llegar algin dia a la Unién Politica Total.

En sus origenes la CEE estuvo formada por seis paises (Francia, Republica
Federal de Alemania, ltalia y fos miembros del BENELUX). Con posterioridad y
tras salvar ciertos obstéculos iniciales, se incorporaron Reino Unido, Irlanda y
Dinamarca (1973), Grecia (1981), Espafia y Portugal (1986) y finaimente Austria,
Suecia y Finlandia (1995). En la actualidad suman un nimero de quince paises
miembros: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Espafia, Finlandia, Francig,
Grecia, Irlanda, Mtalia, Luxemburgo, Paises Bajos, Portugal, Reino Unido ¥y
Suecia.*®

En efecto, precisamente antes de que el TLCUEM fuera firmado, la Union
Europea crea la Cficina de Armonizacion del Mercado Interior (marcas, dibujos y
modelos), la cual nace en septiembre de 1994, contribuyendo al desarrallo en
actividades economicas de la Unién Europea, gesticnando un sistema que permita
a las empresas europeas o0 no, adquirir los derechos de utilizacion exclusiva de

signos identificadores de sus productos o servicios en el territorio comunitario.*

_La libertad de circulacién de mercancias, personas, servicios y capitales,
han obligando a garantizar una proteccion mas amplia a los titulares de las
marcas, siendo necesario para el desarrolio economico de Europa, el concebir ia
libre circulacion de productos y servicios, se crea la marca comunitaria es, por

excelencia, el instrumento de esta circulacion sin fronteras el favorecer a las

* Gufs para Exportar Producios Mexicanos a la Unitn Europea. México, 2000, p.22.
* hitp:/oami_eu. nb/E Skhole/defaull ntm.
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empresas en sus intercambios comerciales y abrir a nuevos mercados para el

desarrollo de sus actividades.

[.2.2. ANTECEDENTES DE LA RELACION MEXICO
Y UNION EUROPEA

Las relaciones diplomaticas entre Méxicc y la Union Europea se han
caracterizado, desde su establecimiento en 1960, por sus fuertes vinculos

histéricos y culturales.

El primer antecedente de un acuerdo de negociacion y fomento al comercio
exterior entre México y.la Unidon Europea, se.remonta a 1975, cuando fue suscrito
el Acuerdo Global con el Consejo de la Comunidad Europea. Sin embargo, egte
instrumento que busca promover &l fortalecimienio de los lazos.comerciales entre
ambas partes, no se aprovecho plenamente el amplio potencial para nuestro
intérx:.a'mbio. A partir entonces México reconocia el caracter estratégico de Europa
Occidental y de ahi que se haya buscado el fortalecimiento de los nexos
existentes con esa region. Por ello, es que dicho acuerdo fue renovado en octubre

de 1980.

Nuestras relaciones comerciales con ia UE se rigen por el Acuerdo Marco

de Cooperacion Comercial, Econdmica, Cientifico, Técnica y Financiera (de
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tercera generacion), firmadas el 26 de abrii de 1991, en Luxemburgo.
Consecutivamente, el 2 de mayo de 1995 serﬁrmé entre ambas partes la
Declaracién Conjunta Solemne por virtud de la cual se establecié el compromiso
de negociar un nuevo acuerdo que promoviera el intercambio comercial, incluso

mediante la liberalizacién bilateral progresiva y reciproca de bienes y servicios.

Para el cumplimiento de los objetivos establecidos en la Declaracién
Conjunta, el 8 de diciembre de 1997 se firmaron con la Unién Europea, tres
nuevos instrumentos juridicos, con los que practicamente se dio entrada a Ia
negociacién de un Tratado de Libre Comercio entre México y la Unién Europea,

estos instrumentos fueron:

1.- Acuerdo Giobal 0o Acuerdo de Asociacion Econdémica, Concertacién
Politica y Cooperacidn entra la Comunidad Europea y sus estados miembros y los

Estados Unidos Mexicanos.

2.- Acuerdo Interino.- establece las bases para iniciar la negociacién de una

liberalizacion comercial amplia.

3.- Declaracién Conjunta.- establece las bases para la negociacion de

servicios, movimientos de capital, pagos y propiedad intelectual.*®

La negociacién comercial inicié formatmente el 14 de julio de 1998, con el
establecimiento del Consejo Conjunto del Acuerdo Interinc. Después de las
reuniones preparatorias para definir el programa de trabajo y estructura de la

negociacion, se lievaron a cabo nueve rondas de conversaciones en sedes

® Diario de los debates, de senadores de) congreso de los Estados Unidos Mexicano, afio |ll, Segundo Periodo
Ordinario, LVl Legistatura, Num 2, México, D.F, Lunes 20 de Marzo de 2000, p. 8.

30



alternativas de Europa y México. Durante el proceso se realizaron consultas con
los sectores industrial, comercial, agropecuario, académico y laboral de México,
asi como can el Grupo de Seguimiento al Proceso de Negociacién establecido por
el Senado de la Republica y representantes de la Coordinadora de Organismos
Empresariales de Comercio Exterior. En algunas rondas participaron mas de 120
representantes de los sectores productivos. Sin dudad fueron numercsas las
reuniones celebradas entre México y la Unidn Europea y no fue hasta el 1 de julio

del afio 2000 cuando entra en vigor TLCUEM *!
El acuerdo quedé dividido en 11 capitulos:

Acceso a mercados.

* Reglas de origen.

e Normas técnicas.

« Normas sanitarias y fitosanitarias.

« Salvaguardas.

+ Inversion y pagos relacionados.

+ Comercio de servicios.

+ Compras del sector piblico a Competencia.
» Propiedad intelectual.

» Solucidn de controversias.

“! Diario Oficial de la Federacién, publicado 26 de Junio del 2000,
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1.3. FUNDAMENTOS COSTITUCIONALES DE
LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Analizaremos los articulos de la Constitucién para dar un enfoque
general de la legislacion sobre io que se relacionan con la materia de propiedad
intelectual. El fundamento constitucional de la propiedad industrial io encontramos
en el articulo 28 de la Constitucién Politica de Los Estados Unidos Mexicanos, en

su primer parrafo que a la letra dice:

*...En los Estados Unidos mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las
practicas monopolicas, los ni estancos y las exenciones de impuestos en los
.términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dard a las
prohibiciones a titulo de proteccion a la industria”.*?

Por su parte, la fraccion XV del articulo 89 de la misma Constitucién
facultad y obliga al presidente de la Republica a *conceder privilegios exclusivos
por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores
o perfeccionadores de algin ramo de la industria”** El articulo 73 de ia fraccion
XXIX-I'-" del mismo ordenamiento facultad al »Congreso, "para expedir leyes
tendientes a la promocion de la transferencia de tecnologia y la generacion,
difusién y aplicacion de los conocimientos cientificos y tecnologia que requiera el
desarrolio nacional”.** Estas disposiciones nos sustentan la base de Ia legislacion

sobre propiedad intelectual, *Tanto la ley que regula los primeros como la que

< psticulo 28, Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos.
“© Asticulo 88, Fraccion XV, Constitucion Potitica de los Estados Linidos Mexicanos.
“ Articulo 73, Fraceién XXIX-F, Conattucién Poiftica de los Estados Unidos Mexicanos.
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norma la segunda, tienen cardcter de reglamentarias del articulo 28
constitucional.”** Como lo hemos examinado, la propiedad industrial se rige, con
fundamento en la Constitucion, la Ley Propiedad Industrial vy su reglamento: de
manera secundaria, el Codigo Federal de Procedimientos Civiles y el Codigo Civil
para el Distrito Federal, asi como ios tratados internacicnales de los que México

es firmante.*

I.4. CONCEPTOS

|.4.1. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Los derechos de propiedad intelectual pueden definirse como aquellos que
se confieren a las personas sobre las creaciones de su mente. Suelen dar al
creador un derecho exclusivo sobre la utilizacién de su obra por un plazo

determinado.
‘La propiedad industrial, comprende:

1) la proteccién de signos distintivos como {as marcas de fabrica o de

comercio y las indicaciones geograficas, y

* RANGEL MEDINA, David, Panorama del deracho mexicano, Editorial McGRAW-HILL, México, 1986, p. 3.
* Véase Alfonso LABARIEGA VILLANUEVA, Algimas consideraciones sobre el derecho de propiedad intsiectusl en
Mdxico, Revista de Derecho Privado, Numero 6, Seccidn de Doctrina, 2003.
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2) la propedad ndustrial prolegida principalmente para estimular la
innovacion, el disefio y la creacion de tecnologie. En esta categoriaseinduyeh las
invenciones (protegidas por patentes), los dibujos y modelos industriales y los
secretos comerciales.

Para Rangel Medina el derecho inteleciual se entiende el conjunto de
normas que regulan las premrogativas y beneficios que las leyes reconocen y
establecen en favor de los autores y de sus causshabientes por la creacién de
obras antisticas, cientificas, industriales y comerciates. En ia medida que tas obras
apuntan a la satisfaccdn de sentimientos estéticos o tienen que ver con el campo
de! conocimiento y de la cultura en general, Ias reglas que las protegen integran la
propredad ndelectual en un sentido estricto o derechos de autor. Atalien al campo
de 08 derechos de autor las cuestiones, reglas, conceptos y principios implicados
con los problemas de los ceadores mtelectuales en su acepcion mas ampka. En
cambio, si la actividad del intelecto humano se aplica a la bisqueda de soluciones
concretas de problemas especificos en el campo de la mdustria y del comercio, o
la seleccion de medios diferenciadores de establecimientos, mercancias y

Servicios, sntonces los actos son objeto de la propiedad industrial”. ¥/

“ RANGEL MEDWMNA, David. op. o p.1.



1.4.2. MARCA

Si acudimos al diccionanio juridico veremos que la palabra procede del
aleman mark y debe entenderse por ella: "2 A aquellos signos utilizados por los
indusiriales, fabricertes o prestadores de servicios en las mercancias o aquefios
medios capaces de prestarios graficamente para distinguirtos, individualizarios;
mwmﬁay@dﬁdmmm,wmuérﬁmodewm
clase o especie”

En un plano doctrinario existen diversos conceptos de lo que es la marca,
por ejemplo, se dice que debe comprenderse como todo signo cualquiera que
sea, que sive para distinguir de una mercancia, sea fabricada, o simplemente
vendida por un comerciante.

Para el autor David Rangel Medina define como marca: “el signo de que se
valen los industriales, comerciantes y prestadores para diferenciar sus mercancias
0 servicios de los de sus competidores™ *®

Para e autor, “Yves Samt-Gal sostiene que en el plano juridico la marca
puede ser definida, como un signo distintivo que permite a su titular (fabricante o
comerciaie) destingurr sus productos o (servicios) de los de su competencia, a
marca es un signo de adhesion de ia chentela” ¥

Albert Chavanne y, jean-jacques Burst definen a la marca como un signo
sensible puesto sobre un producto o acompaiando un producto 0 servicio Yy

* Diccionaric Jusidk jcana Insilulo de Investigaciooes Juridicas 0. Ed Pooua SA. 1998, p. 2079
'mmmvmawwmm E&-HI-&&IH& A, Misice, 1960, p.153.
-mmﬁb' de, 5 ok h y i propiadad inducinel, 3 ediciin, Edbanisl Cirdenss
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destinado a distinguirio de los productos simiiares de los competidores o de los
servicios prestados por otros. La marca, encuentra asi, agregan dichos autores, su
lugar en los derechos de la propiedad industrial por medio de los derechos sobre
los signos distintivos por opesicién a los derechos sobre las creaciones nuevas.

M. Z. Weinsteln afima que por defmicdn la marca, “es un signo utiizado
para distinguir un producto o un servicio, con la finalidad de permitir diferenciario
de los productos o servicios summstrados por los competidores”™.

En términos genersles, la actual doctrina francesa define la marca mediante
su funcidn esencal o sea la de distimadn o diferenciacion, asi tami»én hace
referencia entre los objetos susceplibles de ser distinguidos por una marca, a los

En hafia, Exo Capizzano afrma que las marcas se pueden definr como,
“aquellas contraserias de productos y mercancias otros signos distintivos (firma y
enseiia), son kamados a desempefiar una funcion distintiva de determinados
productos y mercancias, sobre los cuales se fsan, de otros iguales o similares y
por eso confundibles™ !

Afonso Giambrocono considera que la marca, "es cuakpner signo distintivo
aplicado al producto o fijado en relacibn al producto {por ejempio sobre los
contemdos del producio mismo), que sea en grado tal, de distinguir
el producto mismo de otros similares existentes en el comercio”.

Renato Corrado por su parte, define a @ marca como, “un Ssigno

identificativo del resultado de una actividad empresarial productiva o de servicios,

¥ NAVA NEGRETE, Jusio op. cll., p.144.



mdotjetodedﬁtqibsdeohosdelnﬁsrmt’po,quesehaﬁanend
mercado”. %

Navahlegretedeﬁieahmm'wmtodosignoomediomateﬁa!we
permite a cualquier persona fisica o juridica distinguir los producios que elabora o
o similares cuya finalidad inmediata es de atraer la clientela y después conservarla
y & aumentaria® &

1.4.3. COMERCIO

HE comercio presenta, desde luego, dos aspectos o facetas esenciales, a las
cusles debe atenderse para lograr tener una imamuyclaradeesta fundamental
actvidad social: el aspecto econdmico y el juridico. Desde el punto de vista
eoumémbosehaconsidemdoaloomerchoom:eloonjuntodeoperadon&sde
iterwqbbdabimesysewﬁosquesereqdemnmhﬁﬁsiacdﬂndelas
necesidades de la sociedad en general, y de los seres humanos en particular.

Desde el punto de vista juridico el comercio se conceplGa como: la
achvwdad por medio de la cual las personas reafizan actos de intercambio de

= wudem, p.145.
© midem, p.147.
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bienes y servicios, con el propasio de uaro, y de cuyas actividades se generan

derechos y obligaciones que son legalmente exigibles™®

La pailabra comercio (de! latin commercasm, de cum, con y menx-cis,
mercancia, es decir, con-mercancias) se refiere a una actividad que persigue un
ﬁ\dehaooonsistmteendimmiodebiemsosavidosmmmesy
consumidores y que facilita la dirculacion de la riqueza.

El concepto de “comercio, desde e punto de vista econdmico, se
caracteriza por la actividad de intermediacion entre productores y consumidores
con la fmakdad de obtener un lucro. En términos pridicos, a esta caracleristica se
incluye, ademas, la actividad de las empresas, de la industna, los titulos de
cedito, las patentes, las marcas y todo aquelio que 6l legislador haya querido
reputar como tal y sea plasmado en el derecho positivo™.%

Cuando esas operaciones o mtercambios de bienes y servicios se resfizan
entre personas, empresas o entidades ubicadas en diferentes paises, se origina la
actividad que se conoce con el nombre de comercio internacional. El comercio,
interno, asi como el intesnacional, poseen en 1érminos generales los mismos
atributos y caracteristicas fundamentales. No obstante, el comercio internacional
tiene en la actuslidad una gran importancia para todas ias naciones que lo
practican, y esa nportancia no es s6lo econGmica, sino también politica, en virtud
de que esa actividad ie permite al Estado que la desarrolla, establecer una serie

de estrategias, actitudes y posiciones gue no s6lo le produce el ngreso de divisas,

* MARTINEZ VERA, Rogefio, op. it p.4.
® MORENC CASTELLANOS, Jorge A, ot . ap. cit., p.19.



tan esencales para el mantenimiento o crecimiento de su economia, sino que
| también le da presencia y significacion en el concierto internacional.

Los términos comercio intemacional y comercio exterior,® se ut#izan
frecuentemente como sinGnimos, sin embargo, en su més estricta significacion,
poseen una diferencia fundamental: por comercio mtemacional debe entenderse a
la actividad en su conjunlo, es decir, a la serie de lineamientos, requerimientos,
dwrecirices y normas que regutan a la actividad misma, mdependientemente de ta
nacion o naciones involucradas en ella. En cambio, el vocablo comercio exterior se
aphca a la relacion econdmica y juridica que se da en un lugar y momento

determinado entre dos 0 més naciones, especificamente sefiatadas 5

da un pais con reiaciin a los demds, desdec & b 6 GO Teb 3 a Méxco, el comercio exterior de México as
aqgal que cote pais realiza con diferenine macions: con ks cuales comence ™ Deascripdén tomade de b obra de WITKER,
Jor% y HERNANDEZ, Lawra, ap i, pp . 11-12.

MARTINEZ VERA, Rogelic. op.cll_, p. 5.




CAPITULO
SEGUNDO



CAPITULO SEGUNDO

TRATADO DE LIBRE COMERCIO UNION
EUROPEA Y MEXICO

I.1. LA MARCA

Enpﬁmhmdeﬁmnnsqué&sunﬁalado,alrespeao,lamysobre
Celebracion de Tratados de 1992 en su articulo 2° dice a la letra:

'ParalosefeclosdelaprawneLeyseentendaréporTratado:elcomerio
regido por el derecho intemacional plblico celebrado por escrito entre los
gobiemos de los Estados Unidos Mexicanos y 1mo o varios sujetos de derecho
intemacional, ya sea que su aplicacion requiera o no ia celebracion de acuerdos
mmahiasospedfmsamlqtiemmemasudemnﬁnadm,metﬁameelwdbs
Estados Unidos Mexicanos asumen compromisos. De conformidad con la fraccion
I del articulo 76 de la Consfitucion Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, os
tratadosdeberénserapmbmporelSenadoysaénlaLeySupremadetodala
Uribnuiandoesténdeawerdooonhnism,mbstémﬁmddaﬂiuﬂo1336e
la propia Constitucion” %

Asimismo, la Convenci6n de Viena sobre et Derecho de los Tratados™,
celebrada el 23 de mayo de 1969, establecid en ef adiculo segundo de sus
acverdos que:

= Véane Ley Sobre Ja Celebracion de Tratados, articuo, 2.
bnd WWMM.WMH.M.UMhMMdMMMTm.
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'SeenﬁendeporTmlado:unawerdohtmmdmaloelebradopormito
entre Estados y regido por ei Derecho Intemacional, ya conste en un instrumento
ﬁﬁcooendosonﬂsinshumﬂosmxosywalmﬁeraqueseasu

denominacion particular”.

Cocmpuedeveme,lasdeﬁniciormdebcqwendénde\hemyla
contenida en nuestra Ley de Celebracion de Tratados, coinciden en que el tratado
es regido por las normas de derecho interacional y en que el mismo es celebrado
por sujetos de derecho internacional, que son en primer lugar los Estados y nada
tiene que ver que en su nombre tengan o no la denominacidon de "Tratado” si
cumplen con esas caracleristicas. Para el catedritico francés Jean paulin
Niboyet, un tratado Diplomatico “es un contrato concentrado entre dos paises
diferentes.”™ En este orden de ideas, Heffier citado por Luis Sanchez Pontén,
wnsidetaquedebeeMendetsememiado:'EdoumﬂoenquebsEstados
por medho de sus representantes, se obliga reciprocamente (0 de un modo
unilateral) a restringir la libre disposicion de sus deredws y posesiones
soberanas” ® .

Efectivamente, el principio fimdamental de Yos tratados, es que asumen la
forma de contratos y suplen la ausencia de una ley coman. A diferencia de!
indviduo que soporta obligaciones no consentidas expresamente por e, los
Estados no conocen otras obligaciones que las que quiere contraer, siempre con
la contrapartida de aigim beneficio. Asimismo un tratado es un instrumento publico

en el que se siguen formalidades establecidas por la costumbre intemacional, se

bt NBOYET, JP, Principios de Derectio intermecionad Privacn, Fdit. Nacional, México, 1960, p_ 48.
* PORTE PETD CANDAUDAP, Celectino, Apurdanrentos de Ja perfe general del Derecho Penal, 12°. Edicion, EdR
Porrua, S.A., México, 1989, p. 39,
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hacen consiar en ias obligaciones y derechos reciprocos, la duracion de las -
estipuiaciones o condiciones que se logren rescindirlas, la interpretacion que se
da a las dausulas o la forma en que se resuelven los confictos sobre dicha

interpretacion.
Por otra parte el articulo 133 Consfitucional a la letra senala:

“Esta Constitucion, las leyes del Congreso de la Unidn que emanan de efla
y todos los Tratados que estan de acuerdo con ta misma, celebrados y que se
celebran por el Presidente de la Republica, con aprobacién del cenado, seran la
Ley Suprema de toda la Unibn. Los jueces de cada estado se arreglardn a dicha
Constitucion, leyes y Tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que
pueda haber en las constituciones o leyes de los estados™.®

EsteaﬂicdodelaCmstiludénmdebehﬁerﬁetarsemelsmﬁdodeme
los tratados tienen el mismo rango legal que la Constitucion. A ia letra el articulo
133 sl dice que estan por encima de las constituciones de los estados de la
Unidn. Establece que tanto la Constitucion federal, como las leyes del Congreso
de ta Union, como los tratados imernacionales (éstos imos siempre que cumplen
con dos condiciones: que estén de acuerdo con la Constitucion federal y que sean
aprobadoe por e Senado) prevalecen sobre ias constituciones y leyes de las
entidades federativas.

2 ArSiculo 133, Consilincional.
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Tampoco establece preeminencia de los ftratados mtemacionales por
encima de las leyes emanadas del Congreso de la unién.®

Una vez efectuado el procedimiento establecido en el articulo 133
Constitucional, los tratados internacionales suscritos por México adquieren e
éréderde‘LeySuprm' y pasan a formar parte del sistema puridico mexicano,
por lo que sus disposiciones son de observancia.

Respecto del Tratado de Libre Comercio con la Unibn Europea y México
es pertinente hacer referencia a las negociaciones que se efectuaron entre los

representantes de los goblemos de ta Unibn Europea y México, en el que las

aspiraciones y objetivos constituyen el fundamento.

- "B articulo 133 constincional po esteablece preferencis aiguna snire Jeyes dal Congraso de Js Lnkio Que smanen de
*o@Mmm&MmhMMymn jok por ol Prosid de la Repidblica con

termacionsl sobae € derecihs Flomo ko, Sne que adopta ta reghe de que of deroche nbornaconal es parie dol nacionsl, ya
que i bien reconoce fa fueiza ebligatoria de los Tratades da 3 &stos UN TANgO SUPSIIOr & 133 leyes del Congreso de la Unldn
emansdes de e Comiliuciin gue ol rango que ies conliere 2 unos y orars o mismo™, TREUNAL COLEGADOD
EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL. PRIMER CIRCUITO, Ampar en ravision 256181 .- C. H. Bohering Sohn.- 9 de Julio
de 1981 - ungnssidad de velos, volimmenes 151-156 sexia Parie, P. 196) "TRATADOS INTERNACTIONALES - B sSioulo
133 consBiucional, olima paite, no establece su observancia preferenie sobre ias lyes del Congreso de la Unidin
emanades de s Comiluciin federal. La  Glima parte del articulo 133 comsihscional esizblece « principio de: s seprcwsecin
de In Consthucion federal, de lus leyes del Congreso de Ta Unidn que omanen de alla y de Yos watedos celcbrados ¥ que se
wﬂlﬁe&‘hﬁhw“u&mﬁumhhm'hm.h
estados que Torman ta Unidn y no la aplicacién preferente de las disp confanidas en jos iatados respecio de ko

Cangresn.

DEL PRIMER GIRCUITO. Amparo en revision Z56/81.- C. H. Boshringer Sohn.- 8 de Julio de 1981 .- Unanimidad de volos,
volimenes 151-155 sexia parte, p. 195.) “TRADOS INTERNACIONALES, VALIDEY DE LOS. - H wriicalo 133 de mursina
Constitucion previone que: *... I Constitucidn, ias leyes del Congresa de b Unidn que emanen de efiu y todos los iatados
dpok ki de acerde Con Ia EcEa Y qus se colcbren par of Presadenie de s Repibion, con sprebecitn del Sesado. sord
s Ley Suprema de lode 1a Uniin_ Los s de cada etindo ze suptarin 8 dicha Consifhaolén, leyes y tratados, a pesar de
s dnposicones en conkare qun punda haber en contiocaees & lryes de los cvindos. Les esunlicscs de oumetre
Constitucidn, sostienen invariablemenie, que Ia mimma Ley Suprema no #njs e meieria sobre la cusl deben versar los
Trdadne y cormenciones. sqec cohdbre ol gobicrao de la Repiblics; pero on i que tambiin estén d= scyendo, es gue ba
loauciin, *y todos los Yatedos que estén de acueido con ia misma” se refieren a que las convenciones y Wratados
“-aﬁlmmuhm&h—Lunﬁ qas “wshin de acuwrdo con bn
mbma.” Es pues evidente, que Wodo Tratado o por ol Pregidenie de la RepGbica, asi esk aprobado por
dmmpuwoﬂmquﬁmhmﬁhm-thmom-p-)
aconiezca, no debe kener eficacia juridica”™. (T.- XCGVL, p. 1639, Amparo panal sn revision 7796/47, Vera, Jood Antonio, 11
de Junjo de 1943, wnankaided de 4 votos).




Sin duda fueron mittiples las reuniones celebradas entre Mé&aco y ta Unidn
Europea para concluir con la celebracion del TLCUEM; con fecha 1 de julio del

2000 en el que entra en vigor.®

Dentro las aspraciones que constituyen el fundamento del Tratado esta el
de promover el emplec y el crecimiento econdmico, mediante la expansion del
comercio y oportunidades de inversion, asi como incrementar la productividad
intemacicnal de las embresas de México y la Unién Europea.

Establace como objetivo un marco para fomentar el desammolio de los
intercambios de bienes y servicio, incluyendo una liberalizacién bilateral y
preferencial, progresiva y reciproca del comercio de bienes y servicios que tenga
en cuenta la sensibilidad de determinados productos y seclores de servicios, v de

conformidad con las normas pertinentes de OMC.®

El Tratado de libre comercio, instituye obligaciones en relacion a la
propredad intelectual, mismas que se fundamentan por la OMC y los convenios
internacionales existentes en ia matena, de tal manera que cada pais prolegera de

- la manera méas adecuada los derechos de la propiedad intelectual, con base en el
principio del Trato Nacional y asegura su cumplimiento tanto nacionalmente como
memacionaimente. Los paises miembros logran estos obefivos mediante el
cumplimiento de los principios y reglas, como los de trato nacional, trato de nacion

mas favorecida y fransparencia en los procedimientos. En este senfido se definen

* pubiicado en el Diarko Oficlal de ia Federacion e1 26 de junio de 2000.
* Asticulo 4, del Acuerdo de Asoclacidn Econdmica, Concerincion Polftica y Cooperadidn Enire ios Estados Unidos
Makcancs, por una Parte, ¥ ks Comunided Eurspes y sus Estados Miembros, por O

45



los compromisos especificos sobre proteccidn de derechos de autor, patentes,
marcas, etc.

La pregunta esencial seria ;En materia de interpretacion para el caso de
conflicto, se dispone que prevalezcan las disposiciones del tratado sobre cualquier
olro convenio en materia de propiedad intelectual —derecho marcario-? la
respuesta a esta pregunta serd abordada mas adelante. En sintesis los asuntos
que se abordan, en relacion a los derechos de propiedad imelectual son

NnumMenosos e importantes y complejos.

1.1.1. CONCEPTO DE MARCA

En el Tratado de Libre Comercio con la Union Europea y México no se
definid el concepto de marca, pero este a su vez actuara de conforrmdad con lag

normas pertinentes de la OMC.%

En el Acuerdo Sobre los Aspecios de los Derechos de Propiedad Intelectual
Relacionados con & Comercio define en el articulo 15 en su primer pamafo que a
la letra dice; “Podra constituir una marca de fabrica 0 de comercio cualquier signo
o combinacion de signos que sean capaces de distinguir los ienes 0 senicios de

una empresa de ias otras. Tales signos podran registrarse como marcas de fabrica

® Aficulo 5, del Acuerdo de Anocinciin Econdmica, Concertariin Polilics y Cooperacién Entre los Estados Linidng
mwwMth&my“Eﬂn&nm pum de confurmided con las normes
pertinories de ln ONIC, an particutar, los sig por ejenplo’ coma p 1 de ta propiedad industrial
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o de comercio, en paricular las, palabras, incluso los nombres de personas, las
letras, los nimeros, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, asi
como cualquier combinacion de estos signos™ ¥

Por su parte, Ley de la Propiedad Industrial vigente establece en su
alﬁulosa,que‘mam&todosignovisﬂequedisﬁngaprodtmO
servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado”. %

Para la Union Europea, en su Articuio 4 del Reglamento ' (CE) No 40/94
del Consejo; Signos que pueden constituir una marca comunitaria, “Podran
constitur  comunitarias todos los signos que puedan ser objeto de una
representacion grafica, en particular las palabras, incluidos los nombres de
petsonas,bsdbuios,laslehas,lascmas,lafonmdelpmdudoodesu
presentacion, con la condicion de que tales signos sean apropiados para distinguir

Iospmdudosolosservidosdemaempresadelosdeotmsempresas'.'

Comparando las definiciones, resulta que coinciden en que las marca son
signos que swven para distingur, pmductososewicios,queprocedendem
fabricante o comerciante, de productos O Servicios.

_Petotattoladeﬁidél\deIaOMC,wmlamcoHMﬂafia consideran
la posibilidad de regstrar como marca las letras y los nUmeros, de donde se
deduce que para la ermonia entre los ordenammentos Juridicos, el legislador debe
avocarse 2 legislar y considerar la posibilidad de registrar como marcas a las

Jotras y mameros.

:mmnmmnmuWWWmdmm 15,
Articulo 88, Ley de In Propiedad Industriak.
* psticuio 4, del Reghanenio mhmumumhmnimmh—um
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De esta manera quedaria sin efecto lo que dispone €} articulo 90, fraccdn:

-v. De la Ley de la Propiedad Industrial en el sentido de que no seran
registrables como marca:

Lasletras.losdigitosobsaolomaislados,amenosqwestén
combinados 0 acompaiiados de elementos tales como signos, disefios 0

denominaciones, que les den un caracter distintivo™.™®

Bl TLCUEM, lo deja de conformidad con las normmas de ta OMC, por 1o que
al comparar los ordenamientos, del ADPIC, del la Ley de Propiedad industrial y la
MamaCorwnﬂaﬁa,lossignoswepuedenseromserregisuados.msonlos

mismos cual podré crear confiictos entre los sujetos de derecho.

Bl requisito principal para crear una marca, es que los signos, figuras o
denominaciones deben ser visibles, para que el publico consumidor consiga
idam‘ﬁmﬂos,cmsidemdoquewewmplo&sﬁmnaﬁvo\odavezquebs
avances de la progreso, dia con dia son mas y Se tendria que contemplar la
posﬂﬂidaddemgishmmcassamas.dfaﬁvasekﬂndmsus@rﬁvas.simdén

que imptica un sentido juridico subjetivo.

™ pticulo, 90 de Ley de Jo Propiedad industria.



IL1.2. EL USO

Antes de hacer un andlisis del uso de la marca, consideramos que es
conveniente definir lo que se entiende por el *uso”. Desde este punto de vista de,
Horacio Rangel Ortiz, en su obra * *F1 uso de la marca y sus efeclos Juridicos,’
considera al uso como ! modo originario y propio de adquirir el derecho sobre el
sigm,delalnndoqmdmgislmdelnismmseaouamaqmmafmndidad,

que signifique sdlo una presuncién de derecho™.™

PampaiehminEsaidnedeﬁned@m'elesﬂo,précﬁeaM
o modo de obrar que se ha introducido imperceptiblemente y ha adquirido fuerza
de ley”.” Tradicionalmente la legistacion en general considera al uso como un
término juridico equivalente a la costumbre, asi por ejemplo Eduardo Garcia
Maynez,defnealacostumbreoonm‘musoimplaﬁadoenmauﬂecﬁvkhdy
considerado por ésta como juridicamente obligatorio es el derecho nacido
consuetudinariamente; el jus moribus constitutum.”™

Se deduce en tal caso, que € uso a semejaza de la costumbre, es una
practica constante y reiterada considerada obligatoria desde el punto de Vista
juitﬁm,lodavezqueddeadmdeummampuedehﬂusomﬂeviam

al registro sin que e titular sufra menoscabo en su derecho; indiscutiblemente que

T RANGEL ORTIZ, Horacio, B uso de ja marca y sus efecios jurkdicos, EdA_ Lisos de México. México 1960, p. 18.
“mmmmmwym Edi. Rosa y Bouret 3 Ediiln. Espalia,
1854, p. 1524,

1529,
T GARCIA MAYNEZ. Echawde, inbouksccion &l oshudio dol derecia, Edil Pasnds, SA. Mésico, 1982 p 81,
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en la actualidad es requisto que se registre la marca para que quede
debidamente protegido este derecho respecto de terceros.

Nuestra legislacion se refiere al uso de la marca como un derecho
exciusivo en el articulo 87, el cual a ia letra dice: "Los industnales, comerciantes o
presiadores de servicios podran hacer uso de marcas en la Industria en el
comercio 0 en los servicios que presten. Sin embargo, e derecho a su uso

exclusivo se obtiene mediante su registro en e Instituto™.”*

El interesado debe registra la marca, y ademés de pagar los derechos
tarifarias correspondientes, debe de usar la marca de forma consecutiva como lo
dispone en su articulo 130, que a 1a letra dice “si una marca no es usada durante
tres afios consecutivos en los productos o servicios para ios que fue regisira,
procedera la caducidad de su registro, salvo que su titular o el usuario que tenga
concedida ficencia inscrita Ya hubiese usado durante los tres afios consecutivos
inmediatos anteriores a la presentacion de la solictud de declaracion
administrativa de caducidad™.™

El derecho de 1a marca solo se obtiene mediante el registio, y el uso para la
marca _oomunitan'a el plazo es de cinco afios a partir de! registro, y asi mismo la
marca comumtana que no hubiere sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad
por el titular para los productos o los servicios para los cuales esté registrada, o si

tal uso hubiera sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco afos, la

 Articulo 87, Ley de la Propledad industrial.
7 pticuto 130, Ley de la Propledad indugirial.



marca comunitaria quedard sometida a las sanciones sefialadas en el presente
Reglamento, salvo que existan causas justificativas para su falta de uso.”™

En el ADPIC, el registro solo podra amularse después de un periodo
ininterrumpido de tres aflos como minimo de falta de uso.”

En e TLCUEM, Yo deja de conformidad con las normas de la OMC, por lo
cual al comparar los ordenamientos, podemos observar que en el ADPIC y Ley de
Propiedad Industrial es el nmesmo periodo de tres aios pero en Wa marca

comunitaria en su Reglamento (CE) No 40/94 del Consejo es de cinco afios.

11.1.3. DERECHOS DEL TITULAR

El titular de una marca, tiene los siguientes derechos:

1) Bl derecho de exclusividad consiste en poder impedr cualquier uso de
una marca idéntica o similar que pueda causar confusion en el publico

En el ADPIC, el titvlar de una marca de fabrica 0 de comercio registrada
gozara del derecho exclusivo de impedr que cualquier tercero, sn su

consentimiento, utilicen el curso de operaciones comercigies signos idénticos o

™ Aticulo 15, pamafo prmero del Ragiamanto {CE) No 40494 dal Cortejo dal 20 de dicammive de 1903 sobwe Jn
nAfca comunitaria
7 Acuerdo Sobre tos Aspecios de kot Derechos de Propredad ininlechial Relacionados oon ef C io (ADPIC),
wficuio 18-
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sinaarecpambiemsosewidosmnesemidénﬁmsosim‘hmaaqudbsmhs
que se ha registrado la marca, cuando ese uso de lugar a probabilidad de
oonﬁxsién.Enelcasodequeseuseunsigmidénﬁcoparabiermosewidos
idénticos, se presumird que existe probabilided de confusion. Los derechos antes
mendmiadosseema\deﬁw\si\peljtidodenhglmdebsdemdmm
con anterioridad y no afectaran sin pefjuicio de ninguno de los derechos
existerﬂ&scmanletixidadymafedamnalaposﬂﬂ‘daddebsmemb'mde

reconocer derechos basado en el uso.™

Enta Ley de Propiedad dustnal la exclusividad en el uso de la marca se
establece en ei articulo 87, que establece con clarided que "los industﬁales,
wnerdaMeOpmstadamdeservidospodrénhaoetwodemamasenla
industria, en el comercio 0 en los servicios que presten. Sin embargo, et derecho a

su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el instituto™ ™

£l Reglamento (CE) No 40/94 establece en su articulo 9, “la marca

comunitaria confiere a su titular un derecho exclusivo™ ™

En los ires ordenamientos podemos observar que el titular de una marca

reg?sttada,ﬁeneelderedwodekmedirqueuﬂwierterwobuﬂioe.

2) Derecho de perseguir a los infractores.

™ aAcuerdo Sobre los Aspecios de Jos Derechos de Propa dad Inbclechual Relacionados con ef Comercin (ADPIC),
aticuln 15, mumero 1.

% pgticulo 87, Ley de in Propiedad indssiriel.

0 Asicelo £, dal Reglamenio mmmuwuaa&-enmmu—u——uﬁ
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La ley de propiedad industrial, sefiala que el tiilar de una marca tene la
facultad de éjercitar las acciones legales de proteccion de los derechos sobre 2
marca cuando otra persona use una marca registrada o semejante al grado de
confusion, sin consentimiento del titular o de persona que tenga facultades

conferidos en los articulos 213, fraccion XVHL®

B regiamento {CE) No 40/94 en su articulo 9, se establece que el ttular
esta habilitado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el

tréfico econdmico.@

3) Derecho a ceder y otorgar licencias.

ADPIC, kos Miembros podran establecer las condiciones para ficencias y la
cesidon de las marcas de fabrica y comercio, quedando entendido que no se
penﬁﬂiénlasioemiasobigakﬁasdemaﬂzsdefdﬁcaodewneldqu:ed
titular de una marca de fabrica o de comercio registrada tendré derecho a cederia

con o sin la transferencia de las empresas a que pertenezca la marca.®

En la Ley de Propiedad industrial el tituler de una marca registrada podré
conceder mediante convenio icencia de USOS a uNa 0 Mas Personas, con retacion

a todos o algunos de los productos o servicios a ios que se aplique dicha marca

* Articulo 213, frocrin XV 1mar 1ne marca Segistrada, sin & conserdimicnin de su fihdar o sin 1a Jcencia teapectiva,
mMoMMoMnmmhmnm,Lﬂﬁhwm
* Vease wiicelo 3, &1 Reglameni mbmﬂMﬂD&m&MMhm

8 Acuerdo Sobre los Aspecios de los Derechos de Propiedad inteleciual Relacionados con el Comercic {ADPIC),
articulo 21,
* Véase articulc 136, de Ley de la Propinded indusetriol.




Ei reglamento (CE} No 40/94, con independencia de la transmision de la
empresa, la marca oomunitaria podré ser cedida para la totalidad o para una parte

de los producios o de los servicios para los cuales fue registrada.®
4) Franquicia

La franquicia la podemos definir como la autorizacidn de uso de una marca
por parte de su titular, adicionado a la licencia respectiva los conocimientos
técnicos y operativos que proporcione el propietario de las marca, denominado
franquiciatario al licenciatario, denominado franquiciatario, para su explotacion,

mediante el pago por parie de este de una contra prestacidon econémica,

En la franquicia se pueden apreciar los siguientes elementos: ia existencia
de una marca registrada, Yos conocimientos técnicos y operativos por parte del
titular de 1a marca para su expiotacion (know how), el titular de la marca y un
tercero que quiere expliotar la misma, mediante la celebracion de un convenio y €l
pago econdmico.®

En el articulo 142 de la Ley de Propiedad Industrial que a la letra dice:
Existira franquicia cuando con la licencia de uso de una marca se transmitan
conocimienos técmcos 0 se proporcione asistencia técmea, para que la persona a

quien se le concede pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera

% Véase adicio 17 del Reginmenln (CE) No 4(0/84 de! Coneejo dal 20 de dicembre de 1983 sohre la marca

.CAS-IREJONGARCIA,M\OM,UW” s una insuciin relativamente  de nueva creacidn en la
saabiria @¢ 1 Propiedad inderciial. En clecic hasia s nuewe Ley de Fropicded indueirinl de 1995 hizo regiamenio con
posterionidad se regula esta Agura juridica que €5 considerada como una variable de la hooncia de us0 de U Marce.  op.
o p. 4.



uniforme y con fos métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos
por €l titular de la marca, tendientes a mantener la calidad prestigio e imagen de
los productos o servicios a los que ésta distingue™.¥

En el reglamento de Marca Comunitaria y en el ADPIC, no se establece
esta figura de la franquicia. Con la intencion de garantizar los derechos conferidos
al titular de una marca, el Tratado a través de su articulo 12, ordena “que las
Partes se comprometen a establecer las medidas apropiadas para asegurar una
adecuada y efectiva proteccion, de acuerdo con las normas intemacionales mas
exigentes, incluyendo medios efectivos para hacer valer tales derechos™.®

Comparando, los ordenamientos contemplan los derechos del titular de 1a
marca, garamizando la seguridad legal y garantizando la proteccion de la misma
con el registro.

1.1.4. MODALIDADES

El uso de la marca es el modo como se origina el derecho exclusivo sobre
dicho signo distintivo, como hemos afimado debe de ser eficaz y comtnuo, esto
quiere decir, gue mediante el uso se adquiere sl derecho de propiedad, sin olvidar

gue el registro constituye una formahkdad esencial para el referido derecho. Para

7 Articulo 142, Ley de la Propledad industrial.
® Articulo 12, del Acuerdo de Asocincion Econdimica, Concertacion Pollica y Cooperacidn Envre loe Estados Unidos
Meaicanos, por una Parte, ¥ ks Commidad Europea y sus Estados Weassksoc, pos Ora

55



Horacio Rangel Orliz, el uso es “el modo originario y propio de adguirr el derecho
sobre el signo.™®

De acuerdo con esta definicion el registro no es mas que una formahdad y
por tanto una presuncion, o sea; que admite prueba en contrario; sin embargo se
afima que las diversas legislaciones actuales consideran que el uso del signo es
un modo de adquirir derecho sobre la marca pero debe compiementarse con el
registro mismo, de tal manera que el derecho del fitular originario prevalecera

sobre cuaiquier otro solicitante de tramite de registro posterior.

La relacion del uso de la marca y el regrstro, dan ongen a un sistema mixto
o ecléctico consistente en que es obligatoric el uso de la marca para que el
registro conserve sus efectos. No obstante que el registro es lo que constituye la
base fundamental del derecho de la marca, no quiere esto decir que la marca no
registrada carezca de proteccion, si la tiene perp (mcamente frente a la
competencia desleal, tal situacidn se observa en el derecho de reivindicacion de
derechos de la marca cuando se demuestra que la marca se ha usado con
antesiondad al regrstro. |

!ﬂmaleyenmmoalusooomogeneradordedered\ossereﬁere,
establece algunas reglas de caracter normativo. De tal forma gque en nuestro
derecho marcano, el uso de la marca debe ser aciual, efectivo e inmterrumpdo,
aplicado por lo menos uno de ios productos o servicios protegidos por la misma y
de esa misma manera es para el regiamento de Marca Comunitana y en el ADPIC.

*® RANGEL ORTIZ HORACIO, op. it p. 60.



En & TLCUEM, 1o deja de conformidad con las normas dae la OMC, por lo
cual al comparar los ordenamientos, podemos observar que en e ADPIC, Ley de
Propiedad Industrial y la marca comunitaria en su Reglamento (CE) No 40/94 se
considera al uso de la marca como un requisito indispensable para conservar el

registro.

11.1.5. PROCEDIMIENTO DEL REGISTRO

Es indiscutible que el registro de una marca s un requisito indispensable
que exige ! derecho marcario para que el titvlar de la misma pueda tener el
derecho exclusivo, io que implica un acto de publicidad, el registro, da el derecho

al titutar para oponerse a terceros.

Por o cual ta ley de la Propiedad Industrial sefiala reglas expresas de las
condiciones de la solicitud, el registro se hace mediante una persona fisica o
moral, ante &f Organo instiiuido por la autoridad y debera seguwr todo un
procedimiento que debe iniciarse con una solicitud, la que contendra los datos

generales del soficitante,™ el signo distintivo de la marca, fecha del primer uso,

© Lnsdatosdelmh(odueﬁndehmarm nombre, nacichalided, domichio con jodos Jos dakos pertinenies: calle,
mero, , obdigo posial, poblacd “ymhmhwmmumem

-mhdmmdmsuui&" deres, sricmds ipo de nosinalive, imominado, wixta o ridimersional. Debe
indicarse 5i Ja marca no se ha usado; pero si ya ha sido usada, deberd proporcionarse fa fecha con la indicacion del dia,
mes y sho en g 8¢ inikdd & weo ¥ los producios © Jervicios goe prolege b marce: debisndoss Indicar ls dese & que
comesponden, asi como sl ae Imta de un protucio, o de dos a diez producies ¢ si ta marca abarca toda ta clase. Segdn se
¥ale de tna marcs de Hilwica, 0 de comercio o de servicios, debe sefialarse on i solicied 53 st Yats de wn exiablocimienio
indusirial © comercial 0 de serviclos, proporcionando e domiolio coinpleto dal establecimiento: calle, nimero, colonia,

cldign postal, poblecitn, entado y paii. Fn les canos € gy 9e rechame gionded, debe imencasire ol pals do s solicied
MhmﬁwmmdbnydModewhdethmywmmymddMO
w0 apodeado; hagat ¥ focke.




los senicio 0 productos que se protegeran con la misma, asi como ubicacion de
los establecimientos o negocios vinculados con la marca segin el lugar donde
vaya a operar.”

Ademas debera de cumplirse como ha quedado asentado con l0s nexos
que deban adjuntarse a la solicitud como son de la marca, ios ejemplares de la
eliqueta que reproduce k2 marca con las medidas reglamentarias; las impresiones
fotograficas, dibujo en los planos exigidos; copia de la constancia de inscripcion en
el registro nacional de poderes asi como el comprobarte de pago de derechos,

debiendo ir la solicitud fechada y firmada ™

La marca puede registrarse a peticion del dueiio o titular de su apoderado y
en este ultimo caso, este deberd acreditar su personalidad con carta poder simple
firmada por testigos y €l otorgante o bien mediante carta otorgada ante 1a fe de un

notario publico.

En las soficitudes al darse personalidad a terceras personas, y de no
cumpljrse con los requisitos enumerados ante el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial (TMPT), deberd desecharse de plano. Sin embargo, una vez
que la solicitud ha quedado debidamente integrada se debera realizar el examen

administrativo de la misma para comprobar si cumple todos los requisitos™ y de

9 wénse aticulo 113, de Ley de la Propiedad industrial y sus articulos 46 a 60, del Reglamento Ley de la Propiedad

" Deber ngrep eska do rkociin o ka "‘W&mthﬁthﬂuwwh
estudio de la solickud ademids nicie clig "-"an y regro con tas medidas reglamentarias cuya exhiblcion no se

scredia b p mbded del derndo. En caso de mace en copropieded, regles de wso y foencie de s marce y su
mmmwmahmammdnwwmmwm(n1u
Lay de I Proprodad indostial ). La soliciud se presentarh on Ses cjempinres en cade tno de los cuales deberd apurecer la
Tma auldgrata dal sofickante.

® E) examen administrativo 0 de forms, Gue tiene por objsto verificar ! os requisiins K des y ia d riachin
exhibida que ya e han descrito, quedaron satisfechos (art. 199, Ley de fa Propiedad industrial).
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serasisepasaraaunsegundoexamenquesedenonﬁnadefondo."setra‘tade
comparar a la marca en el registro con otras regishadasoentramﬂederegist-oy
de esa manera corregir la novedad de ka misma, esto consfituye un examen de
fondo vy con el se trata de evitar duplicidad de las marcas Y €n cuyo caso, de
mmmmmmhmdﬂmm&m
se hace para evitar conflicto de intereses entre los diversos propietarios.

La dupﬁddaddemarms,elsoﬁdlarﬂatendrﬁmimpaﬁnmﬂomsu
registro, en ese caso se le previene que subsaneloseﬂolesuomisionesenque
incurma, en este caso deberd someterse a un nuevo ramite con nueva solicitud y
nRUevos anexcs. Al no encontrarse conflicio e iregularidades con marcas
anteriores, se deberd de expedir el titulo corespondiente,™ esto en virtud de que
su marca fue aceptada; concediéndosele un numero de registro por el Instituto,
con lo que se acreditara el derecho al uso exclusivo de la marca.

Ahora bien, si el Instituto niega el registro, séle notificara por escrito al
solicitante fundando y motivando las razones legales que tuvo para tal medida ™

Peroyasaaqueseoonoedaoseniegueelregistm,laresoluciénseré
publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial ¥

Por lo cual contra ia negativa no estd previsto ningun recurso administrativo
mlapmpiaatmwad,osaadm,porhqueelmediodehm:gnacibndel

“ Elmmendemndndyd.tmm,qmounbnmwmdﬁgmuumueﬁumcmumumya
w,ommam,ammMrdMummhmm,-uleomoendﬂum
i_'h*dah!h-pdwth—um122,122&,127124,Lq&hwm1

* Ubose arlloui 126, de Ly de ia Propleded industial

" Viuse articulo 125, de Ley de b Propiaded Indusyial

* Visve srticulo 127, de Ley de In Propieded Indosbial
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acuverde denegatorio de regrstro debe consistir en un amparo indirecto ante un
juez de distritc en materia administrativa.®
Esto es en sintesis el procedimiento que se sigue conforme a nuestra

legisiacion para ta obtencion det registro de una marca.

Para el registro de la marca comunitaria se presentara la solicitud ante 1a
Oficina de Armonizacién del Mercado Interior, o ante el servicio central de la
propiedad industial de un Estado membro y ante Ohcna de marcas del
Benelux.® La solicitud asi presentada surtira los mismos efectos que si se
presentara ante Ya Oficina. Esia solicitud debera contener. una insiancia para el
registro de marca comunitaria, las indicaciones que permitan identificar al
sohcitante, la fista de productos 0 servicios para los que se solicite el regisiro, la

reproduccién de la marca.'®

La sohcitud de una marca debe efectuarse comrectamente para que pueda
atribuirsele una fecha de depGsito. En el momento de su recepcién, un
examinador de la OAMI comprobara que la solcitud comprenda todos los
elementos necesarios y que las tasas han sido abonadas y en su caso, se invitara
al sohcitante a subsanar las kregularidades observadas, la fecha de depésito se
asigna’en esta primera fase.'”

A partr del momento en que se otorgue una fecha de depdsito y en las
condiciones previstas por el Reglamento del Consejo sobre la marca comunitaria,

la OAMi y las ohcinas nacionales de algunos Estados mwembros de la Union

* RANGEL MEDINA, David, op. cit, p. 68.

* Del Reglamento (CE) No 4G0/B4 del Consejo del 20 de diciembre de 1993 sobre la marcs comunitaria, articulo, 25.
™ Del Regiamentn (CE) No 40794 del Conseio del 20 de diciembre de 1993 sobre la marca comunitaris, articulo, 26.
" Del Regiaments (CE) No 40784 del Consejo del 20 de diciembre de 1993 sabre la marca comuniteria, articulo, 36.
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Europea reahzaran mformes de bisqueda sobre las marcas anteriores ya

existentes.

La OAMI realiza un informe de bisqueda de anterioridad fimitado a las
marcas comunitarias. Las oficinas centrales de la propiedad industrial de los
estados Miembros de la Umon Europea que asi o han deckhdo reafizan, de forma
simultanea y cada una de ellas figura en sus registros. Exisien plazos imperativos
para la reafizacidn de todos estos informes, que serdn comunicados por ta OAMI
al solicitante. La solicitud puede ser rechazada por la OAMI por motives
*absolutos”,'™ que se refieren a las caracleristicas del signo cuyo registro se
solicita. Los examinadores de la OAMI comprueban que la solicitud se refiera a un
signo que tenga aptitud para ser registrado como marca comunitaria. La OAMI
debe asegurarse de que los signos utilizados tengan fuerza distintivas estos no
deben:

= Ser un término genérico para designar el producto o servicio en
cuestion en uno de los idiomas de la Unidn Europes;

. Designar en uno de estos idhomas la cafidad, la cantidad, el valor, ta
procedencia geografica u ofras caracteristicas del producto o del servicio;

; Haberse convertido en un signo usual en el lenguaje comin o en las
costumbres y practicas del comercio de uno 0 mas Estados de la Unién Europea,

. Estos motivos pueden no aphcarse, S e uso de la marca en el

comercio ha dotado al signo de fuerza distintiva.'®

*2 Vigue oo 7, del Regonento  {CE) No 40084 del Conesjo ded 20 de diciembrs de 1883 sohee b manca

commmitaria.
" A esto se lama el "secondary meaning” del Signo.
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algunas caracteristicas particulares de la forma de un producto en el supuesto de
marcas tridimensionales, asi como su caracler enganoso o contrario al orden
publico o a las buenas costumbres.

Contra €l rechazo de la sohcitud es posible, al igual que contra cualquier
otra decision de la OAMI, interponer un recurso. En caso de que, a pesar del
examen previo, se haya registrado un signo que incurma en alguno de estos
motivos, cualquier tercero puede pedir a la OAMI la anuiacidn de la marca

En el caso de identidad absoluta y simultinea entre los signos y los
productos y servicios, se denegard el registro debido al riesgo inevitable de
confusion que se crearia en el pabhco.

La solicitud se publica si no existe ningtn motive absoluto de denegacion y
si la comunicacion de los informes de bisqueda de anterioridad no induce al
solicitante a desistir de su solicitud.

Si 1a sohcitud no ha sido rechazada por un mofivo absoluto de denegacion y
si el solicitante no ia ha retirado después de conocer los informes de blsqueda
que e han sido comunicados, es pubhcada por la OAM), en todos los wdomas
oficiales de ta Unién Europea, en su Boletin de marcas comunitarias, '®

Durante un plazo de tres meses a partir de la pubhcacion de ta solicitud,

cualquier tercero puede oponerse solicitando la denegacién del registro. 1%

™ Nt Regiamenin (CE) No 40054 del Consajo del 20 de dicembre de 1993 oolwe la mama comunitara, erticilo, 40.
™ Ded Regianenio {CE) No 4094 del Coneejo del 20 de dicembre de 1993 sobre la marca comuniaria, articulo, 42.
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A fm de poder ser registrado como marca comunitaria, un signo debe evitar
cualquier riesgo de confusion en el publico y no dafiar a los derechos anterioras
de otros titulares de marcas. Por este motivo, los tituteres de derechos anteriores
pueden formular, en un plazo de tres meses a partir de la publicacién de la
soficiud, una oposicion basada en los motivos de denegacion relativos. El
procedimiento contradictorio entre el solicitante y los oponentes se desamolia ante
hﬁvisibndeoposiﬁéndelaOAMl.quienmpuede,entaMoquediﬁna, invocar
de oficio y por si misma estos motivos relativos para denegar el registro, '%

EnelTLCUEIlIodejadeoonfomﬁdadconlasmnnasdelaOMC,m
dispone como las partes establecerdn un sistema para el registro pero en su
aﬂiuﬂo1delADPic,ensupﬁmarpénafoquealaleha(ﬁoe‘bsMiembms
apiicaran las disposiciones del Presente Acuerde. Los Miembros podran prever en
su legrslacion, amqsenoeslarénobﬁgadosaeﬂo,maprdeaﬁénmésampﬁaque
la exigida por el presente Acuerdo, a condicidn de que tal proteccion no infrinja las
disposiciones del mismo. Los Miembros podrén establecer Bbremente el método
adecuado para aplicar las disposiciones del presente Acuerdo en el marco de su
propio sistema y praciica jsridicos”.

Se desprende de Jo anterior que no previno los requerimientos para el
registro, y dejando a ambas partas la libertad de los requisitos.

™ hip:ffoam.eu intesfrolebrochurelbrles_chim.,
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11.1.6. DURACION DEL REGISTRO

Ei legislador en la Ley vigente de la Propiedad industrial en su articulo 95,
se establece que el registro de una marca tiene una vigencia de diez anos,
ateniéndose renovar dicho periodo por el mismo tiempo.'¥En el articulo 46

Reglamento {CE) No 40/84 establece que ta vigencia sera de diez aios.™

La duracion de diez afos de la vigencia de una marca a del momento de su
registro es apropiado por la seguridad juridica que otorga a sus ttulares para la
explotacion comercial de las marcas como signos distintivos de los producios y
servicios de sus negociaciones, ambas legislaciones manifiestan el mismo
periodo.

Det estuchio del TLCUEM, puede apreciarse gque no se manifesté en ningin
articulo et periodo de duracidn de la marca pero o deja de conformidad con las
nommas de la OMC, que en el ADPIC se establece que la duracién no seré menor
de siete afos,'™ Ley de Propiedad Industrial y la marca comunitaria en su
Reglamento (CE) No 40/94 por lo cual ambos ordenamientos es de dez aios.

Bl titular deberd presentar la solicitud de renovacion, cubrir los gastos,
demostrar &l uso de la marca en los productos 0 servicios a jos que se apliue, no
haber interrumpido dicho uso por un periodo mayor de tres afios en el territono

nacional y que no sean alterados los signos distintivos.

7 Articulo 95, Ley de la Propiedad Industial.

* Del Reglamento {CE) No 40/84 del C jo del 20 de diciembrs de 1933 sobre la marca comunitaria, articulo 48.
* Amuerdo Sobre s Aspecios de Yot Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con & C w (ADPIC),
wxticulo 18



La renovacidn tiene por objeto que el titular conserve todos los derechos
que le confiere el registro de la marca. En cuanto al periodo o vigencia de la marca

en nuesira legislacion, coinciden plenamente con la marca comunitana.

11.11.7. CAUSAS POR LAS QUE NO ES
REGISTRABLE

En todas las épocas, la doctrina en general se ha preocupado por
establecer con toda objetividad las denominaciones o designaciones no
registrables como marcas.
veces por razones de orden publico, cira por razones de orden publico de
cortesia mtemacional, olras por razones técmcas mtrinsecas a las mismas
marcas, para provenir la competenca desleal, y para proteger al publico
consumidor, evitando su indebida explotacion y también la confusion entre las
mrcas.""

En relacidn a esta  prohibicidn nuestra legisiacbn marcaria vigerte, de igual

manera, ordena en el articulo 90: "No serén registraJdas como marca:

™ SEPULVEDA, Cesar, £ Sistams Maricann de Propiedad invesinial, Edil Pomss, SA 2 Edirson, Méion, 1981, p.
99.
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1. Las denominaciones, figuras o formas ndimensionales amimadas o
cambiantes, que se expresan de manera dinamica, aun cuando sean visibles;

1. Los nombres técmcos o de uso comin de los productos o servicios que
pretenden ampararse con la marca, asi como aguellas palabras que, en el
lenguaje comente 0 en las practicas comerciales, se hayan convertido en la
designacion usual o genérica de los mismos;

1. Las fomas tridimensionales que sean del dominio pdblico 0 gque se
hayan hecho de uso comun vy aquellas que carezcan de originalidad que las
distinga faciimente, asi como |2 forma usual y comiede de los productos o la
impuesta por su naturaleza o funcién industrial;

N.Lasdermninadmues,ﬁgtmofomiastﬁtimensiumhswe,
considerando el conjunto de sus caracteristicas, sean descriptivas de los
productos o servicios que traten de protegerse como marca. Quedan incluidas en
el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas que en el comercic
lugar de origen de los productos o la época de produccion;

V. Las lefras, los digitos o los colores aislados, a menos que estén
combinados 0 scompafnados de elementos tales como signos, diseios o©
denommaciones, que les den un caracter destintrvo;

V1. La traduccion a otros idiomas, la varnacion ortogréfica caprichosa o la
construccion artificial de palabras no registradas;

WVil. Las que reproduzcan ¢ imiten, sin autorizacidén, escudos, banderas ¢
emblemas de cualquier pails, estado, mumcipio o divisiones politicas equivalentes,

asi como las denominaciones, siglas, simbolos o emblemas de organizaciones
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hm,mm,mmmodemm
organizacién reconocida oficialmente, asi como la designacion verbal de los
fSTNOS;

VHii. Las que reproduzcan o imiten signos o seflos oficiales de control y
garantia adoptado por un estado, sin autorizacikdn de la autoridad competente, o
monedas, bifietes de banco, monedas conmemorativas 0 cualquier medio oficial
de pago nacional o extranjero,

TX. Las que reproduzcan o imniten los nombres o la representacion grihca
de condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias,
congresos, eventos culturales o deportivos, reconocdos oficiaimente;

X. Las denominaciones geograficas, propias o comunes, y los mapas, asi
como los gentikcios, nombres y adietivos, cuando indiquen la procedencia de los
productos © servicios y puedan ofriginar confusion ¢ ermor en cuanto 8 su
procedencia;

Xi. Las denommaciones de poblaciones 0 jugares que se caractericen por
ta fabricacion de certos productos, para amparar &stos, excepto los nombres de
lugares de propiedad particular, cuando sean especiales € inconfundibles y se
tenga el consentimento del propietanc;

Xil. Los nombres, seudonimos, fimas y retratos de personas, sin
consentimento de los imeresados o, si han faliecido, en su orden, def conyuge,
parientes consanguineos en finea directa v por adopcion, y colaterales, ambos
hasta el cuarto grado;

XHi. Los titulos de obras intelectuales o artisticas, asi como los titulos de

publicaciones y difusiones periddicas, los personajes ficticics o simbdlicos, los
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personajes humanos de caracierizacion, fos nombres artisticos y las
denominaciones de grupos artisticos; a menos que el titular de derecho
corespondiente lo autorice expresamente;

XIV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionates, susceptibles
de engaiar al piblico o inducwk a efror, entendiéndose por tales las que
constituyan falsas indicaciongs sobre ia naturaleza, componentes o cualidades de
los productos o servicios que pretenda amparar;

XV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o
semejantes a una marca que el Instituto estime notoriamente conocida en MEXICO,
cuando un sector determinado del publico o de los circulos comerciales del pais,
conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desammoladas
en México 0 en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relacion
con sus producitos 0 servicios, asi como el conocimiento que se tenga de la marca
en ¢! territono, como consecuencia de la promocion o publicidad de 1a misma.,

A efecto de demostrar la notoriedad de la marca, podran emplearse todos
los medhos probatorios permitidos por esta Ley.

Este impedimento procederd en cualquier caso en que el uso de la marca
por quien SORCHa su registro, pudiese crear confusion o un riesgo de asociacion
con e titular de la marca notoriamente conocida, o constituya un aprovechamiento
que cause el desprestigio de \a marca. Dicho impedanento no seré aphcable
cuando el solicitante del registro sea titular de la marca notoriamente conocida;

XV1. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusion a obtra
en tramite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente,
aphcada a 10s Mismos 0 Similares productos 0 servicios. S embargo, si podra
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regestrarse una marca que sea Wéntica a olra ya registrada, si la solicitud es
planteada por el mismo titular, para aplicaria a productos o servicios similares, y

XVIi. Una marca que sea idénfica o semejante en grado de confusidn, a un
nombre comercial aplicado a8 una empresa 0 & un establecimiento industrial,
comercial 0 de servicios, Cuyo giro preponderante sea la elaboracion 0 venta de
los producios o ia prestacion de los servicios gue se prelendan amparar con la
marca, y siempre que el nombre comercial haya sido usado con anterioridad a la
fecha de presentacidon de la solicitud de registro de la marca o ia de uso deciarado
de la misma. Lo anterior no serd apiicable, cuando la soficitud de marca Ia
presente el titular del nombre comercial, si no existe otro nombre comercial
idéntico que haya sido publicado™.'"

Para la marca comunitaria, en e articulo 70 Motivos de denegacion
absolutos: "Se denegara el registro de 10S signos que no sean conformes al
articulo 4, las marcas que carezcan de caracter disintivo, las marcas que estén
compuestas exclusivamente porsignosoporindiéciones que puedan servir, en el
comercio, para designar la espedie, la calidad, la canidad, el destino, et valor, la
procedencia geografica o 1a época de produccion del producto o de la prestacion
del servicio, u otras caracteristicas del producto o del servicio, las marcas que se
oompbnmn exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en
habituales en & lenguaje comin 0 en las costumbres leales y consiantes del
comercio, los signos constituidos exclusivamente por: la forma impuesta por la
naturaleza del propio producto, o la forma del producto necesaria para obtener un
resultado técnico, o la forma que afecte al valor intrinseco del produdto, las marcas

™ Ariicvio 90, de Ja Ley de Jn Propiedad Indusiial



que sean contranias a orden piblico o a las buenas costumbres, las marcas que
puedan inducir al pablico a error, por ejemplo scbre la naturaleza, la calidad o la
procedencia geografica del producto o servicio, les marcas que, por falta de
autorizacion de las autoridades competentes, deban ser denegadas en virtud del
articulo 6 ter det Convenio de Paris, las marcas que incluyan insignias, emblemas
o escudos distintos de los contemplados por el articulo 6 ter del Convenio de Paris
y que sean de especial imerés pibfico, a menos que su registro haya sido
autorizado por la autoridad competente. Las marcas comerciales de los vinos que
consistan en una indicacion geografica que identifique el vino, 0 para las babidas
que contengan o consistan en una indicacion geografica que identifique la bebida,
respecto de los vinos o bebidas que no tengan dicho origen”."

La prohibicidn de designaciones genéricas como marcas se fundamenta en
que un derecho privativo sobre tales sighos equivakiria a constituir en favor de una
persona un monopoko sobre el lenguaje, que es de uso comun, y cuyo objeto es
no es lesionar la libertad industrial y comercial, en otras palabras no se permitir
que un indusinal o comerciante se apropie de los nombres de los productos que
fabrique o venda, impidiendo que sus competidores ejerzan el derecho de servia
de efios, ya que eflo ocasionara confusiones 0 ventajas y privilegios injustificados.

Cuando una marca se forma con una denominacion genérica modificada
igualmente cuando la combinacion presenta un caracter de originaidad. Asi por

ejemplo la marca "escalator olis” para escaleras movibles, o bien la marca “jabdn

"2 Dl Reglamento {CE) No 40/54 del Conseio ded 20 de diciembre de 1993 sobre 1n marce comuniinea, articulo, 7.
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2ote”, que se forma por la expresion zote, que a parece agregada a la

Sin embargo, es preciso aclarar que en dichas excepciones el regisiro
valdra solo en relacion a aquel elemento que presente un carécter distintivo y
original, no en cuanto a ia patabra genérica.'™

Esta himitacion juridica se prevé de una u otra manera en las legislaciones
marcanas, aim cuando los significados de moral, buenas costumbres y orden, se
encuentren sujelos a la accidon del tiempo vy a las modalidades del espacio. Sin
embargo, s indudable gue un signo 0 medio material marcano o contrario a la
moral 0 a las buenas costumbres, lo serfa los que representan ia apologia o
alabanza demdeﬁo.bs&mﬂm,bsqnleprmﬂmmamde

instituciones religiosas, los obscencs, los contrarios a la moral, entre otros.

Fmatmente, sefiataremos que nuesira Ley de la Propiedad Industrial y en el
Reglamento de la Marca Comunitaria no hay una plena homologacion en este
aspecio pero hay similtud en diversos Signos que No son objeto del regestro por
ejemplo: las marcas que pasen al uso comin, is que puedan servir en el
m,mmhm,hmhm,dm,dm,w

producto o servicio, la procedencia geogréfica emblemas o escudos.

H TLCUEM no se mamhesta mnguna causa por la cual no se registre la
marca, pero lo deja de conformidad con las normas de la OMC que en ADPIC, en

™ De otts manens ol adindo S0 e xn Sacciones V1 y XN de dicho ordenamisnto, mencinran revpectivaments que
no sevd Fegisirable como wuce "y '”qn -y .‘ oiﬁgmmmwﬂu'-omde

ﬂ—thMHMOQﬁﬁM
reconocida oficisiments, ast como I8 designacion verbal de e mismos; 'y” los nombres, seudénimos, frmas, y relraios de
parsonas, 3 conseniintenin de los bloresados o, 5 tan talecido, on su arden, dal cimyuge, perierin Consangueinecs en
¥nea directa y por adopcion y colsiprales ambos hasta of cuario gradae™.
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su articdlo 15 los Membros podran supeditar el registro, por lo que es de
observarse que enire nuestra legislacion intema y el Regiamento de la Unidn

Europea no hay plena homologacion en este aspecto.

11.1.8. OBJETOS QUE DIFERENCIAN LA MARCA

En todas épocas y ugares geograficos de nuestro mundo y 8 medida que
avanza la civilizacion, -elrhom‘bne ha logrado inventos, hecho creaciones y
imaginado diversas cosas, gracias a su originahdad o creatividad, esto con el
propasito de obtener beneficios econdmicos, de ahi ia gran cantidad de productos
nuevos o que elaboran mediante la fabricacion, imprimiendo los objetos modelos
distintivos o bien, crea imagenes y dibujos dandole personalidad a los productos y
en muchas ocasiones los distngue a través de las marcas o una denominacion
comercial, de esta manera se ha liegado a crear toda una institucidn juridica para
proteger sus producios 0 servicios y aseguran sus derechos, a estos le ha
denominado propiedad industrial: de esta forma el fitular logra exclusividad y
signas distintivos frente a los demés.

Se afirma que desde los tiempos anfiguos se utiizaban las marcas para
identifica a los fabricantes y que es precisamente en el siglo XIX cuando nace la
marca de comercio. Que fue en 1858 cuando ia Ley Francesa protegia ya a las
marcas. Ft fabricante protegia las confecciones de sus productos con su marca,

que es un medio para ganar y conservar la confianza del pabhco, asi el agricuftor

7



usaba ia marca para dentificar sus productos que cultivaba, ya fueran semillas,

plantas, cereales, elc.

Las marcas ienen su razon de ser en tanto exista comercio, de tal forma
que si no hay actividad mercanti o de intercambic de productos no habria
necesidad de la uifizacion de marcas. Puede aseverarse que las marcas son

distintivas de producios y signos indispensables en el comercio.

Las marcas son sgnos distntivos de 1os productos o servicios, y derechos
de Jos titulares para conservar su clienteia, siendo signos estrechamente,
vinculados con las empresas.

El articulo 93 de 1a Ley de la Propiedad Industrial con toda claridad expresa
que las marcas se registradas en relacion con productos o servicios determinados
segim la clasificacién que establezca esta ley. "™

" El reglamento hace una enumeracion bastante detallada sobre el tipo de
productos y servicios que pueden ser amparados por una marca; asi por ejemplo
menciona los productos quimicos destinados a la industria, fotografia, horticulturg,
cosmélicos, aceites y grasas industrisles, lubricantes, producios farmacéuticos,
metales comunes y sus aleaciones, magquinas y herrammentas, motores, cuchilleria,
aparatos cientificos, nauticos, médicos, dentales, vehiculos, armmas de fuego,

aves, café, etc 't

™ Articado 93, Ley de I Propiedad Indusiriel
* Regiamenio de i Ley de ta Propieded indusirial, ariculo 55,



Ademis se establece en dicho reglamento la obhigacion para el Instituto de
publicar en la gaceta oficial la lista de dichos productos y servicios; sin embargo se
entiende que la Fista de productos y servicios no agota la misma, esto en virtud de
gue habra infinidad de productos y servicios que sean amparados por una marca y
se deja en Bbertad al Instiito para establecer los criterios de interpretacion y
aplicacion de la clasificacion de los mismos.

Podemos mierpretar que las partes suscriptores det Tratado, lo dejaron de
conformidad con las normas de la OMC, y no establecen un obstaculo o un
impedimento a los producios 0 servicios para su registro, pero en el articulo 2 del
Reglamento {CE) No 2868/95''°, y el Reglamento de la Ley de Propiedad
Industrial, ambos ordenamientos se supeditan al articulo 1 del Arreglo de Niza
relativo a la Clasificacion Intemacional de Productos v Servicios para el Registro

de las Marcas, dei 15 de o de 1857.

11.1.9. LICENCIA

.ETmtado,no contemplo lo relativo al Scenciamiento y la cesion de
marcas, pero lo deja de conformidad con las normas de la OMC, “los Miembros
podrin establecer las condiciones para las kcencias y la cesion de las marcas de
fabrica 0 de comercio, quedando entendido que no se permitiran las licencias

obligatonias de marcas de fabrica o de comercio y que el titular de una marca de

% Ariculo 2, reglamento (CE) No 286895 de la Comisién de 13 de dcrembre de 1995 por of que ¢ sstablecen
rormas de ejecucion del Reglamento (CE) no 40¢84 del Consejo wobre In marca comunitaria.
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fabrica 0 de comercio regisirada tendréd derecho a cederia con 0 Sin transferencia

de la empresa a que pertenezca™.'"’

La kcencia de marcas han cobrado verdadera importancia en los diferentes
periodos, asi en el derecho mexicano personas distintas del propietario de una
marca registrada puede usar esta, en cuyo caso se les denomna usuarnos
autorizados o licenciatarios, se hace a través de un convenio, que técnicamente
dicho documento se le denomina “hcencia de explotacion de marca®, lo que
permite que un tercero use la marca paralelamente, en este acuerdo de
voludades se consigue estipularse que el permiso de uso se refiera a todos 0 a
una parte de los producios amparados con la marca y en cuanto al sujeto se
refere 8 convenirse que sea s6lo una persona el autonzade o een el thular se
reserve el derecho para soficitar que otras personas seen registradas como
usuarias, fgandose el tempo de autorizacon de Uso, sin gque el periodo acordado
sea mayor de la vigencia del registro, que son diez arios, las regalias estipuiadas y
demas prohibiciones y limites que pacten las partes (articulo 10 del Regiamento
de la Ley de ia Propiedad industrial).

Bl térmno cesion etimolagicamente significa accidn o derecho que una
persor;ahaoeafavordeotra,porloquemeparecequelatransmisiénde
derechos que haga el titviar de una marca a un tercero es indistinto, que se
manejewmoosiénohansmisiéndederechos;todavezqueénelﬁxﬁoﬁemnla

W Acwrdo Sobre Yos Aspecios de Jos Denschos de Propledard intsleche! Redacionados con e C o (ADPIC).
ariculo 21,
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La Ley de fa Propiedad Industrial aborda el tema particularmente en el
articulo 136 el que dispone objetivamente "que el tituiar de una marca registrada o
en tramite podva conceder mediame convenio, ficencia de uso a una O mis
personas con relacion a fodos o mas productos o servicios a los que se apliquen
decha marca, la Ecencia debera ser inscrita en el mstihto para que pueda producir
efectos en perjuicio de terceros™.''® Es de notarse que en el precepto de referencia
no se usa €l {rmino cesion pero al de la transmision de derechos mediante un

Es importante mencionar que en la ley, el instituto tene facultad de negar
una licencia o trensmision de derechos cuando el registro de la marca no se
encuentra vigente.

La marca comunitaria podra ser objeto de hicencias para la totalidad o para
una parte de los producios o de fos servicios para las cuales este registrada y para
la folafidad o parte de ta comumdad. Las hcencias podran ser exclusivas o no
exchrsivas. Una ficencia de una marca comunitaria se inscribira en el Regstro. '™

En e TLCUEM lo deja de conformidad con las normas de la OMC, por lo
uﬂal_umpaarhsmdenaniemos.podenmobsetwqmmdm,hs
Miembros podran establecer las condiciones para las ficencias, Ley de Propiedad
Industrial y la marca comunitaria en su Regliamento (CE) No 40/84, podran ser
objeto de ficencias para ia iotalidad o para una parte de los productos 0 servicios
y la hcencia a su vez debera ser msoita, por lo cual podemos observar que hay
una plena homologacion en estos ordenamientos.

™ Arficado 138, Ley de In Propieded Indiwbrial
*® Del Regiwncuin (CE) No 40/54 del Consejo det 20 de diciembre de 1983 sobre i marca corunitarin, rticalo, 2.
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11.1.10. NOTORIEDAD

Eloomercioenlaépocanmdevm,haeaparejadaumampﬁapubﬁddadde
los producios y servicios que se ofrecen al publico consumidor, a través de los
medio de comunicacion masiva.

Pubﬁddadcpe&selah\adeloomerdomnpo:émo;porbweesmw
usual que dicha publicidad se haga a través de la television, radio o en los diarios
demayudruﬂadm,uséruosedebsmedoaudiovismlesnﬁsohjeﬁvosy
sofisticados; utilizandose métodos y técnicas que van a la par con el progreso
aentifico y tecnologico.

En&steserﬁdosedamapedednidanﬁﬁcadéndeladimlehcmla
rnarca,porlaoonﬁanzaqueelusodelproductoacanaa.A&stoseagregaque.la
importancia de las marcas ha aumentado progresivamente debido a los
intercambios comerciales qus se dan con las importaciones y exportaciones.

Se dabe subrayar, que la marca €3 un factor mportante para atraer la
clientela haciéndose cada dia méas extenso su nimero y variedad. De donde
maﬁmwoductosyservkiosdemg:mcutmidodewﬁdad,msewwiaten
en excepcionales por el renombre adquirido, gracias a la publicidad, satistaccion
del uso y consumo del piblico. Es importante hacer noter que la notoriedad de las
marcas esta intimamente relecionada con los precios, los cuales deben ser

adecuados y accesibles.



Debemosaﬁmqueelconswmdelospmdudosyplwadéndesewﬁos
con marcas notorias regularmente son adquiridos por personas ejempio como
notoﬁedadenlosdiversosseclomsdelapobladénoomo&selusodebs
detageﬁes.dgarros,mﬂmosobdﬁdasalodﬁcas,bqinqﬁaedeci.mem
rnarcasdecalidadnmdiaybajopmcio,que&bidoalapublicidadyalbajopredo
referido, se hacen notorias. A veces, la marca notoria coincide con el nombre de Ia
empresa, ejemplo: Nissan, Volkswagen, Pesi-Cola, etc. Sin embargo, no siempre
el uso de la marca tiene que ver con la notoriedad por ejemplo el adquirr un Rolls
Royce, este consumo no constituye un uso intenso de la misma y sin embargo la
notoriedad es evidente.

Ahnvésdelatiﬁuia.mndmmmsbgramnmtoﬁedadpunwehoym
Sse encuentran en uso, Sino que la marca debe ser identificada con el producto o
serviiowedsﬁngue.mmie:hdtandréweveromhawedadénoaﬂaio
subjetivodelindividuo,eluiterbdenotoﬁedadnodebeesceparaunrsub}eﬁvismo
marcadamente amphio.

&mmmmmmmmwmmm
sido reg%strada Yy en este caso se extralimitard el marco tenitorial, pero aqui se
daémpmblenadesobarmiasanmaﬁoalamﬁcadéndebleypuquesegh
el articuio 128 de la Ley de la Propiedad industrial, la marca debera usarse en
territorio nacional, tal y como fue registrada. ™

™ Articulo 128, Ley de la Propledad mdustrial.



En 1924 ta Sociedad de Naciones protege a la marca notoria respecto a la
competencia desleal porque se podia denegar o cancelar el registro de una marca
notoﬁamﬂecomddaenelwnerdocmmpeﬂenedenteammtualdewo
pals.

En 1925 la Convencidn de Paris para la Proteccion de la Propedad
Industrial, agregé la disposicién 6 bis que disponia que “los paises contratantes se
comprometen a denegar o invahidar sea de oficio, Si la legisiacion del pais o
permite,seasolidtadodelintemadoelregisﬂodeunamarcadefébdoaode
mmmbmohmmmmm.de
una manera que la autoridad competente de dicho pais del registro estimare ser
de shi noloriamente conocida como una marca de un nacional de otro pais
contratante y utilizada para productos de un mismo género o de un género
simiar”.

Debera concederse un plazo minimo de tres afios para reclamar la
anulacién de estas marcas. El plazo correra de la fecha de registro de la marca,
no se fjana piazo para rectamar la anukacion de marca registrada de mala fe. Mas
tarde, se agregd al articulo 6 bis que “ocurriné lo mismo cuando la parte esencal
de la rﬁamw:sthuyalareproduociéndetal marca notofiamente conocida o una
imitacion susceplible de crear confusion con esta’.

En 1958 en Lisboa, se reformé este articulo 6 bis y se extendi6 a cinco ahos
el plazo para solicitar la anutacion y se dejo Rbrado a cada pais confratante el fyar
unplazopararedamarlacancelaciéndelusodelamarcaeninfraodén.

Aqegéndosemememnemsmioqwhmamnotaiarayasidolﬂizadamd
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' pais donde se reciama su profeccion quedando el texto vigente de la siguiente

manera.

'1.Lospais&sdeh&i®sewnnmteten,biendeoﬁdosihleg‘sladﬁn
del pais lo permite, sea instancia del interesado a rehusar o invalidar el registroy a
prdibielnmdemnnarmdeﬁhimodem“w\sﬁhmh
reproduccién, imtacion o traduccion, susceptibie de & confusion de una marca que
Iaautaidadwnpeterﬂedelpaisdelregistoodelmo&sﬁmaseralﬁ
notoriamente conocida como siendc ya marca de una persona que pueda
beneficiarse del presente convenio y uliizada para producios idénticos o similares,
sucede ko mismo cuando la parte esencial, de ta marca constituya la reproduccion
de tal manera notoriamente conocida 0 una imitacion susceptible de crear

En cuanto al plazo para reciamar ta anutacion de la marca, se dispone:

2. Debera concederse un plazo minimo de cinco afios a partir de la fecha
ddregishopaaredamarlaamladﬁndedid;ammmspahmdahlhién
tienenlafawﬂaddeprevefunplamenelwaldeberéserredamalapmhibidén
del uso.

En el punto 3 se especifica que:

3. No se fijara plazo para reclamar la anulacion o la prohibicion de uso de

las marcas registradas utfizedas de mala fe".™'

 Gorwenio de Paris para ts Proteccion de ta Propiedad Industrial articulo 8 bis.



B asticulo 6 bis es objeto de estudio tiene fuerza de ley en nuestro pais en
virtud de que México se suscribe a este convenio.

Segthb&slableddoendid\aoomendm,elﬁtulardemmmia
puede reclamar:

1. Que no se conceda da el registro,

2. Que se declare ta nulidad; y

3. Que se cese del uso de las macas que constituyan:

a) La reproduccion;

b) La wnitacion;

c) La traduccion ¥

d)hreno&ncﬁoinitadﬁtdempartemﬁﬂdelam
susoeptibledecrearconmsién,ooniamamamtoriaenelpaisenelquese
reciame la proteccitn.

Ahora bien, nuesira Ley de la Propiedad Industrial sefisia en su articulo 90
fraccion XV, pamafo segundo que “una marca es noloriamente conocida en
México, cuando un sector determinado del publico o de los circulos comerciales
del pais, conoce ka marca como consecuencia de las aclividades comerciales
desarroliadas en México © en el exiranjero por una persona que emplea esa
marca en refacién con sus producios O Servicios, asi como €l CONOCHTRETRO que S8
tenga de la marca en el temitorio, como consecuencia de ia promocion o publicidad
de la misma®, y agrega dicho precepio que para demosirar la notoriedad de la

marca, podran emplearse todos los medios probatorios permitidos.



Para determmar si una marca es notoriamente conocida se toma en cuenta
el conocimiento que de esta tenga el publico en el teritorio del pais de que se
trata y circunscribe la importancia o reputacion de la marca af sector del publico
consumidor de fos bienes o servicios a los cuales la marca se aplica. |

Las marcas comunitarias anteriores, las marcas nacionales registradas y las
marcas intemacionales que surtan efecto en un Estado miembro de la Unibn
Europea, las marcas notosias en el sentido del articulo & brs del convenio de Paris,
las marcas anteriores “de hecho™ o de uso’, y ctros signos anteriores no
registrados utiizados en el comercio y que, segim la legislacion naconal que les
es aplicable, confiere a su titular el derecho a prohibir la utilizacidn ge una marca
més reciente {por ejemplo, los nombres comerciales y los rotulos de
establecimientos).'2

Por lo cual podemos observar que tanto para fa Unidn Europea como para
México, se refieren ambos, al Convenio de Paris para la Proteccién de la
Prupiedadhdlshialaﬁujoﬁbisdelasmmsndoﬁamﬁem.

Considero que la proteccion que se le debe brindar a la marca es de suma
importancia en los ambilos territoriales de los paises signan tes del tratado
(TLCUEM), a efecio de brindar caldad al publco consumidor.

" hitp:/wew cemiaLintESiolebrochurebries_citm.



CAPITULO
TERCERO



CAPITULO TERCERO

FORMAS DE CONCLUIR EL REGISTRO

lil.1. PERDIDA DE LOS DERECHOS

Examinaremos a continuacion los diversos modos de concluir el registro
marcarnio, los cuales pueden ser: Cancelacion, caducidad y nuidad, ta forma que la
Ley de Propiedad Industrial prevé para que estc no suceds, y si es el caso, para
que el regisiro se mantenga latente.

Asimismo los diversos modos de concluir el regisiro de una Marca
Comunfitaria, los cuales pueden ser: Renuncia, Caducidad y Nuiidad, asiendo una

comparacion.

Formas de concluir el registro de ka marca en la Ley de la Propiedad

Industnial:

Las causas provocadoras de la pérdida del derecho exclusivo que confiere

e} registro marcario son las siguientes:



‘a) caducidad de! registro por uso de la marca en forma distinta a como fue
registrada, si las modificaciones alteran su caracter distintivo;

b) caducidad del registro porque ta marca dejé de usarse durante los res
afios consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaracion de
M,ammeﬁammmhmwm
durante dicho periodo (arts. 130 y 152 frac. Hi, LP);

c) caducidad del registro porque no se efectiia su renovacion (art 152,
frac. |, LPI);

d) cancelacion del registro por propia voluntad de su fitutar, cuando
renuncia al derecho de exclusividad de la marca (art. 154, LPI),

€) catmhdénpmdu:iéndelamrcannﬁvadapmtmewﬁtularprwooé
o folerd que se transforme en una denominacion genérica de los producios o
servicios para Yos cuales se registro (art. 153, LPY);

f) nulidad del registro por alguno de los motivos previstos por la ley (art.

151, LP). ™

11.1.1. CANCELACION

La cancelacion de la marca en México es de dos tipos: Legal y voluntaria.

= wmmmam&uandnnhmmmmmwm
Nidzico, 1984, p. T8,
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Lacanoeladéndelregisbodeummrcaseimduceenlateminadéndeh

axclusividad otorgada al titular por el registro y puede producirse por dos razones:

1)Cmndoia$eaeiaﬁabwasidemmarbmanceladénobigataia).

2) Por renuncia voluniaria del registro por parte del titular.

Proceders la cancelacion del registo de una marca, si su titdlar ha
provocado o tolerado que se transforme en una denominacion, genérica que
mespondaamovaﬁosdebspmdwtososewidosmmcw!esse
registré, de tal modo que, en los medios comercisles y en el uso generalizado por
dp&bﬁm,hmhayapedﬂosuwéderdisﬁnﬁm,oonnundodad&ﬁngﬁrel
producto o servicio a que se aplique.'®

En esta dase de cancetacion el titular, del registro es el que puede sohcitar
que se cancele el registro marcario, debido a que es el quien tiene facultad, de
renunciar a los derechos que derivan del registro de su sigho marcario.

La Ley de la Propiedad Industrial en el articulo 154, dispone que:

£ tiutar de una marca registrada podra sokcitar por escrito, en cuakquser
tiempo, la cancelacion de su registro. El Instituto podra requerir la ratificacion de la

firma de ta soficitud, en los casos que establezca el reglamento de esta ley.™

™ yaase articule 153, de la Ley de ks Propledad
5 ease srticulo 154, de la Ley de la Propiedad industrial.



Del anahsis de .didtopreoeptolegal,sededuoequeapeﬁdbndepa-te
debe hacerse por escrito ante la Direccién de Marcas del instituto Mexicano de la
Pmpiedadlndusﬁal,ypodvéhaoerseenuﬂmierﬁempodelavigaﬁadd
registro.

£ fitular de una marca acude a la cancelacion, voluntana en los siguentes
Casos!

a)&mndoelﬁtdarmaﬁzadeﬂaSnegodadormmnmatemempersma
que desea registrar una marca igual o parecida a la suya, y aquelia le es citada
como ameriondad y por 1o tarto como impedimento del registro. Aqui surge una
negociacidon en la que, por medic de una contraprestacion de carécter pecuniario

ambaspaﬂesmmrienenenquelamarcaseacanoalada;

b) Cuando e! titular de un registro marcano empieza a usar su marca en
fonmrﬁsﬁmaaconnmemgistmdaysoﬁdaelmgishodelanuevanndaﬁdadde

su marca, previa cancelacion voluntaria del primer reqistro, y

© Cuando el fitular de la marca advierle que se ha olorgado en
contravencion a tas disposiciones legales, y a fin de evitar un juicio de nulidad del
registro marcario, soficita la cancelacion del mismo =

Lacatmhcﬁlobiga!oﬁaesmntanpladaenalaniuhﬁSdelaierse

refiere a la declaracion de cancelacion del registro de una marca por la via

™ Range! Orfiz op. il p. 120.



administrativa, realizan por el Instituto oficosamente o bien a peticion de parte o
del Ministerio Publico Federal, siempre que haya interés juridico de la Federacion;
igualmente contempla este articulo la declaracion de nukdad y caducdad del
registro de ia marca.'?’

De las anteriores consideraciones se puede desprender que la institucion
de la cancelacién opera en atencion a intereses juridicos tanto de carhcter
parﬁmﬂar,oonndemréderp\ﬂinEnehcto,almaﬁzamhcarmladﬁn
voluntaria de un registro fundamentalmente se esta protegiendo o mejor dicho
salvaguardando € inerés particular praclicamente del thdar de la marca,
respetando su determinacion. En otras causales debemas considerar un interés
pibitco, si una marca nvade los miereses de la Federacion, también se encuentra
protegido €} interés piblico. La condicion que se produce sera la declaracion de
cancelacion de oficio del registro marcano cuando se afecten los intereses de la
Federacion, mepareceetﬂetamﬂepshﬁmdopmmeaosmosseafedabs
intereses del consumidor a nivel nacional, de ahi que sea necesario evitar dichas
prédk:asd&ﬂmmﬂas.Deestamarmdebeevﬁarselaptbﬁddaddelammm
que no cormesponda a las caracteristicas reales del producto o servicio, o bien el
ofrecimiento de garantia o prestaciones que no sean cumphdas, en tales casos la
tarea del Instituto orientar al piblico consumidor, para que no se confunda en la

adquisicidn de esos Productos y servicios.

7 pticulo 165, de la Ley de la Propiedad Industrial.



11.1.1.1. RENUNCIA DE UNA MARCA COMUNITARIA

Al respecto el Reglamento no existe la figura de la cancelacion, pero si ta de
renuncia que es similar a la de [a cancelacion y se establece en su articulo 49 que
a la letra dice:

"1. La marca comunilaria podra ser objeto de renuncia para la totalidad o
parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada.

2. La remmncia se declarara por esaito a la Oficina por el titular de fa marca.
Solo tendra efectos una vez inscrita.

3. Si en el Registro se hallara inscrito algun derecho, 1a remuncia solo podra
registrarse con el consentimiento del titular de ese derecho. Si en el Registro se
haftara mscrita una licencia, la renuncia solo se registrara s el titular de 1a marca
acredita haber informado al licenciatario de su intencibn de renunciar; la
inscripcion se hard al término del plazo establecido en el Reglamenio de
ejecucidon”

De lo anterior, se deduce que o propietario de fa marca, en ambos
ordenamientos, es el que la solicita la cancelacion y para la marca comunitaria la

figura de la renuncia, que se equipara a la cancelecion.

En Méico, la Ley de la Propiedad industrial contempla la figura de la

cancelacién obligatoria del registro marcarioc cuando esta se hace en forma

= Del Regiamento (CE) No 40vD4 de! Conaejo del 20 de diciembre de 1993 sobre la marce comunitaria, articulo, 49.
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oﬁdosapmdhsﬁdoﬂeﬁmmdehﬁopiedadlndﬂialo-tanﬁiénapaﬁdénde

parie o a través del Ministerio Publico Federal.

111.1.2. NULIDAD

Arﬂesdeentrarenmaleria,debemosemenderelcomeptodeaclos
juridicos, para mejor comprensiéon de esta figura. De acuerdo con la doctrina
dés‘na,'lamﬁdaddeplemderedn,&slaobradiedaddbgisladorypmbtarﬂo
no es necesafia una accidn de nulidad entre los tribunales para que el acto sea

pﬁvadooetosmctosm:epmdudrasimmwaaafadadodemnuﬁdad'.‘“

Enphaspalabms,bmidadalai\efmdadeunadojiﬁdbo,prwenieme
delaausendadeunadelascondicionesdefondoodefmnaraqueridopamsu
vahdez. Efectivamente, en ia nukdad el aclo juridico existe, cuanto tiene todos sus
elementos esenciales, pero algunos de ellcs padecen de un vicio que le resta
vaﬁde;,esdeci:sihaywmpaddad.inobwvamhdelamobienvidosdeh
voluntad, el acto existente sera nuto.

En la teoria ciasica se establece la distinGion entre dos clases de nufidades:
la absoiuta y la relativa, que han sido recogidas por el Codigo Civil Federal. La
mﬁdadaﬁduh.esaquellaqueseprodweipsom;eladoatedadoporelam

tiene ningun efecto juridico, puede ser demandada por cualquier interesado, por

= Gaindo Garflas, ignacio, Derecho civi, Editorial Porrua, México, 1985, p. 251.



serdeudenp(bﬁecofaﬂarmelenﬂoesamhldeladojxﬁdimybaodbnm
que se haga valer no se extingue ni por renuncia, confirmacion, ratificacion,
prmipdﬁnomm.mmwmnvaﬁdada.bmﬁdadabsduh.m
aquella que se Ofigina con el nacimiento del acto juridico cuando va en contra el

tenordelasleyesdeordenpﬁbﬁooymhsbtmaswstunm.

La nulidad relativa, en cambio, permite que el acto afectado produzca
efecios juridicos en tanto no ha sido decretada, pero los efectos pueden destnirse
por la aplicacion retrosciiva de la resolucion en que se decrete ia nulidad; el acto
puede convalidar porconflmacién,mﬁﬁcadbnorerumiaylaauiénpuede

prescribir 0 caducar.

Bl Codigo Civil Federal, recoge esta teoria en los articulos 2224, 2225,
2206, 2227, 2228 y 2229,"® estableciendo que son causas de nulidad refativa los
vicios del consentimento (cesar, dob.vﬂuliayn\dafe).Pmsummdaﬂiaﬂo
8" del mismo ordenamiento establece que los aclos ejecutados contra el tenor de
laSbyﬁsplmodBirﬂG'és plblico nulos, excepto en los casos en que la
ley ordene io contrarno.

e mmﬂﬂmmWﬁﬁmanMum-ﬂn_hﬁﬂ.m
Mdﬂhﬂw.ﬂouwavﬁwm,ﬁwpmhdﬁqwmm
i por todo ink do.

ANticulo 2275 La iﬂmddﬁ&.ndﬁouhm‘ﬁ-ﬂﬂpﬂwlﬂﬁ.pmm'
retativa, segim o disponga ta ley.
mmqﬂmw@p—i-mgd-ﬁmm-m

Yos Jas serén d - ;n:nmuhmﬂnupmutdepuel.hnzhmimbeelaptndeprmw
m'-m_h“lhwﬁ.
mm.umwmmmmn ct dos on of articulo anerion. Sempie

permiie que ol acin prodh provisionahe sus
Ariculo m.uhhdemowbhd&wby,ﬁmumdemm,mmdm,eladn,h
ﬁh“yhhﬁtﬁthmﬂnmhﬁﬂmﬁh
mm.umyhemcwwmammamum
M Artioulo s.mmmm.uwummmommm“mmm
o8 casos en gue ia bay ordens o contrario.
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Esneoawiowablecer,qmlamﬁdadenmateﬁademaums;impam
algunas modalidades como lo es el procedimiento de declaracion de nulidad, ™ sin

embalgo,elfondo,elespiﬁtueselnﬁsnoqueenelordenoonﬂn.

La Ley de la Propiedad Industrial reguia en su articulo 151, los diferentes
casos de mulidad del registrodemam,loswepwdenmnﬁaiemlas
siguientes hipdtesis:

a) puqueseolorgéelregishoenoormvemiéndelaLeydelaPmpiedad
Industrial de 1991 reformada en 1994 o de la vigenie cuando el registro fue
concedido (art. 151, frac. | LPY);

b) cuamloexistemomﬁdodetmcu‘utramgisho.elmdsepmdlm
cuando la marca registrada sea idéntica o semejante en grado de posibilidad de
wtﬁnibn,admcpehayasidousadamnanmrkﬁdadahfed‘ialegddeh
marca registrada. Las marcas en conflicto deben aplicarse a los mismos ©
simiares productos o servicios. Ademas, quien alegue el derecho preferente por
uso anterior, deberda comprobar el uso ininterrumpido de la marca antes de la

iednadePrwemauéndelaregstrada

El Uso que se invoque puede haberse efectuado en el pais o en €l
extranjero (art. 151, frac. B, LPY);

©) cuando en la solictud del registro fueron aportados datos falsos (art.

151, frac. Wll, LPI);

™~ EﬁpnMa.ﬂsMwhmﬂ:yaﬂmmqnmnbhmwy Jos
.mr-unmﬂummhmmum.u.



d) undoeﬁstewﬁdodamregish’owﬁmohoregisho,elwaisuge
cuando un registro se otorga no obstarte la existencia de otro que esta vigente
pammamarmigtﬂosemeiaiﬁemg'adodeposibﬁdaddeoamsiﬁnque,
ademds, distingue los mismos producios 0 servicios o productos o servicios

simitares (axt. 151, frac. IV, LPI);

€) wandoelrepmserﬂaﬂteddmuemammmisumamel
extranjero solicita y obtiene en México el registro'a su nombre, sin el expreso

consentimento del titwtar del registro extranjero (art. 151, frac. V, LP.™®

Para el ejercicio de la accion de nulidad 1a ley establece diferentes témminos,
asi tenemos que para os suptmolsteejem}aréenmalqﬁerﬁenpo, para el
supuesto !l dentro del plazo de tres afios y los supuesto, restantes en un plazo de
drmafm.LOSpbmnerm\adossewmmnaparﬁrdehpubﬁcadéndd

registro en la Gaceta que el Instituto edita mensuaimente.™

Porohohdoparaqetdtar ta accion de nulidad, la Ley de ka Propiedad
Mmmmﬁommmwmﬁm
previo. Este procedimiento se establece en el titulo sexto, capituio |l de la ley, ¥
sonupasaﬁedeadosmepaatmos,megmcﬂanendemm,algma
semejanza, con aguelios actos que son presupuestos basicos para decidir una
acdéndedaaﬁvoomwndemendmmdmsﬁhmﬂ:edehﬁm
dicho procedimiento de oficio 0 a peticién de quien tenga interés juridico y funde

wpretewibn.Amdequmweoembssistemasdewospais&c,en




dmdeosmwkridadjudidalquﬁmempe&endapamdeudarlamﬁdad
de los registros marcarios, en México dicha competencia es de la misma autoridad
adnﬁﬁslmﬁvaqnew‘oadédregisho.EsdlnslHMOMeﬂBmdehPmpiedad
Industriai el que conoce de la accion de nulidad y el que decide acerca de la
nisn\a.ﬂpmmtﬁriermwedeseriidadoamoepabmmada,b
mismo que a peticion del Ministerio Piblico. También puede instaurarse de oficio
pmelpropiohsﬁtuto.Laopormnidadpaapmrmverestejlidoadnilishaﬁwde
nulidad varia segun la causa de nulidad que se alegue.
Contraladeteminacimwesem,yaseadwaandolamﬂbdo
regandola, no existe un recurso ordinario en la ley de la materia, razén por ia cual
hmﬁ@dmammmmmmarﬂemmde

distrito, mediante sl juicio de amparo.

111.4.2.1. NULIDAD DE LA MARCA COMUNITARIA

Existen dos tipos de motivos de nulidad: absolutos y relativos. Los motivos
denl.iidadd)sokhoutprendenbsobstéujosalaptdeodénquedeben
wobarsedeoﬁdoamelwrsodelprooedinﬁentoderegistmyotras imegularidades
iativas ol sokcitante, Los mofivos de nukdad relsliva estn consiituidos por
derechos anteriores sobre 1a MC de conformidad con el principio de “priondad”.

Unamacapuedaserdedaradamlapormﬁvosmsolumsmloseasos

siguientes:



Si,enelprocetimierﬂoderegisﬁo.msehanobservadolascﬁsposidm

relativas a los requisitos para ser titular de un derecho.

Si.endpmtﬁmientoderegistro.msehanobsewadohsdisposidmes
relativas a los requisitos de proteccion de una MC. Existen obstaculos
absohnosdregishoporbscual&smamatmnopuadasamistrada
como MC. Si se comprobara que uno de estos elementos no se cumplia al

exanimrlasolidtud,laMCpmdesardedaradanda.

Si e! solicitante ha actuado de mala fe al presentar ia solicitud. Se trata
prixipdmaﬂedebsmmquedsoﬁdtamepemewiadieﬁvosﬁdbs
con la solicitud de registro de marca (hasta la fecha, e! fraude de la Oficina

no esta generalmente aceptado y, por consiguiente, es ignorado).™

Una MC puede ser declarada nula por motivos relativos en los siguientes

e Por molivos que permiten formular OposICIoN.

o A causa de la existencia de otro derecho anterior en un Estado
nieim,cuandoéstepemiaprdilirelusodemmmqwm
sido objelo de oposicion, se trata, en particular, de un derecho al
mn*le,mdemd\oalainagm,undemd\odemyunderedn

de propiedad industrial. '

Lamidad.manbosm,ammedbdeudemgisho

marcario, y en ambos se aplica la rulidad absoluta y relativa, siendo en 1al caso es

® Nl Reglamanin (CE) No 40094 del Consej ded 20 de diciemh de 1993 sobre Ia nuwce comunitaria, articulo, 51.
™ Del Rogleswento mmmuwunama|mmahmmm,m,u.
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posi!ﬂeomwaﬁduehegishoendcasodemﬁdadre!aﬁvaunndoseum\ﬁemn

las formalidades exigidas por ambos ordenamientos.

fl.1.3. CADUCIDAD

Lambmcadu:idadimpfmlaacciénoeteclodecadtm.perdarm
fuerza una Jey o un derecho. En general se habla y entiende el termino caducidad
mmﬁmammm.am,mhmm
por no continuarla o ejerceria, pero en esta materia, deberemos entender también

alacaduidadwmlapeltﬁdademdered\oporno'maﬂenelb'vigeme_

La palabra caducidad, es un término juridico que tiene varias acepciones,
asipuedeoonsidetmoomo‘laacci&ydadodewdumr, perder su fuerza una
ley, 0 un derecho’, *perecedero, poco durable”. En sintesis la caducidad es la

perdida o la extincion de un derecho.

-A decir de Cipriano Gomez Lara “La caducidad es la pérdida de todos los
deredm,acmmdelahadivihddelaspatas,k\adividadmybiatatd,y

opera una vez que transcurre determinado plazo que |a ley senala”.'¥Y

EstaﬁguaaﬁamﬂempladamLeyderpiedadlndushid,
particularmente en el articulo 152, la caducidad de un registro marcario opera en

W GOMEZ LARA, Ciriano, Tearis genoral del procesa, Ediorinl Harla, 8° ed, México, 1990, p. 240.




1. Cuando no se renueve en los ¥érminos de esta ley, y

Il Cuando la marca haya dejado de usarse durante los tres afios
consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaracion administrativa de
caducidad, salvo que exista causa justificada a Juicio del Instituto."*

Eneledo.enelpﬁmermsoydeawevdoalamuﬂo133dehLey,eltiuﬂar
de la marca deberd de solicitar la renovacion del registro dentro de! semestre
Mdm&ww.mwmdlmhmﬂe
aqueflas solicitudes que se presentan dentro de un plazo de gracia de seis meses
posteﬁuesalatermhaciﬁndelaviwﬁadelregisho.Ve\ddodidnpiamde
gracia sin quesepresentetesolicﬂuddetenovadén. caducara de pleno derecho
ellegiShodelam.

En e segundo caso, el articdo 130, del ordenamiento en cuestion;
establece que "si una marca no es usada durante tres afios consecutivos en los
podudososewidospamlosquemeregistrada. procedera 1a caducidad, salvo
mwmoammmmmaayhhmm
durante ios tres afios consecutivos anteriores a la presentacion de la solicitud de
Wm&m&m,oﬁmmmmab
importacion u otros requisitos gubemamerntales aplicables a los bienes o servicios
a Yos que se aphique la marca’.

Enreladéncmlacaducidad&lahstaﬁa,elReghmendeIaLeydela
Propiedad industrial vigente, en su articulo 8, dispone que “en ningun caso podra

reanudarse elu'énitaomocedinﬁenbtelmhadomrmdehsoidmuqm

™ priculo 152, deln Ley da la Propiedad indusirial



la NGO, disposicion que en un sentido estricio puede interpretarse  COMO una
pérdida de derechos dei titular, en virtud de la inactividad procedimentai del
registro marcario, por fatta ta voluntad o el interés legitimo.

Finalmente, podemos sefalar que el principal efecto de la caducidad, es
quelamamasededamm&x:a,wnreuoadividadalafed\amqueseﬁdéh
accibn, desaparece como derecho y en consecuencia cualquier interesado podré
registania mmanmieoulﬁmmme'nette,sahnd&sdeiuego,qmviole

derechos de terceros.

1.4.3.1. CADUCIDAD DE LA MARCA COMUNITARIA

Puede declararse la caducidad de los derechos del titular de una marca
comunitaria (MC) en los siguienes Casos:

Por falta de uso efectivo, Ya normativa establece que una MC debe ser
djetodemmeiecﬁvom\aﬂniﬁnEuupeaenmplazodacimdiosaputi
desu‘registm.Ademés,elusodelamammpuedeinterrumpitsedurantemésde
drmaﬁos.Pa’hadividaddesuﬁdar,hMCsehacmwerﬁdoenladesignadén
usual de un pmductoodeunsewicioparaelqueesté registreda. También es
posible que hmmmwpmaumwmmwmmwud,mseel
titular ha tomado medidas insuficientes o se ha abstenido de tomar medidas
desﬁnadasaseﬁaladpt'lbiooimelmdoq\nseuatabade una marca, @

oonsewenciadelusoqueeltituiardelaMChagadeIemisma.éstapuedesar
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engaﬁosamdelanatuaieza,lacaﬁdadobpmcederﬁageogtéﬁmdebs
productos 0 ‘servicios para los que esta registrada y si el titular de la marca deja
de cumplir los requisitos previstos.™
Efecﬁvameme,podemoswsewafquelawduddad no comcide el iempo
en ambos ordenamientos, ya gue el la Ley de Propiedad industrial es de tres afios

ypav'alamammmhesdecimaﬁos.

1l.1.4. RENOVACION

Laleyhauadelamrnvadénquesepre{endareaﬁzarddlegishomamarb
en su articulo 133, donde se establece: la renovacion del registro de una marca
debelﬂsoﬁciasepmdﬂdardetﬁﬂdebsseismarmuvemimiuﬂo
de su vigencia. Sin embargo,ellnsﬁtulodarétrémiteaaqueﬂas soficitudes que se
pr&eerﬂendemodemplazndewiswposterbresala.mhadéndeh
vigencia del registro. Vencido este plazo sin que se presente ia solicitud de
renovacion, el registro caducara.

Larenovadbnddreg'ﬁrodammarms&ommederésidiﬂemsado
presents el comprobante del pago de la tarifa comespondiente manifiesta, por
mﬁoybﬁommd@v&dﬂd,mhmmpﬁbmm&m

productososewiciosaiosqueseapliqueynohabefinteﬂumpidodichousopor

™ Del Reglamenin mmmuwummﬁmueaimmummm. 50.
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un plazo igusl o mayor al contemplado en el articulo 130 de esta ley, sin causa
justificada.**?

En el casodemesimanismmnaseemwmmregistradapam
proteger determinados productos 0 servicios, bastard que proceda la renovacion
en alguno de dichos regisunsparaquesuusosmefeclosybeneﬁdetodosbs
registros, previa presentacién del comprobanie de pago de las tarifas
comrespondientes.™

11.1.4.1. RENOVACION DE MARCA COMUNITARIA

El registro de la marca comunitaria se renovara a peticion del titular de la
marca ¢ de toda persona que este expresamente autorizada por &, y que se
hayan pagado las tgsas. La Oficina informara al titular de la marca comunitaria y a
mﬁdardelmdemdloregishadosobrelamommmmdela
expiracion del registro, con tiempo suficente antes de dicha expiracidn. La Oficina
mimri’éennspmsabﬁdadalgmpulamsendadeaqwﬂamnadbn.

'Lasolicitudderenovaciéndeberépmentarsemunplazodeseismses
qjeemiaéelﬂﬁnndiaddmesenamuammtermheelpemdode
proteccion, en ese piazo deberdn también abonarse las tasas y a falta de eflo, la
soidtudpodtﬁpmsentasetodaviaybstas&sabmameanmphmaddma\de

seis meses que comenzard a contar el dia siguiente al dia al que se refiere la

W o 134, de e Ley de Ja Propiedad \ocusicel
M pticulo 135, dela Ley de In Propicded industrisl.

100



pﬁmemﬁasa,todoehuxddumdodpagodemrecarpoenelamdedmo
plazo adicional y si a soficitud se presentaré o las tasas se abonaren unicamente
para parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada la
marca comunitaria, el registro s6lo se renovaré para los productos o los servicios
de que se trale, la renovacidon surtird efecto el dia siguiente al de la fecha de
expiracion del registro. La renovacion serd registrada.**

La renovacidn hay similitud en los tiempos, pero hay una diferencia en 1a ley
de propiedad industrial, el caso de que si una misma marca se encuentra
registrada para proteger determinados productos o servicios, bastard que proceda
lammvadbnenalgﬁnodedichos registros para que su uso surta efectos y
tarifas commespondientes y para la marca comunitaria se tendrd que hacer pago

para cada uno de los productos 0 Servicios, Si Se quiere que Se renueve.

2 Dal Regiamenio mmmdﬂmaﬂmkihﬂnhimm‘hmmmﬂ.
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111.2. LOS PROCEDIMIENTOS

Los miembros se aseguran de que en sus legislaciones nacionales se
establezcan procedimientos de observancia de los derechos de propiedad
intelectual, mediante medidas eficaces contra cualquier accién, con inclusion de
mxsoségiles,qmevﬁmlaaeadﬁndeobstéalosaloomembylos

procedimientos sersn justos y equitativos. '

N.2.1. EN LA LEY MEXICANA

En la actualidad, salvo contadas excepciones, la proteccion de una marca
nedanlealmsehacepaispupais,paafacﬂarqmbmnuidadkm
pueda ejercer sus facultades de inspeccion, vigilancia, y judiciales, etc. El imponer
sanciones contra los infraciores o defincuentes en relacion a las marcas
regrstradas.

rﬁa&icamente,elregisuodemmmenunpaishaveridodandoasu
titular ¢! derecho de ser, quien exclusivamente pueda comerciar en ese mercado
mnhmamenweslifm,pubmedﬁmarddregisuomatwiomdpaisﬁene

dered\oaimpedirateroeroselusodesumarcaregistrada.Asi.oonelpasodel

B astieado 41, Acuardo Sobne los Aspecios mummmwmm@um
{MDPIC).
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ﬁanpo,selmobsavadomlasmhﬂermdonalesmgmﬂnwsm
respeclivas en nUMerosos paises. Por eflo el fitular de una marca registrada en

diferentes paises suele Sef Una misme empresa.

De esta manera, se combate dentro del territorio nacional el comercio con
mcuxiasfa!siﬁcadasoalasweseapﬁmmmmregishadash
consentimiento de! titular de ésta. En pocas palebras, se protege a los titulares
contra su imitacion o fatsihcacion es decir contra la prateria.

En la ley de Propiedad Industrial se establece que: esta ley tiene por objeto
pteverirtodosbsadosqueatemmumhaiapmpiedadhhshialomnmmdan
constituir competencia desleal y en ella se establecen las sanciones y penas
aphcables a estos dellos. La base de la legislacion sobre la proteccion de fa
propiedad es la Ley de Propiedad industrial, y de acuerdo con esta, la propiedad
m,mmmmmhmmhmwm
disposiciones sobre su proteccion de la propiedad industrial es el Instituto
Mexicano de 1a Propiedad Industrial.

Como lo precisa, este organismo descentralizado, con personalidad
ﬁﬁcﬁqaypahimiowopio,ﬁeneanpimiawkadasdeawudomniam,
*como realizar las investigaciones de presuntas infracciones administrativas;
udemrypmcﬁwvisiasdehspeodbn:mqmriﬁmnmdﬁnydalm:ademry
sjecutar las medidas provisionales péra prevenir o hacer cesar la violacién a los

decedmdeuupiedadhdushhtohensudeiensaahsprwﬂosimadme
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mponer sancones administrativas commespondientes en materia de propiedad
industrial,**

En efecto aomestodo,laLPlcomieﬂealMPleneleiepﬁmipalde
proteccion de la propiedad industrial al conferirle una serie de facuitades en ese
senﬁdo.Puejempb.mptwedemaveﬁgmdbnptwiaameeIM'nisteﬁo
Publico sin que antes €! IMPI haya emitido un dictamen técnico.

LaLeyoonternmdifereMeSmeciosoormson:laadnin'shaﬁva,me&e la
més importante de acuerdo con sus reformas de agosto de 1994, la penal y la civil,

m,ammmwm«»amm.

1.2.1.1. PROCEDIMIENTOS DE LA DECLARACION
ADMINISTRATIVA

La ley en el articulo 187 establece diferentes tipos de procedimiento contra
las infracciones de caricter admmistrativo, y toma como ordenamiento supletono
el Cédigo Federal de Procedimientos Civiles. En efecio, el capitulo 1| se refiere al
procedimiento de declaracion admlnstrahva. iva, que puede ser de diferentes bpos:

nulidad, caducidad y cancelacion e infraccion administrativa.'**

) oy de 1a Progiedad Indusirial, arficulo 5 Sractidn V.
5 \ieue mrticalo 157, dela Ley de o Propicdad indusirial.

104



[ﬁdnpnw&nﬁentosehkiadeoﬁdooapeﬁdﬁndeqﬁenbngam
juridico, y se sustancia ante el IMPI de acuerdo con el articulo 188."** Ademds, la
leydaumseriedemgiasd@mdasabsrequiaﬂosdekxm,qwdd:ewﬂm
lo siguiente:

|.—Nmbrede|sol'x5tamey.enwwso.demrep|m;

I1.- Domicilio para oir y recibir notificaciones;

ﬂl.-mydmﬁa‘ﬁodehwmapaﬂeodewrepmﬂaﬁe;

IV.- El objeto de 1a solicitud, detallandolo en términas clarcs y precisos

V.- La descripcion de los hechos, y

147

V1.- Los fundamentes de derecho.

Con la soictud de declaracion administrativa deberén presentarse, en
originales 0 copias debidamente cerlificadas, los documentos y constancias en
quesafundelaaocibnyofrecerselaspmebmoonespondientes.'“

Si el solidtantenowmpliereoontosnequisitosaquesereﬁere el articulio
189daestaLey,dkmitutolerequeriiporumsdavez.wbw1elamisi6nen
que incurrié o haga las aclaraciones que comespondan, para tal efecto se le
wxoe;datémplazodeodndiasydemwmpirsedreqthendplazo
otorgado se desechars la solicitud.*?

Enbsmocecﬂnimtosdededamdénadnﬁﬁshaﬁvaseadmﬁénmdadase

de Vpruebas, excepto la testimonial y confesional, salvo que el testimonio o la

0 e aticulo 188, de la Ley de In Propiedad indusirial
W \jpewoe articaiin 189, de Ve Ley de ln Propiedad industrial.
= \iace aricelo 190, de i Loy de b Prapicdad indusirial.
W Vlase srlicade 151, da da Loy d¢ in Prapicdad industrial
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wﬂesiénménwﬁeridasmdowmﬂal,asicambsqueseanmiasala
mora! y al derecho.'

Admitida ta solicitud de declaracion administrativa de nukdad, caducidad y
cancelacion, el instituto la notificard al titular afectado, concediéndolo un plazo de
mmpammsemarﬁﬁestepormitobqueasuderedwm"“

Por ultimo agolado el procedimiento, previo estudio de los antecedentes
mlaﬁvosydaﬂngadashspmebasdmddaspmhspaﬂes,sedicmmmaiudén
definitiva, misma que se notificara a las mismas en el domicilio sefialado en el
expetﬁente.CabehaoermerﬁénquewWaJdlareguhdénmeﬁs!emm
alguno, por lo que la parte afectada podra combatir la misma Unicamente mediante
j\ﬁdodeamparohdimdoamedjlmdemstﬁmﬂnnmiaadmhishaﬁvawe
comesponda. ¥

Para la cancelacion voluntaria de un registro por parte de su tihaar, no se
trata en si de un procedimiento contencioso, sino de un procedimiento meramente
administrativo que requiere una pelicion por escrito del tituler de la marca y a

discrecion de la autoridad puede soliciter la ratificacion.

Y Vinse ssticuin 192, de In Loy de i Propiedad kochaskinl
™ \egee articuin 193, de In Ley de i Propleded indosiial.
= CACTREJON GARCIA, Gabine Eduardo, op. <, p. 357
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111.2.1.2. MEDIDAS PROVISIONALES

En materia de proteccion de la propiedad industrial, las medidas
prwiskxﬁlesiueganmpapelmuyinpam.pomnesemdemeddas
rapidas, de sencilla tramitacién y, por supuesto, efectiva, para detener, corregir la
violacion de los derechos de la propiedad ndustrial. Normalmente, esas medidas,
en diferentes sistemas, recaen en el area de competencia del Poder Judicial. Sin
m,dmmmmMMdm,mdm
se encuentran las facultades en materia de medidas provisionales. Aunque hay
quendﬂq\.eﬁeneﬁniladorl&GSipensamOSQueelmmdmienhdedaﬁosy
perjuicios no se hace por este procedimiento, es decir, hay que intentar la via civil
para logrario.

EnnmiademetidaswecauloﬁaS,dIMPl,demnﬂadoonlaLPI,en
su articulo 199 bis podra adoptar las siguientes medidas:

l.mdreﬁrodehdrulaci&!oinpeﬁ'eshmspectodebs
mercancias que infrinfan derechos de los tutelados por esta Ley;

fl. Ordenar se retiren de la circutacion:

a) Los objetos fabricados o usados ilegalmente; b) Los objetos, empaques,
de los derechos lutelados por esla Ley, €) Los anuncios, letreros, rétulos,

papelaiaysinialmqmmimalgtmdehsderedmhﬂadoswestamy,y

d) Los utensilios o instrumentos destinados o utilizados en la fabricacion,
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etabaadénuomﬁidmwwalquieradelosaefmladosmbsmdsosa),b)yc),
anteriores;
"I.Prdibi,deinneduatolaoometdaﬁzaciénomodebsmodudosmnhs

que se viole un derecho de los protegidos por esta Ley;

N.Otdemralpresuntoinﬁadoroatemerosiaswpensibnoelcasedebs

actos que constituyan una violacion a las disposiciones de esta ley, ¥

\n.omenarsesuspendalaptwadéndelservidoosedausmee!
establecimiento cuando las medidas que se prevén en las fracciones anteriores no
seansuﬁderﬂeswaprevanioevﬂarlavidadénabsderedmpotegidosmr

esta ley.'

Porsupu&sto,estasmedidaprewutoﬁasseejercﬂandemrodeunmamo
juridico especifico, ya que se sustancian mediante un procedimiento en donde el
prmmentedeba*éproba!varbsexhenm,laexiﬁendademvidadﬁnasu
derecho: que la violacion a su derecho sea inminente; la existencia de la
posibﬁdaddesuﬁirmdaﬁo,ylaem&quelaspmebassedesmn,
oculien, pierdan o alieren; aden‘és,ototgarﬁanzaylamﬁlmadfl\mia. Por
su parte, el presunto infractor tiene derecho a otorgar contraafianza.

Entodomnerﬁo,ellMPlﬁenemafmdbndecarédercornwoﬁa, 1o que

aumenta sus facultades, o bien sus responsabilidades en materia de propiedad

." ﬂwh‘mlo

" yagns srticulo 188 his. Ley de la Propiedad Indusiial
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111.2.2. MARCA COMUNITARIA

I1.2.2.1. COMO SE INTERPONERSE UNA ACCION DE
CADUCIDAD O DE NULIDAD DE UNA MARCA
COMUNITARIA

Duarﬁelavidajuﬁ(ﬁcademamlca.suﬁtularpuedeserprhadodesw
derechos como consecuencia de una accidn de caducidad o puede ver su marca
amﬂadaootmmendadeumaodéndenuﬁdad. Estas acciones pueden ser
interpuestas exclusivamente ante 'a OAMI, a través de acciones directas. Una
sddmddeanmadbnséloesadnisblewandohMCoonsiiemda&stéregistmda
en la Oficina, este registro es publicado en el Boletin de Marcas Comunitarias de
bOAMl.TanbiénaposmesoﬁduliﬁonnadmeSsohedemederﬁem
determinar si ef registro ya ha tenido lugar (tasa: 10 euros), no existe ningun plazo
expresoparaprmerﬂarmasoﬁdtuddeanuiadén.Sielﬁhjardemdefedm
anterior tolera una MC posterior durante cinco afios, ya no podré obtener ia
declaracion de nukdad por motivos relativos (caducidad).

1o tasa de solicitud de caducidad o de nulidad cuesta 700 euros, la soficitud
noseoonsijeraptwentadahamﬁuebmamhasidoabmada.

En el procedimiento de anulacion sélo se aceptan las cinco lenguas de la
M(@m,'miw,memm).mmmmm
presentarse en una de las dos lenguas de la MC considerada, cuando ambas son
lenguas de la Oficina. Encasooontraﬁo(unadelasdoslenguasnoeslerwde;

la Oficina), solo puede utilizarse la segunda lengua de la MC.
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Unasdidmdpuedeoontenervaﬁosmoﬁvosdeanuladén.Tambiénes
posible invocar motivos de caducidad y de nulidad en una misma solicitud, esto no
tienemnsemendaswbrehswst&s:paestasdndmdsepagarémsohm.

La obligacién de representacion afecta Unicamente a los solicitanies de
amﬂadénm)ewezcandedmnicib,sedeo&etabledmiemomacﬁvidadenh
Unién Europea, estas personas deben hacerse representar por un abogado o por
mrep&sermqueﬁgumenlaﬁstaomrespondleNedeHOﬁdmquposea
domicilio profesional en la UE.

mpanequepiemampmoetﬁmieﬂloueanuladénpagahsmsasydemés
costas de las otres partes, dado que existe un limite a la cuantia de costas
reenbolsabl&s.lapersamwemguehsoostasmdebesouepasarunadeﬂa
cantidad méaxima y 1a tasa no es reembolsada en caso de retirada de una sohicitud
deandadﬁn.lapaﬂem:ehﬂenmnpampmoedimietmdeamﬂadénmecﬁamua
reﬁmdadelasoﬁdtuddeberembolsartambiénlasoostaswmdashashem
momento por las otras partes (respetando los limites legates), & menos que se
adopte una resolucion distinta por razones de equidad.

La Oficina se compromete a tramitar con diligencia tales procedimientos a
ﬁnder&etableceflaseguﬁdadjuﬁdicabmésépidamﬁeposﬂuh.

La falta de uso efectivo de la marca duranie cinco afios consecutivos, la
pérﬁdademwéderdisﬁnﬁvo,olanahnlezaengafmedelammm
consecuencia de su uso, soh los motivos principales que permiten fundamentar
maaodéndemduddad.LamarwoonmnilaﬁaoﬂésomeﬁdaabnﬁStm
obligacién de uso que las marcas registradas en los Estados de ta Union Europea

yiasmamasmnadmal&smepmduoenefedosen&dospaisa.ﬂﬁhnardeh
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mrmpuedeserpﬁvadodesmderedmsimhareaﬁziadomusoebcﬁvodesu
marca durante los cinco afos siguientes al registro o, posteriormente, durante un
periodo de Ginco anos conseculivos.

1a marca comunitaria presenta la ventaja de que el uso efectivo de esta
marca en un solo pais de ta UnibnEumpeaconsﬁluyemusorelevanteentodala
Comunidad, lo que permite evilar 1a caducidad en todos los Estados miembros. En
wsemaﬁa.hmamwnmnaﬁawedesaunmmmma
responder a las necesidades de una empresa incluso si su poliica de
mcaddeaiamseexﬁendealawtaﬁdaddebsEstadosniembNSGelaUribn
Europea. La accion de nulidad de la marca comunitaria puede fundamentarse en
lawmmendademotivosabsolutosorelaﬁvosdenuﬁdad. Los motivos absolutos
(especiaimente la ausencia de fuerza distintiva, la genericidad vy el caracter
engainoso de la marca) pueden ser invocados por cualquier persona, sin embargo,
Gnicamente la existencia de derechos anteriores puede fundamentar una accion
denuﬁdaddelamarcapmnﬂivosmlaﬁvosyurwempr&caquemhayamﬁzado
la via del procedimiento de oposicion puede, asi, pedir con posterioridad al registro
iaamﬂadéndelamaimoormnitmia.ﬂowstam,yaunenelcasodequema
titular de sin derecho anterior, el demandante no debe haber consentido durante
mpeﬁododemésdednooaﬁoselusode&stamamenelterﬁtmoenelquesu
derecho anterior despliega sus efectos {preciusion por tolerancia). La OAMI tiene
wnpelemiaexdusivapmaoamﬂlasaodmadmdasdemduidadymﬁdad.
Los interesados no pueden, por consiguiente, acudir a un tribunal para el ejercicio

dewasacdam.LosnbudeelosEsladosdelaUniﬁnEuopeapmdm,sh

11



embalgo,dedamrlamﬁdadobcaduddaddeunamammnﬁariawarmw
cuestion se plantea ante elios a titulo reconvencional, en reaccidén a una accion

porvioladénbasadaeniamismamama.“'

111.2.2 2 COMO INTERPONER UN RECURSO CONTRA
UNA DECISION DE LA OAMI

Laoposk:imNedepmsematsedenhodethesnmessiguietﬂaala
publicacion de la solicitud de marca comunitaria, la fecha oficial de publicacion es
Iafequueapareoewlawbiatadelﬂdeﬁndeuarcasmm.

En este plazo debe liegar a la Oficina el escrito de oposicion y el pago de la
tasa de oposicion.™® E1 dinero debe llegar a la OAMI dentro del plazo de tres
m&seSpravMopaaprwemaﬂaoposidén.Shembaigo.ysiempmqmmme
plazo se hayan realizado los tramites para efectuar el pago, ¢l Reglamento de
tasgs permite considerario efectuado a tHempo balo unas determinadas

condiciones. En caso de transferencia, si ésta se ordend dentro de plazo. De

mmhoﬁl&dw&emdpagnntwhdehnsfuuﬁ,mhhdndddnmmhmdoh
ummdpmwdunhﬁ-t—mdehmﬁ-.mwcduﬂdmm
pweenahdlvod\hoﬁu,hbdmdemdel&m.w,ene!paqopumhemiemeenhom.
hhﬂlﬂe—tshhmﬂﬂhm

112



habefseefeduadoelpagonuﬁamemequebancaﬁo,sisereniﬁéalaom
dentro de plazo. No obstante, si la orden de pago o la remision dei cheque no se
efecmémnmmimmdermodebsdiezﬂﬁnnsdiasdeplazo.seténmarb
ademas el pago de un recargo del 10%.

La Oficna ha publicado las “Directrices sobre el Procedimiento de
Oposicion”, en las que se pretende exponer de forma detallada el desarroilo
prédkndelaSprevisbnesddRMCyddReglamemDGeE]ewdénquerBQManel
procedimiento de oposicion. Asimrismo, la Oficina pone también a disposicion del
p(ﬁmmfornuﬂarbde'Esuﬂodeoposidén‘enlasmwjasoﬁdalesdela

Unidn Europea, acompafiado de sus correspondientes notas explicativas.
| LaDivisibndeOposicibndelaOAMluﬁﬁzalosﬁrmidiomasdelaOﬁdna
(espafiol, aleman, ingiés, francés e italiano).'®Este idioma se convierte en el
uhTuzadoalolargodeiodoelprwetﬁnierﬁodeoposidén.

Si el escrito de oposicion ha sido presentado en un idioma de la Oficina
(espaidl, alemén, inglés, francés e takanc) que, sin embargo, no coincide con los
de la solicitud de marca comunitaria ataceda, el oponente dispone de un mes para
pmsemarunahad\uiénalicfmﬂwrecto.Esteplam,qmmmuiemde
notificacion alguna por parte de 1a Oficing, se computa desde el fin del plazo para
presentar la OpoSiCiOn.

Las comunicaciones dinigidas a la Oficina pueden preseniarse por varios

medios: presentacibn en la Oficina de un original firmado ya sea a través del

“mmdmmmﬂMMmm&mm“Mﬂﬂmm
&MhmmwdthMMeMthmdeﬂn
efoctia en el Boletin de Marcas Comuniarias.
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sericio de comeos, medianleemagadirectaopordmsmednos;hansmisibnpor
telefax de un original fimado; telefax o telegrama. '

ElptocetﬁmielﬂodeoposiciénsetamﬁaamelaOAMI.wyasedesehana
en Alicante (Espafia). No obstante, el procedimiento esta disefiado para tramitarse
ﬁnﬂanemalmﬁﬁepUMy,pdtaNO,mmqueﬁrlaplmpersonaldebs
partes salvo en supuestos en que sea indispensable el procedimiento oral.
Asimism,oﬁéregidoenwtotaﬁdad poreIRMCysuRE.queiotmanunwerpo
normativo auténomo.

Elmitodeoposidmwedebasameenunasoﬁdluddenmoenuna
marca registrada que sea anterior. Las marcas pueden sef marcas nacionales de
alguno de los Estados miembros de ta UE (nacional), marcas intemacionales
(registradas segun el Aregio de Madrid y su Protocolo) o marcas de la Oficina del
BENELUXTambiénseprevélapos&iﬁdaddebasarlaoposicibnmum marca
notoria protegida por el articulo 6 bis del Convenio de Paris. Finalmente, también
puedebasarsemohosdered\osarneria%mIaUE,dealcancemnmmerﬂe
jocal, siempre que la legislacion nacional que los regule permita a su titular impedir
la utiizacion de una marca posterior.

La existencia de derechos anteriores se considera una prohibicion de
registro de la marca comunitaria de caracter relativo.

La Oficina no puede examinar de oficio este tipo de prohibiciones, por esta
mzén,lasoﬁdmddenmwmmitaﬁasepubﬁwmelweﬁndeuarm

Comunitarias y se abre un periodo de tres meses para presentar oposiciones en

™ ) o condiciones de pe nincin par 06 medics ciados s desarrolian en los adiados, #0_81 y 82, del Reglamanto
(cﬂﬂom&hcm&lademd:W%pudmaum"rmmmww
(CE)Nondc«uqthmmm.
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defmsadebsdeledmamioresabsquelaﬁnurammconmﬁmﬁapodﬁa
afectar.'>®

Losmﬂosdeoposicién,pmmﬂadosduran\eeiplamdettwmes&s
siguientes a la publicacion de la solicitud de marca comunitaria, se tramitan ante la
DMsiéndeOposidén.Esta.uashmmoWdeqmdpagosemmm
a tiempo, examina los requisitos basicos que debe cumplir el escrito de oposicion,
deexisﬁralgﬁndefedosubsanable, sereqmelealoponemeparaquebconﬁa.

Finalizada esta fase, se notifica el escrito de oposicién al solicitante de la
marmoonmrﬁtaﬁa.AparﬁrdewtenmnentO,seabremplamdedosmes&sm
que ambas partes pueden ponerse en contacto para intentar una solucién
amistosa. Este plazo se denomma de “cocling ofr™® de reflexion. Una persona
fisica o juridica puede presentar un escrito de oposicion basado en tantas marcas
como considere necesario, mientras sea su tituter.

Aigunos de los elementos € informaciones en que s fundamenta el escrito
deoposiciénsonimpr&sdndiblaparaoonsiderarquesehapreserﬂado
validamente, es decir, deben estar presentes desde un principio. En consecuencia,
debenfadﬂafsedmmwpbmﬁadomhprmem"deoposmm

Asi, dentro de ese plazo es necesario identificar claramente la solicitud de
mmaatacada,e\opmente.bsderedmameﬁm%enquesebasalaoposidény

los motivos que la sustentan. El RMC requiere que los datos aportados permitan

- Ewﬁtw‘dﬁaﬂﬁwhhmw.hﬁ&hqﬂwsm
uua'odehwm(mhumwymywuhmmmman
iﬁhihpﬂhﬂlmm&ﬂmhahwﬁiﬂncﬂmnm”mm
Mddmm\mdummumhimmhhhdeprmym«hm
mewhwoﬂnozuethr*ﬁhhmw-ﬁih(ﬁ-hﬂth
de aposicion al aponerie.
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unaiderﬁﬁcadéninmbﬁada.Deatenndo.lasmamswedmmidemrse
claramente identificadas si se sefiala su naturaleza, el pais en el que producen sus
efedosydnﬁmoderegistm.ﬂmestaréidenﬁﬁwdosisehaindicado
su naturaleza (persona fisica o juridica), su nombre o denominacion social
completa y la direccidn postal completa.™

DeulilizarseelfonmﬂaﬁofacmadoporlaOﬁdm,serésuﬁdeMecon
cumplimentarto adecuadamente en cada uno de oS epigrafes mencionados. Asi,
porejernﬂo.mwamoalannﬁvadbndalaoposidﬁ\,serﬁwﬁderﬂeoon
seleccionar una o varias de las casillas previstas bajo el epigrafe “motivos de la
oposidén'amque.conposleﬁaidad,searecomendabled&sanolar&stos
argumentos.

La determinacion del idioma de procedimiento que se efectia con la
eleccion por parte del oponente de uno de los idiomas de la Oficina debe de
odnd(ﬁfoma!glmodebsdosindcadosenlasdidhlddemamwnmﬂaﬁa.
 Todas las comunicaciones con la Oficina, asi como los documentos que sirvan
parabasare\damdmdelopuuﬂedebenhaﬁafseenelkﬁonmdepmoednﬁerm
o estar acompanados de una traduccion a éste.

Unumentemelwsodeladowmemmibncomﬂemntaﬂaaportada
durante e} procedimiento (catalogos, folletos, stc), la Oficina puede optar entre
requerirmhadmx:iénoaoemhenmidiomaominal En la practica la Oficina
acepta que las paries traduzcan los elementos mas relevantes de la

dowwvemadbnapumdaquedebmwvipambasardderedmobsargumemos

1o umuwmmm@hmmmamhmmmmdma, del
Regismento (CE)No‘WdeIijodelZOdedﬁemhredew%mhmm.
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apmtados.Asi,endcasodeceiﬁﬁwdos,lahaducdbnpmdes&oMtﬁrenla
informacion administrativa que se haile en vigor obviando, por ejemplo, las
inscripciones sobre renovacion anterior a la uftima vigente. Tratandose de fofletos,
revistas o catdlogos, la traduccion incidira en aquelios elementos que la parte
deseé utizar como prueba.

LaOfxinanoﬁﬁc:alaOposiciénmavezhadeterminadoque,enaprmdbn
del Reglamento, la oposicion es admisible. Ello no significa, sin embargo, que esté
'wnpleta'.Tms!aexphadbnddplazode'woﬁng-dehquelaspan%hayan
llegado a un arreglo amistoso, el oponente dispone de un plazo de dos meses
pamwmpletarsuexpedueMEWnlasmjebasneoesar%aSparaamyarsuderedm
y sus argumentos. La Oficina daré traslado al solicitante de la documentacion
nacﬁidadelop(merﬂEparaque,enelplazode2meses,pr&eentesus
observaciones.

Las marcas, con ameglo al articulo 15 del RMC' y a la Directiva
891104/CE, estan sometidas en todos los Estados miembros de la Unidn Europea
abobﬁgadéndeusoefedimylealmelmmdodenhndelplazodecimafm
a partir de su registro. En consecuencia, el RMC otorga al solicitante la posibilidad
&eﬁg&dGMequepmebedusodehsmmsenmbasasuoposidm,
de tener &stas una antigiiedad superior a cinco afios, contados desde la fecha de
mgishD.AmJelosuodxdososervﬁosparabsqwmsehayapodidoaponarb
prueba de uso se exchiran de la oposicion. Es decir, el procedimiento de
oposidéﬁsblomdréoonﬁmarenre!adénoonlasmarcasypmdudososewidos

para los que se haya podido probar un uso efectivo y serio. De no probarse para

= aAticulo 15, del Reglamento (CENonquoddzodeﬁcienindeimmehmoomum
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rﬁngumdelqswodudosyservidceparabsqm&sténregishadaslamamo
marcas anteriores, la oposicion se desestimara.
Lasmuebasm»edebenapoﬂarsedebenoonsisthen'indmdon&ssobreel
lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de la marca opositora respecto de los
Mysavﬁmmmbsqwﬂémgbuadaymbsqmsemh
oposicion®. Estas pruebas pueden consistir, a titulo de ejemplo, en documentos y
fotografias, anuncios en periddicos y declaraciones escritas juradas o solemnes.
ElRMCprevélaoondanaenoostaSparalapaﬂevencida,mobstante.de
no apreciarse la totalidad de las pretensiones de una parte 0 por razones de
emﬁdadsep'\lededecidirunrepaﬂodeooslasdisﬁfﬂo. En vitud de estos
principios la Oficina, de forma complementaria & la resolucion sobre el fondo,
adoﬂatarnﬁénmamomdénsobmelmpaﬂodeooslasmqmlaspaﬂes,de
mutuo acusrdo, adopten un reparto distinto.
Lavesohjcibnsobmlaoostasnoimpﬁcamﬁaciéndesuwaﬁﬁa;
ﬁnmmﬂaeﬂaueoemiényenquemedidadebesaﬁsfaﬂlas.mmdbndew
cuantia puede solicitarse a la secretaria de la Division de Oposicion que adopto la
mdudbn;bswarﬂiasseﬁanoonbaseenbdommemadénaputadaporla
parte que solicita la determinacion y segun las cuantias maximas establecidas por
ta Regla 94 del RE.™
Yodas las decisiones finales de las instancias de la OAMI, siempre que No -
hayan atendido a las pretensiones de una parte, pueden recurriese a iniciativa de

didapatte.Elreunsoseplam&aarﬁelassalasdemumdelaOAMl.Sehata

e Articulo 94, ddRes!ameﬁo(OE)NoZBSM&dahConMnde13dew.de1995.
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de instancias de naturaleza casi jurisdiccional, independientes de ta direccion de la
OAMI. El recurso debe presentarse por escrito ante la OAMI en un plazo de dos
meses a partir del dia de la nofificacion de la resolucion. BY recurso solo se
considera interpuesto una vez abonada la tasa de recurso (800 euros). En el plazo
de cuatro meses a partir de la nofificacion de la resolucion, debe presentarse un
escrito en el que se expongan los motivos de recurso. Estos plazos no son
pmrrogables.El&scritodemnsodebepresentarseenlalenguade
procedimiento en que se haya adoptado la resolucion. Este documento debe
contener los siguientes elementos:

. el nombre y direccidn de recumrente;

- en su caso, &} nombre y direccidn de su representante;

. una declaracion en la que se precise la resolucién impugnada

yeloovﬂenidodelamodiﬁcaciénorevomcibnquesesorde;
. informacion sobre la forma de pago de la tasa de recurso;

) firma del recumente o de su representante.

Si el escrito de recurso no precisa los motivos en que se basa, deberé
presentarse un escrito exponiendo estos'mo‘livos en ¢ plazo de cuatro meses a
partir de la notificacion de ta resotucion impugnada. El escrito en que se exponen
los motivos de recufso debe mencionar las alegaciones del recuirente de forma
sucima pero completa. Dado que en la practica, los procedimientos de recurso se
sustancian principalmente por escrito, las alegaciones siempre deben exponerse

imegfanvemepa&saﬂoymmervarseparaunevenmalprocadinierﬂooml.
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EIRMCpmvéquelosnxﬁvosderemrso.esdedr,lasalagadonesde
hecho y de derecho por ias cuales deberia mortificarse la resolucion impugnada,
debenpuaerﬂameenelplazodewatronmapaiﬁrdeldiadelanoﬁﬁwdbn
de la resolucién impugnada. Esta regla no prohibe presentar documentos que
suslaﬂenbsnwﬁvosammmimomdosdmﬁdddtadoplamdeumo
meses, siempre que se presenten en tiempo util.

Dwdepﬁndpiosdewga,sepubrmnenelDiarioOﬁcialdelaOﬁdnama
seleccion de resoluciones de las Salas de Recurso en las cinco lenguas de la
Oﬁdna.Porbdemés,puedeaooederseatodaslasmdudum,deﬁdelafedm
de su adopcion y en su lengua original, en el sitio de la Oficina en Intemet, bajo la
rubrica “Aspectos juridicos”.

Sus miembros son nombrados por e Consejo de Ministros de ta Union
Europea. Este recurso da lugar al pago de una tasa. Las decisiones de las salas
dereunsopueden,asuvez,sersaneﬁdasamwatmldelegdidadamn
jurisdiccion oomunitaria a iniciativa de la parte que no haya obtenido satisfaccion.
Este recuiso se fundard en incompetencia, quebrantamiento sustancial de forma,
desviacion de poder y, sobre todo, violacién del Derecho comunitario de marcas o
dewakniﬂ'ohanamaddadenamiemooommﬁarb.ﬂpmcedimbrmwmntd
de legalidad opone ia parte que formula el recurso a la OAMI, y se desarrolla ante
thhmddePﬁnmhsm\da.jmisdodbnaqmtaalTrhmddeJusﬁdadebs
Comunidades Europeas.'® E! Tribunal de Primera Instancia puede confirmar,

andarorefonnarladedsiéndelasaladeremrso.EspomHep&serﬂaruna

™ yviase PARRA TRUMLO, Eduardo de la y HARTMANN MaRe, Los Tribungles de la Marca Comunitaria, Anuario
Mexcano de Derecho Internacional, Volumen WV, Seccién de comentarios, 2004,
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apelacion en iftima instancia ante el Tribunal de Justicia, si bien imitada a las
cuestiones de derecho. Los procedimientos ante el Tribunal de Primera instancia y
ante e Tribunal de Justicia se rigen por los regtamentos de procedimiento
aplicables ante estas jurisdicciones, y se desamollan en la sede de estos

Tribunales en Luxemburgo.***

™ hitpeifwwew.cami el intfesirolebrochureries_c him
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CAPITULO CUARTO

. SOLUCION DE CONTROVERSIAS DEL
DERECHO MARCARIO OMC Y TLCUEM

iV.1. TLCUEM EN MATERIA DE
PROPIEDAD INDUSTRIAL

Esunhechoquenosob existe el procedimiento del Instituto Mexicano de
Pmpiedadlndushial,sinommoﬁvodelacelelxadbndehatados,se
contemplan dentro de estos tratados, formas y procedimientos especificos para
somconar las Controversias que se puedan dar entre los goblomos, asi como
entrebsnacional&sdeunpaisyungobiemo.Por}owaleneipmentecapitulo
analizaremos la existenca perglela de dos mecansmos de solucion de
controversias en materia de Propiedad intelectual: en el TLCUEM, en su titulo V,
Mecanismo de Consulta para Asuntos de Propiedad Intelectual y el establecido en
la Organizacion Mundial de Comercio (ADPIC).

&mmmmmmmmm
unaa@umdayefecﬁvaproteodéndemrdoconlasnmnasintemadonales
més exigentes. Asi, el TLCUEM, dispone un procedimicnto de proteccion de 1a
propiedad intelectual, como lo citaremos mas adelante. Distinguimos, por ejemplo,

gue se obliga a establecer un mecanismo de consutias con miras a alcanzar
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sdudmmmmnHﬂewﬁsfadoriasenwsodedﬁaﬂmm la proteccion

de propiedad intelectual.

IV.2. ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS
DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD
INTELECTUAL RELACIONADOS CON
EL COMERCIO OMC.

Los derechos de propiedad intelectual tienen efectos importantes en e
comercio debido a que constituyen fuentes de riqueza; no cbstante, deben ser
mam&mmmommmm
relaciones comerciales intemacionales. Los Derechos de Propiedad Intelectual
se observa ya desde el Convenio de Parls de 1883 a el Convenio de Bema para la
prdeodmwdxasﬁleraﬁasyanisﬁmsdemas,quembanhmeodénde
dichos derechos, bajo la administracion de una misma oficina. Fue hasta en 1970
que se cred la Organizacibn Mundial de la Propiedad intelectual {OMP)'™® que

vinoaoonﬁnnarlanmidadderegularlosderechosenlaépoca

Derecho Privado, Ndmearo 4, Seccidn de Dockinm, 2003,
% LORENG CASTELLANOS, Jorge A, ol el ep. <k, p. 224.
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Eprouemmlanﬂteriamr&ddetamoenlaauwuﬁadena’masque
protejan los derechos, sind en las divergencias exislentes en su aplicacion, en el
cﬁs&mnhddeptdeodfnyeniauaren&adepodaesmdthrosys'stmmsde
solucion de diferencias eficaces de la OMPI, de ahi que se buscara ya desde la
RmdaTddoqueseﬂevaseaefectoenelsemdeIGATrmanegodadénrebﬁva
& la forma en que los Derechos de Propiedad intelectual eran utilizados en el
uyneldo.Noﬁlesinohasia'lareunibndepurItadelEsiedewsﬁ,quedioiiir.:ioa
la denominada Ronda Uruguay del GATT, se decidié incorporar como tenia de
negociacion los servicios, las inversiones y la Propiedad intelectual..”.*

El iema se encuadrd en el marco de diversos subgrupos de negociacion
afadosalomnerdodemercancias.mﬂmhéndosewnlahdusiénenelAdaFmal
de un Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
Raiacionadosodeometdo(ADP!C,w\ocidoenlasmgaiadumwm
TRIPS), y en el que se reconocen las vias para un mutuo apoyo entre la OMC, la
OMPt y otras organizaciones imemacionales competentes.

ElADHCﬁeneoomoabjeﬁvosredujrlasdiﬁorsionsddoomerdo
iltemacional y los obstaculos al mismo, tomando en cuenta la necesidad de
m una proteccion eficaz y adecuada de los derechos de pmpledad
intelectual, asegurando que las medidas Y procedimientos destinados a hacer
rmpetarcﬁdnsdetedmmseoonviamnasuvezmobsﬁuﬂosalwnerﬁo
legitimo, mediante el establecimiento de un marco multilateral de prNCIpIcS,

mmydsdpﬁmswbdu\adosw\dwnerdohﬁemadmﬂdemcamia&

! pEREZ MIRANDA, Ratael J, op. cp., p. 39.
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B ADPIC establece y generaliza los principios de derechos del GATT a
ambito de los derechos y se constituye coma un marco multilateral de normas,
cisc‘pﬁnasrelaﬁvasalapm!eodényhﬂela.Recmmcemelosderedmde
propiedad intelectual son derechos privados, y las necesidades especiales de los
paises miembros menos adelamados, por 1o que se refiere a la apicacion, en el
ambito nacional, de las leyes y reglamentos con la maxima flexibilidad requerida
pamque&sospaiwsesténenwm&uearunabasemdégicaséﬁday

viable.'m

IV.2.1 ESTRUTURA Y PRINCIPIOS

El ADPIC se divide en un preambulo, partes, secciones y articulos, y su
estructura es la siguiente:

PREAMBULO

PARTE 1. Disposiciones generales y prmcipos basicos.

PARTE . Normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de lkos
derechos de propiedad mtelectual.

1. Derecho de autor y derechos conexos.

2. Marcas de fabrica 0 de comercio.

3. Indicaciones geogréficas.

4. Dibujos y modelos industriales.

** PORENO CASTELLANGS, Jorge A, ot al. op. ¢, pp. 224-226.
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5. Patentes.

6. Esquemas de trazado (topografias) de los crcurtos integrados.

7. Proteccién de la informacion no divulgada.

8. Control de las practicas anticompetitivas en las Beencias contractuales.
PARTE ll. Observancia de los derechos de propiedad intelectual.

1. Obhgaciones genetales

2. Procedimientos y recursos civiles y administrativos.

3. Medidas provisionales.
4. Prescripciones especiales retacionadas con las medwdas en frontera.

5. Procedimientos penales.
PARTE V. Adquisicion y mantenimiento de los derechos de propiedad

intelectual y procedimientos contradictorios relacionados.

PARTE V. Prevencion y solucion de diferencias.
PARTE V1. Disposiciones transitorias.

PARTE V1. Disposiciones institucionales; disposiciones finales. *®

Como se puede observar de su estructura, el ADPIC se aplicard a los
derechos de autor y conexos, a las marcas de fabrica o de comercio, a las
indicaciones geogréficas, los dibujos y modelos industriales, a las patentes, a jos
mnmasdehazadodedruﬂosiﬂegrados,ahpmlecdﬁndehhbnnadbnm
divuigada y & control de las practicas anticompetitivas en las licencias

omhaduabSy'iapademdelAcuelﬂorﬁsponelaobﬁgadéndebsEstadosde

"o véase el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelechual rek Jonados con ¢ comercio,
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establecer en su legistacdn nacional procedimientos de observancia de Yos
derechos de propiedad intelectual, los cuales deben ser justos y equitativos;
seﬁaladusmsidmapamddmtwgodemmbas,bsmeﬁdasmwisbnam,asi
como las prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera. Se
sefialan disposiciones relativas a procedimientos civiles, administrativos y penales.
Respecto a la prevencion y solucién de diferencias (parte V), se establece el
principio de transparencia, para ‘o cual dispone que las leyes, reglamentos,
decisiones judiciales definitivas y resoluciones administrativas de aplicacion
general hechos efectivos por un miembro y referentes a la matena del presente
Acuerdo sean publicados y hechos del conocimiento pUblico, asimismo, se sefala
Ia necesidad de que dichas leyes y regiamentos sean notificados al Consejo de los
ADPIC. El Consejo de los ADPIC supervisara la aplicacidn de este Acuerdo, y, en
parﬁuiar,elwntpﬁniefﬂopubsuﬁenhusdelasobﬁgaduﬁquemhumbm
en virtud del mismo, y ofrecerd a los miembros la oportunidad de celebrar
consultas sobre cuestiones referentes a los ADPIC. Las disposiciones transitoras
establecen los plazos de 1, 5 u 11 aihos para su adaptacion. La Ley de Propiedad
Industrial, y la Ley Federal del Derecho de Autor, son las principales leyes que

regulan la aplicacion de este Acuerdo en nuestro pais™ "™

El Acuerdo en el lema es completo ya que involucra practicamente a la
totahdad de las modafidades de propiedad intelectual conocidas actuaimente en
los paises desarroliados. E! ADPIC presenta cierta semejanza con fos principios
dasicos del GATT, pero con la incorporacion de algunos principios novedosos de

carscter formal los principios basicos del Acuerdo son los siguientes:

™ WATKER, Jorge y HERNANDEZ, Laara op. cit., p. 132
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Es un Acuerdo mjepemiteaiosnﬁenmmsastableoermapmteociénnés
amplia que la ofrecida por el mismo Acuerdo, a condicién de que tal proteccién no
oamavengasusdisposm.Tanbiénesdemmados.wdavezmmbspaises
Miembros tendran libertad para adopiar los medios racionales que estimen
wwerﬁenteyqueseanomﬁxmesmnsuspmpiosadmmietﬁosjmidioos.

Establece el principio de cooperacion institucional internacional, que las
relacionesdeapoyomwentrBIaOMCylaOMPI.asimism,elaﬂicubz
dispone que it las Partes Il Iy IV del Acuerdo los Miembros deberan cumplir los
articulos 1 @ 12 y e articulo 19 del Convenio de Paris de 1967"" y que ninguna
disposicion de las Partes 1 a la 1V ira en detrimento de las obligaciones que los
Manuuspuedante:uemesienvimldddCawmiodeBema,lameendbn
de Roma y el Tratado sobre Propiedad Intelectual respecto a circuitos integrados.

Prixipbdemdisainﬁad&lhshmnemndanmiamahméw\jadeﬁaté
Nacional, que cada Miembro concedera a los nacionales de los demas Miembros
unuatommemsfavuable(peelqwotorgueasuspmpiosnadonalesoon
respecto a la proteccion de la propiedad intelectual, a reserva de las excepciones
mevislasmbsCmﬁoshﬁumdmnhsenhnmtaia,mlaﬁvasdmpﬁmimﬂo
de leyes y reglamentos que no sean incompatibles con el ADPIC y cuando tales

pécﬁcasseapﬁqmdemmqwmwﬂﬂuymmalm.

Principio de no discriminacion instrumentada a traves de la Ciausula de la

Nacion Mas Favorecida, con respecto a la proteccion de la propiedad mtelectual,

' Articulo 19 que a la letm dice: “Queda entendido que 1os pafses de Ja Unidn e ressrvan el desecho de concertar
mmmﬂWMpmhM&hwwm,mmmm“mm
coniravengan ks disposiciones del presenie Convenio™
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toda ventaja, fevor, privlegio o inmunidad que conceda un Miembro a ks
nacionales de cualquier otro pais se otorgard inmediatamente y sin condiciones a
toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad concedidos por un Miembro que deriven
de Acuerdos Intemacionales sobre asistencia judicial 0 sobre observacion de las
leyes de carécter general y no destinadas especificamente a la proteccién de los
Derechos de Propredad Intelectual, o leyes que deriven de Acuerdos intencionales
relativos a {a proteccion de la propiedad intelectual que hayan entrado en vigor
antes de la vigencia del Acuerdo sobre ia OMC, a condicion de que esos acuerdos
se notifiquen al Consejo de los ADPIC y no constituyan una discriminacion
arbitrania o mjustifiicable contra los nacionales de olros Miembros.

Principio de transparencia, se manifiesta en el articulo 63 del Acuerdo que
delega en los Miembros I obligaciin de publicar 1as leyes, reglamentos, acuerdos,
decisiones judiciales definitivas y resoluciones administrativas de aplicacién
al Consejo de la ADPIC (mecanismo de colaboracion con la OMPY), a fin de
establecer un registro comin de leyes y reglamentos. Por otro lado, y sin perjuicio
de la mformacion confidencial que debe respetarse, los Miembros deberan faciitar
las informaciones solicitadas por escrito por otros Miembros.'72

Princapro de tutela juridica, uno de los objetivos del Acuerdo es “fomentar
una proteccion eficaz y adecuada de los Derechos de Propiedad Intelectual”, por
lo que precisamente una caracteristica del Acuerdo es la existoncia de una gran

'™ Artlewdo 63, Acuerdo Sch¥e ios Aspecios de Jos Devechos de Propiedad Intalectus! Relacionades con ef Comerdio
(ADPIC).



proteccion juridica sobre la propiedad intetectuat. Para conseguir este objetivo, el
ADPIC, en su articulo 41, dispone que los Miembros se aseguraran que en sus
legisladonesnadmalesse&dabiezcanumeﬁmiermmwsewadéndebs
Derechos de Propiedad Intelectual, que permitan la adopcién de medidas eficaces
oormaunalquermﬁamonommdus-bnderemnsosagiesquemnsmuyanm
medio eficaz de disuasion de nuevas infracciones y que los mismos no puedan ser
uh'ﬁzadthmobstéuﬂosmcomercblegiﬁm;pabmledeberénserjustosy
equitativos, corlos y baratos, con derecho de audiencia y decision escrita, '™

EIA(meﬂ!o,oa\basemdprhdpiodehnelaiﬁdica,tambiénprevé:la
existencia de recursos civiles y administrativos; revisién por el poder judicial de las
decisiones administrativas; 1a obhgacion de poner al alcance de los titulares de los
Derechos de Propiedad Intelectual, procedimientos judiciales civiles para lograr la
observacion de tales Oerechos; la  obligacion de eniregar pruebas,
determinaciones preliminares; derecho de resarcimiento; indemnizacion al
demandadoenelcasodeabusodaldemandante;adopci'mdemedidas
provisionales rapidas y eficaces, incluso sin haber ofdo a las paries; la suspension
deld&cpadndeaduanas;lasamuihdesomnpelemesquepuedenaduarde
oficio en la materia; y procedimientos y soluciones penaies, con posibilidad de
penas de prision y Sanciones PecuNiarias. '

Principio de tralo mas favorable a los paises menos adelantados, de
mmamm,mmmmmmm

obligado a apiicar las disposiciones del Acuerdo durante un periodo de 10 afos, el

B Ao 49 ammmnmahmmmnmdmmmm o Gomercin
{ADPIC).
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cual puede ser promogado.™ Se exceptian de este principio a los articulos 3, 4 y
5, relativos al trato nacional, al trato de la nacidn méas favorecida y a los Acuerdos
muitigierales sobre adquisicion y mantenimiento de la proteccion.

Principio de fiexibilidad, se traduce en la exislencia de excepciones a las
(ﬁsposidmesddAwerﬂoquesejusﬁﬁmenmzmadeprdeaibndelamhd
publica y la nutricion de la poblacion; para promover el interés publico en sectores
tales como de seguridad, de desamolio socioeconémico y tecnolbgico, para
prevenir el abuso de los Derechos de Propiedad Intelectual, efc., siempre que

wésme(ﬁdassemwmpam«mndpmpiowﬁc.

Principio de agolamiento de los derechos, respecio a este principio muy
importante en la regulacion de los Derechos, cabe destacar su ausencia dentro del
Acuerdo, 1o que refieja la falta de consenso del lema entre los Miembros, asi como
bsdmdemunanmﬁommdemrﬁobmporpatedebsnﬁsm.
No obstante, ia Unica referencia que se hace e este principio en el Acuerdo es en
el articuto 6, para indicar que en el procedimiento de solucién de diferencias no
se hara uso de ninguna disposicion en relacion con la cuestion del agotamiento de

los Derechos de Propiedad Intetectual. ™

™ poitcido 66, de Acuerdo Scbre los Aspectos de los Derechos de Propiedad intelectusl Relod dos con el Comercio
{(ADPIC).

55 peticadn 6, nmsmumummnwwmm-cm
{ADPIC).

™ LIGRENG CASTELLANOS, Jorge A, et al op. cit, p. 228,
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IV.3. ORGANO DE SOLUCION DE
DIFERENCIAS

IV.3.1.OMC

Es esta una de las diferencias sustanciales respecto al sistema
intemacional de proleccién de ia propiedad intelectual, ahora los paises parie que
eshsvieran inconformes con la proteccion que dlorga a sus pacionales o residentes
otro pais parte, pueden recurmir al sistema de solucion de diferencias de la
Organizacion Mundiat del Comerdio, significativamente mas eficiente y rapido que
ol sistemna esiablecido en los articulos XXI1 y XXIH del GATT, que subsisten y que
son la base del esquema actual.”™ El Acuerdo establece un sistema de solucion
de diferencias aplicable a las que se planteen en los acuerdos por los que se crea
% Organizacion Mundial de Comercio (OMC), los comerciales multilaterales (que
comprende el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio) y los comercisles phrrilaterales. '™

La Ronda Tokio produjo, entre otros resultados, una serie de Acuerdos

conocidos como Codigos de Conducta del GATT, cada uno de estos Codigos

7 yeasa fos articuios del GATT 001 y XOKHL

m mmmmmwmdmnmmahMTme
Mhﬂ&ﬁﬁuﬁltuﬁhhﬂyhﬂﬂﬁi—.ahﬂnmh”
wmymmmwcwmmmmmﬁmmdmhmmmnm@h

s ~ . ?

mmmummdmummﬂmﬁmdmmamm
Toe Commicas_ e Salocitn de Dilerencias y la Vighancs de 1578, y ol Acuerdo descriplivo de ln Pric ewcinl ded GATT
&n ol drea del procedimiento de sotucion de diferencias. En estos docuimentos formalizaon la prciica y la coshanbie que
harsta entonces e habia estado realizando en ta soledin de dllevencias dol GATT.
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estaﬂedasupmpioConﬂéadmhﬁstraﬁvoyteniasupmpiomemnismode
solucibn de diferencias. Estas disparidades, lejos de dar mayor uniformidad al
pmwdmiemodesduciéndedﬁerendasdenhodelsislemaGMT,wvocamn
mayores confusiones al interior del mismo. '™

Para entender el sistema de solucion de diferencias de la OMC, debemos
sefialar que el instrumento juridico que integra la parte adjetiva mas importante del
Acverdo constitutivo de la OMC es el Enlendimiento Relativo a las Normas y
Procedimientos por los que se Rige la Solucion de Diferencias (ESD), ya que
poseecaréderejemﬁvo.mvimddebsposﬁiﬁdadesdahsmleﬁspormbs
Miembros respecto & los Miembros afectados, quienes deben cumplir con las
recomendaciones del OSD de ia propia OMC.

£l ESD queda bajo la responsabilidad del OSD, &! cual funciona a la vez
meomejoGemral,oormmtoporiodosloslﬁenhnsdelaOMC.
equivalente a tas Partes Contratantes del GATT del 1947. Asimisno, es facultad
del Consejo general nombrar un Presidente especial para administrar dichas
ﬁmdansydabmardreglamﬂo_mmdeiemﬁnelassesimesapedal&spamh
solucién de diferencias. Para cumplir con sus objetivos el OSD se reune con la
hematiaqueseanemiaamuedesempeﬁarsmwndonesdemodebs

marcos temporates establecidos en el Entendimiento.

Lasnormassustantivasyproo&salesdelESDsonapﬁwblesahs
controversias que pueden surgir al aplicar e interpretar todos los Acuerdos

abamdosporlaOMquuequadanindLﬁdosenelArﬁu!oﬂ del Acuerdo de

™ LMORENO CASTELLANOS, Jorge A, et al. op.cit, p. 230.
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Marrakech™ por el que se crea la dicha Organizacion los Acuerdos son los que se
sefialan:
Anexo 1 A: Acuerdo Multilaterales sobre el Comercio de Mercancia
Anexo 1 B: Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios
Anexo 1 C: Acuerdo sobre los Aspeclos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio

Anexo 4: Acuerdos Comerciales Pluriaterales

El sistema de solucidn de controversias de la OMC centra su mecanismo en
Jos Articutos XXH y XX del GATT de 1994, los cuales se ngen como la base
general y formal del mismo. El Articulo XX1i establece el derecho a kas consultas
con otra parte confratante sobre tas materias contenidas en el Acuerdo General**!
Por su parte el Asticuio XXl prevé como premrequisito nvocar el procedimiento
establecido en aquél para aplicar el mecanismo de éste. Tres son las
caracteristicas del procedimiento establecido en estos preceplos:

a) Se puede invocar el mecanismo no Unicamente en presencia de la
violacion del Acuerdo, sino también cuando una Miembro de la OMC considere
que se anulan o menoscaban los bereficios esperados de la aplicacion del
Acuerdo;

b) Los Articutos YO y XXTR del GATT facuftan a las Partes Contratantes

para emitir rescluciones vinculatorias para las partes en las diferencias que se les

planté;

™ Articulo 19 del acuerdo Mamakech
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c)ElmemnismfamlmalasPanesCamalamespaaquemmsosseﬁos
se autorice a una parte o partes contratantes de suspender sus obligaciones que
supongancmmbn&equhalerﬂasenfavordelapaﬂequehaimnpﬁdown
esa puesta en conformidad. '™

Cada una de eslas caracteristicas tiene importantes interpretaciones e
implicaciones, y aunque el Articulo XXII no dice mucho acerca de elias, los
proc&eoshanmpiemefmdopornﬁsdewahndeeadasbsprmptosque
involucran la practica de solucion de diferencias en el GATT, como la conciliacion
yelaoerwnierﬂoenhelasparm.wedetalhtunahaoanqueelGMTse
distinga de otros tratados de naturaleza comercial y economica, porque combina
reglas de conducta en politica comercial, con minuciosos  procedimentos
multilaterales de solucion de diferencias. Et GATT contiene una vaniedad de reglas
para resolver confroversias.'™ El sistema de solucion de diferencias del GATT
desde su constitucion, tuvo como propdsito principal resolver dos tipos de
drsputas:

1.Ewn&dodequemapaﬂecomratarﬁeconsidamquemventﬂa
resultante para ella dirscia o indirectamente derivada del Acuerdo General se halle

amutada 0 menoscabada; y

2. Cuando e cumphmiento de uno de los objetivos del Acuerdo se halle
comprometido, a consecuencia de:

a)mnwapummmemmphmnbsdﬁgadammida&

2 AORENO CASTELLANOS, Jorpe A_ et ol. op.cit, p. 231.
W Eeies reglat gbarcen diversos matertas que vam desde valoracion adh de las cias hasta b i cio
de lns Cliaualas de Escape.
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b) Aplique una medida, contraria o no a las disposiciones del Acuerdo
General, ¥
c)Cualqubrohasih:adénquehnpidaopudi%einpedirlacmsewdbnde

jos objetivos del GATT."™

EIbrgamdeSo!ucibndeDiferemiaS,secrea,enelmisnmentendhnientoel
érgano de Solucion de Diferencias (OSD), que tiene como funcidn administrar las
mmms.pmoetﬁnieNosyﬁsposidmenmataiadewtsunasysomd&\de
diferencias.'

La primera etapa: consultas

*Estas se reakizan con la finahdad de kegar a un amegio entre las partes en
conflicto. Cuando se formule una soficitud de celebracidn de consuitas de
conformidad con un acuerdo abarcado, el riembro al que se haya dingido dicha
solicitud respondera a ésta, a menos que se convenga de mutuo acuerdo o
contrario, en un ptazo de diez dias contados a partir de la fecha en que la haya
mdbido,yentaﬂaréumstﬂmdebumafedammdemplamdemnésdeao
dias contados a partir de la fecha de recepcitn de la solicitud, con miras a flegar a
una solucion mutuamente satisfactoria. Si el miembro no responde en el piazo de
diez dias contados a partir de la fecha en que haya recibido la solicitud, o no
entabla consuftas dentro de un plazo de no mas de 30 dias, u oo plazo

mutuamente convenido, contados a partir de la fecha de recepcién de la solicitud,

W LORENO CASTELL ANOS, Jorpe A, st al opcl, p 233
" inicic me desanoltan e pacos radicionsles: Se formis una soficitud de consulta, que dobe ser contestada
mammmu@;hmm“iﬁmmmmxiemmemmmm
mhapﬁtwu“hnﬁdhmmmdﬂuMMu‘bm
mmm(mmﬁ)nmmmam,mmmwmm-ha.
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elmienﬂxoquehayasoﬁdladolaoelebmdéndeconsdlaspodrépmoeder
directamente a solicitar e establecimiento de un grupo especial.

Si las consuitas no permiten resolver 1a diferencia en un plazo de sesenta
dias contsdos a partir de 1a fecha de recepcion de la solicitud de celebracion de
consuftas, 1a parte reclamante podra pedw que se establezca un grupo especal.
La parte reciamante podré pedir el establecimientc de un grupo especial dentro de
ese plazo de 60 dias si las partes que intervienen en las consultas consideran de
consuno que éstas no han permitido resolver a diferencia™.'™

“Sus facultades principales son establecer grupos especiales, adoptar los
informes de los grupos especiates y del Grgano de Apelacion, vigiar la aphicacion
de las resoluciones y recomendaciones y autorizar la suspension de ooqcesiones

youasobﬁgadamenelmdebsamerdosabamdos(mm)

Silapaﬂeredamameasibpide,seestableoerémgrwo&spedd.amés
tardar en la reunion del OSD siguiente a aguelia en la que ia peficion haya
ﬁgmadopapﬁmeravezcampwﬂbenelomendeldiadel.amemsqueen
esa reunion el OSD decida por consenso no establecer un grupo especial (parafo
1 del articulo 6).

Elgxpo&spedddeberﬁtmca‘mevahmdénobjeﬁmdelasuﬂoqueseb
haya sometido, que incluya una evaluacion objetiva de los hechos, de la
apﬁcabiidaddebsawerdosabamadospaﬁnaﬂesydebwmnnidadwnéstos

y formular otras conclusiones que ayuden al drgano de Solucidn de Diferencras

= \WITKER, Jarge y HERNANDEZ, Lawrs op. cli, p.133.
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(Om)ambsmnaﬂadmoaﬁdmhsmmmenbs
acuerdos abarcados.
Elprocedinﬁemoasegzirpaatosgmpossedelnﬂaenelanexoadel

Acuerdo. Las principales etapas son las siguientes:

1. Antes de cekebrarse ka primera reunion sustantivo del grupo especial con
las partes, las partes en la diferencia ie presentaran comunicaciones escritas en
!asqueexpmganloshednosdelmsoysusrespadivosargxnnemos.

2. En la primera reunitn sustantivo con las paries, i grupo especiai pedird
a la parte reclamanie que presente sus alegaciones. Posteriommente, pero siempre
en la misma reunion, se pedira a la parte demandada que exponga su opinion al
respacto. ,

3.Lasrépﬁcasmﬁiassepresemafﬁzenlaseguﬂaremi6nsuslanﬁva
del grupo especial. La parte demandada tendra derecho a hablar en pnamer lugar,
yawﬁu@nbharélapaﬂeredamarﬁé.kﬂesdehrenﬂiﬁn.laspaﬂes
presentaran sus escritos de réplica al grupo especwl.

4. Tras considerar Jos escritos de réplica y las alegaciones orales, el grupo
eepedﬂ!da‘éhas\adodebswpﬂdosexposiﬁvosmedmymgmmﬂacﬁn)dew
proyecto de informe a las partes en la diferencia. Dentro de un plazo fijado por el
gmpowpedzi,laspanaptmuarén sUs chservaciones por escrito.

5. Una vez expirado el plazo establecido para recibir tas observaciones de
laspan&senhcﬁferenda,dgrwoespedddaréhasladoalasnisrmdem
informe provisional en el que figurardn tanto los capitulos exposilivos como las

omﬂatadmfﬁyouﬁskxmdalm@ogedalbaﬁod&mpiazoﬁadopaél,

139



wa!qtﬁeradebspamspod!éprmﬂarpmmhoumpeﬁdéndemndgmpo
especial reexamine aspectos concretos del informe provisional antes de la
distibucion del informe defintivo a los miembros. A peticion de parte, el grupo
especial celebrard una nueva reunion con las partes sobre las cuestiones
identificadas en las observaciones escritas. De no haberse recibido observaciones
de ninguna parte dentro del plazo previsio a esos efectos, el informe provisional se
considerara definitivo y se distribura sin demora a los miembros.

Enire las conclusiones del informe definitivo del grupo especial figuraré un
examen de los argumentos esgrimados en la etapa intermedia de reexamen™.™

Procedimiento ante el Grupo Especial o Panel, lo crea el organo de
Solucion de Diferencias a peticidn de 1a parte reclamante. Le coresponde evaksar
el asunto sometido a ia aplicabilidad de los Acuerdos a los hechos descritos,
formulando conclusiones que permitan al OSD hacer recomendaciones o dictar
resoluciones. Estara integrado por tres miembros, las partes pueden solicitar que

sean cinco. La resolucidn del grupo especial puede ser apelada.

Apelaciones.

*La resclucidn del grupo especial puede ser apeiada por cualquiera de las
partes. E! OSD cuenta con un érgano permanente de apelacién, el cual conocera

de las apelaciones interpuestas contra las resoluciones de dichos grupos.

* mid. p. 134.
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B 6ganc peimanente de apelacion esti formado por siete personas, de las
cuales actian tres en cada caso. Los miembros dei 6rgano de apelacion duran en
suamgowaﬁoaﬁos,ydebmsapersmasderecanddowesﬁgio,cm
competencia técnica acreditada en derecho, en comercio internacional y en la
tematica de los acuerdos abarcados en general.

Cuando la resolucion esté firme, serd adoptada por el OSD que emitird una
recomendacidon o resolucion, pudiendo olorgar un plazo prudencial para su
cumplimiento. El miembro afectado tiene treinta dias para informar su posicion
respecto a la resolucion o recomendacion.

Se puede oplar por el arbitraje si hubiera acuerdo de las partes (es
volumiario) en cuestiones “claramente definidas™; las partes convendran el
procedimiento. Se eslablece el procedimiento a seguir, sehalandose que en
ningin caso la duracion del procedimiento excederd de noventa dias”.'™

Una de las nuevas caracteristicas es que el ESD es admmistrado por el
0OSD de 1a OMC, siguiendo el principio de compatibilidad, esto es, que todas las
soluciones planteados con armeglo a kas disposiciones en materia de consulias y
solucidn de diferencias de Yos acuerdos abarcados por la OMC, inchuidos los
laudos arbitrases, deben ser compalibles con dichos acuerdos sin anular o
menosmba’lasverﬂajasmsdtant&cdebsmisnmpamringmodesm
Miembros, como tampoco deberan imponer obstaculos al logro de los objetivos de

tos acuerdos abarcados.

1% 54 p. 135.
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Ora caradleristica de Ia soficitud de conciliacion y del recurso de solucion
de diferencias de la OMC es el principio de buena fe al que deben atender los
Miembros, consisterte en que dicho mecanismo no debe ser concebido ni
considerado como acto contencioso, debiéndose resolver la diferencia de buena fe
y con toda la intencion de Regar a un arreglo satisfactorio.

E! nuevo sistema de solucitn de diferencias de la OMC, también conserva y
ampﬁamfavudebspaisesmmaddamadosdhersasdsposidmmlaﬁvas
a un trato diferenciado y més favorable. Se destaca como novedoso dentro del
sistemna de solucion de diferencias de 1a OMC el establecimiento del OSD como un
ofganismo permanenie que administra, aplica, vigila y da mayor confianza al
sistema. Tambien destaca la creacion de un procedimiento de apetacidn contra las
resoluciones de los paneles, que cuenta con el apoyo de un Organo Permanente
deApe!adﬁn,ylaelabmadéndemmandamm:eobﬁgaabsmwpedal&so
paneles a seguir, salvo que las partes acuerden otra cosa.

El sistema tiene por objetivo resolver cuestiones de hecho y derecho, a
través de mecanismos de solucién de diferencias cuyas resoluciones tienen el

caracler de recomendaciones obhigatorias para las partes. ™

"™ ) cumplimiento del principic de reciprocidad del ESD, se encuentra garaniizado por «f Articulo 11.1 del Acuerde que
cres 1 OMC, (chbgacitn de todos los Miembros de cumple los Acuerdas C jmies Multisterales), asi como por o
Petico 23 del w0 Enlendiserss (lortalecimdenin d sistrwm waliistcrad] Los: respiciins de garaniia de audiencin ¥
debldo pr , Be establ en Joe Articulos 12 (procedimientc de s grupos especiales), 13 (derecho a recabar
Mﬁﬂqniﬁnﬂl&MﬁM&ththﬂmh
Mywdk@ﬁ%@—ﬁh%&hrm@“yrﬂﬂm).ﬁmm.
P, Yo epercislided de los g da sohucin de dierencias, se goraniira por of Avicele 2 (dearacraciin del
mecanismo), 8 {compoeksién de kos grupos especiakes), 11 {(funcitn de los gnipos especiales), y 24 (procedims o especial
mu-gmm“mwum
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V1. 3.2. TLCUEM

Los tratados intemacionales contienen diversos medios de soluaon de
diferencias para garantizar el cumplimiento de estos a través de reglas y
procedimientos. Tomando en cuenta ésto, México esta cada dia mas integrado a
mercado internacional y es un pais comprometido con la aperiura economica y el
desamoho, purbwaiseestabieoembscﬁversoshatados,mecarismde
soiucion de controversias, siendo estos la piedra angular y el éxito de los mismos,
yaquehﬂepentﬁerﬁemtedelaeﬁstendadeunnu:anismdesuhdbnde
controversias de la OMC, es indispensable que un tratado comprenda
reguiaciones especificas y mejoradas para resolver disputas entre si.

El articuto 50" del Acuerdo Global prevé la posibilidad de establecer un
nwanismaptmblaahssohmmasamrwersiasddwédarmnﬂthl,
mismo que fue desarroflado de manera especifica en las dos Decisiones del

ConsejoqueﬁxmbqueseconocecxxnontadodelLﬂnwnercb."‘
Asimism,enelﬂCUEM,conelﬁndewnxpﬁrlasobﬁgadon&soorﬂaidas,

en los tres instrumentos que lo iniegran con fiene reglas especificas de propiedad

hﬂdectud,ueomees'mpoﬂarteseﬁalarelmodabqueseuﬁizapamla

solucidn de controversias, que se puedan presentar, cuando una parte considere

i oon o ;m&mhmmthuah_i
" QDO Jost mmmm;mm«mmm&m
Juridices, Miaico, 2003, p.110.
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quelaohahaimmpﬁdownalgimadelasobﬁgadmesmidas,ensuarﬁalo
a6 (“Acuerdo’)'™ que a la letra dice:

1. Mé)doo,porunapaﬂe,ylaCUnunidadysusEsladosmembms,porla
otra, confirman sus obligaciones derivadas de las siguientes convenciones

- mauttitaterales:

{a) elAujerdosobrelosAspedosdebsDered\osdaPmpledad

Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre jos ADPIC, 1554);

(b) ol Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad induslrial

{Acia de Estocolmo, 1967);

(©) el Convenio de Berna para la Proteccion de las Obras fileranas y

Artisticas (Acta de Paris, 1971);

{d) la Convencidn Imemadionat scbre las Proteccion de los Artistas
intérpretes o Ejecutantes, .los Productores de Fonogramas y los Organismos de

Radiodifusion (Roma, 1961); y

{e) elTratadodeCoopetadénenMateriadePateﬁesMadﬁngimﬂTO,

enmendado en 19711: y modificado en 1984).

2 Las Paries confirman la importancia que le otorgan a las obligaciones
derhadasdelaCmvendmlrﬁemadmdpamlaPmtewﬁndehsObtencbms
Vegetales, 1978 (Convencién UPQV 1978), o la Convencidn intemacional para la

Proteccion de las Obtenciones Vegetales, 1991 {Convencié UPOV 1881).

144



3. A Iz entrada en vigor de esta Decision, México y los Estados Membros
de la Comunidad se habrd adherido al Arreglo de Niza relativo a la Clasificacion
Internacionai de Froductos y Servicios para Registro de las Marcas (Ginebra 1977,

y enmendado en 1979).

4. Dentro de los tres afios siguientes a la entrada en vigor de esta Decision,
México v los Estados Miembros de la Comunidad se habrén adherido al Tratado
de Budapest sobre e Reconoamiento Intemacional del depdstto de
microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patente (1977,

modificado en 1980).

5. Las Partes harén todo su esfuerzo para completar, a la brevedad
posible, ios procedimientos necesarios para su adhesidon a las siguientes
convenciones muttiiaterales:

(a) e Tratado de la Orgamizacibn Mundial de la Propiedad Intelectusl

{OMP1) sobre Derecho Autor (Ginebra, 1996), y

(b) et Tratado de la OMP1 sobre Interpretacion o Ejecucion y Fonogramas
(Ginebra, 1996)".'%

En adicién a lo anlerior en su en su Articulo 37,™ en su parrafo segundo
que a la letra dice: "Por excepcion, el procedimiento arbitral establecido en &l
capitulo NI no serd aplicable en caso de controversias referentes a los articulos 9
(2), 31 (2) aftima oracion, 34 y 36 de esta Decision”. Por lo cual se desprende que

en materia de Propiedad intelectual no es aphicable el procedimiento arbitral.

™ Exte arficdo s desprende de! articlo 12, del souerdo estipula que of Consajo Conjunto adoplars medides

.pm&bduspu'nasegmxmademdt y efectiva proteccidn a los derechos de propiedad
Thiso V Sohscidn de Controversiae Capitulo }, Ambito de apicacisn artioulo 37, Mdanphoclbnyeobu‘hn
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Asimismo @ mecanismo de solucin de controversias aphicable en materia
de propiedad intelectual serad la consulta establecido en ol Articulo 38, . que ala
letra dice: "las Partes™ Procuraran, en todo momento, begar a un acuerdo sobre
la interpretacion y aplicacion de los instrumentos juridicos abarcados y, mediante
IaooopaadényoonaMas,seosforzarénsiempmporbgrarmasdtﬁm
mutuamente salisfacioria de cualquier asunto que pudiere afeclar su
funcionamiento. Cada Parte podra soficitar la realizacion de consultas en el seno
del Comité Conjunto, respecio de cuaiquier asunto referente a la aplicacion o
interpretacion de los instrumentos juridicos abarcados, o cuakpuer otro asunto que
considere pudiere afectar su funcionamiento. £l Comité Conjunto se reunira dentro
debs30diassigdent%alaenhegadelasoﬁcﬂudyprmé,sinderma,
solucionar la controversia mediante una decision. La decision especificara las
medidas necesarias que debe adoptar la Parte respeciiva y el plazo para su
adopcion’.

Por Yo cual que daria sin efecto o establecido en e articulo 43 que a la
letra dice que “el recurso a las disposiciones del procedimiento de solucion de
controversias establecido en este fihdo (Solucin de Controversias) seré sin
periuicio de cualquier accion posible en el marco de la OMC, incluyendo la
soﬁcﬂuddemptmediniemodesdudéndewmsias.ﬁnenbago,mﬂo
una Parte haya iniciado un procedimiento de solucion de controversias conforme

memmwwmmmmmm

W Articulo 55, deﬁidbndehsPMAahdmdalpmsemm,dm'hsPMdndgn.puwp-h,l

Méxion ¥ por ors, a la Comunidad o de sus Estados bios 0 a la C idnd y sus , segim s
% i comso wz deviva del Trtado comseculivo de s Comumided Exvepea dol Acserdo de Asoclaciin
Concortacidn Polica y Cooperacién Enire Jos Estados Unidos Mexw por una Parte, y ln Gomunidad
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parelmsuapaﬂado(ﬂdeesheﬁhﬂooalmdopu'dwesemuecela
OMC en relacion con un asunto particutar, no podra iniciar un procedimiento de
solucidn de controversias con respecto a la misma materia en el otro foro hasta
que el primer procedimiento haya concluido. Para efectos de este parrafo se
,cmsidemrénhidadosbsmwedmbmusdesduﬁfmdewﬂmversiasmd
marco de la OMC cuando una Parte haya presentado una soficitud para el
establecimiento de un grupo especial de conformidad con e articulo 6 del
Entendimiento Relstivo @ las Normas y Procedimientos por los que se rige la
 Sohucion de Controversias de la OMC™.

El TLCUEM establece a su vez un mecanismo en el *Acuerdo Interino™'®
meeselmecanismdeCmMaparaasuntosderpiedadhﬂeledual,paa
prevenir los posibles conflictos y solucionar de una manera efectiva en su articulo
40, que a a letra dice el consejo Conjunto establece un Comité Especial sobre
Asuntos de Propiedad Intelectual. El Comité Especial estard integrado por
re;xasentam%dehsPaﬂes.ECm!ﬂéEspedalserécuwocadomedebsm
dias siguientes a la solicitud de cualquiera de las Partes, con el propésito de
alcaszar soluciones mutuamente safisfactorias en caso de dificufiades en la
proteccién de la propiedad intelectual. La presidencia del Comité Especial sera
detmtadapmmdaPaﬂedemneraaHemada.ECani&éEspedalpmseﬁaém

informe anual al Comité Conjunto.

Eltémino‘pmtec:iﬁtfindtﬁ'éasmtosqueaiedenlatﬁspaﬁiﬁdad,

adquisicion, alcance, mantenimiento y observancia de los derechos de propiedad

™ B Consejo conj Considerando o Acuerdo Inteino y cuesfiones Relaciordas con of Comerclo endre i
comumidad Exropes, por une parie y los Estados Unidos Mexicanos, por obm, fiwado of 8 de diciembre de 1967 on
Bruceles (En adelsnts & "Acuerdo iierinn?).
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intelectual, asi como aquelios asuntos que afecten el uso de los derechos de

propiedad intelectual®.'™

Por exxcepcion, en el articulo 41, el procedimiento arbitral establecido en el
capitulo 1ii no sera aplicable en caso de controversias referentes a los articulo 40,

sobre asuntos de propiedad mtelectual, de esta Decision '™

A si mismo quedaria sin efecto el articulo 47 en su péfrafo cuarto, “el
recurso a las disposiiones del procedimiento de solucion de controversias
establecido en este titulo (Solucion de Controversias) serd sin perjuicio de
cualqreer accion posible en el marco de ta OWMC, incluyendo la soficitud de un
procedimiento de solucién de controversias. Sin embargo, cuando una Parte haya
mciado U procedimiento de solucion de controversias conforme al Articulo 43(1)
de este titulo 0 al Acuerdo por el que se establece la OMC en relacion con un
con respecio a la misma materia en el otro foro hasta que el primer procedimiento
haya concluido. Para efectos de este pérrafo se consideraran iniciados los
procedirmientos de solucion de controversias en el marco de la OMC cuando una
Parte haya presentado una solicitud para el establecimiento de un grupc especial
de conforrmdad con el articulo 6 del Entendimiento Relativo a las Normas y
Procedimientos por los que se rige la Solucion de Controversias de la OMC.”

pretendian la concurrencia y concomitancia de foros, pere nunca se informo que

hind Thuln V - Mecaniomo de Conmilta para Auimins de Propiedad islactual, Amticulo 40 - Comils Especial sobre
Acurkos de Propieded intetocksl.

*® Titulo VI - Solucidn de Controversing, Caplulo 1 - Ambito de aplicacién y cobbrtura Aticuio 41 - Ambile de aplicacion
y cuberiara.




mad&%mmwmm.mmmdew
sentido. *®
NiﬂaptetarambosordenamieMosparalamtaiadepmpiedadhﬂeledmi
derecho marcano- quiere decir que, en este caso de una medida violatoria, las
partes no renunciaran al derecho de mciar procedimento de solucion de
controversias en los dos foros.
Losmecanisnmdesducifmdeconh'mers'ﬂseneisidemaimidico
mexicano encuentran su validez en ta Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexiamsenelarﬁuiow,ﬂacdfnxdelapmpiabyﬁmdamemalwﬁahhs
facultades y obligaciones del Presidente para dirigir la politica exterior y celebrar
hatadoshnernador\aies,s(xneﬁétﬂokBaiaaprobadénddsenado,m\do
como uno de los principios la solucién de controversias. Los derechos marcarios,
Mmmwmmrmmmpam
como derechos de propiedad intelectual, ta OMC y el TLCUEM, entre otros

acuerdos, regulan mecanismos de defensa. ™™

P finicas o wmoral 3 . [ & Deberk g 2 los moiuanns ¥
gqumwmm‘hoecﬂmdmmmdpmcﬁodempm*hd‘ a
s parkes s guranlis o ad y o dehitle cparcicio de mn d 1m"h_ﬁﬂnﬁhh—*
dedicidn aseguren 0
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IV.4. EFECTOS DEL MECANISMO DE
SOLUCION DE CONTROVERSIAS:
ENOMC Y TLCUEM

IV. 4.1. ADPIC-OMC

No esta daro en qué caso kas partes podran oponerse al establecimiento de
un panel {OMC) argumentando que los derechos de propiedad intelectual, no
afectan el comercio, pero es claro que el esquema de solucion de controverswas de
la OMC, es diferente a los establecidos en acuerdos regionales (Tratados de Libre
Comercio suscritos por México, en especial € cormespondiente ka Union Europea)
y como consecuencia, kos Estados miembros podrén invocar a los paneles del
ADPIC. 2 También, los paneles no deben olvidar que los tribunates nacionales
de las leyes nacionales, particularmente las disposiciones constitucionales, en
Desafortunadamente, los paises integrantes del ADPIC, no encontraran
decisiones judiciales en materia de propiedad mtelectual -derecho marcario-.
Ademas, ¢l nuevo ADPIC ha sido construido con base en el régimen legal de

Paris-Bemna, creado hace mas de un siglo. Un Estado miembro ofendido puede

T Como bo cita Jorge Witker y Lawrs Hermdndez, contra Ias resoluciones derivadas de fos mecanismos akemativos de
solucin de controversias, no procede jukio de amparo, ys que pars los elecios del AMParo, N0 $0N feconocidos como
wiborided Ing paneles bowcionslics. (p £58)
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muy bien recunrir a acciones uniiaterales en uma disputa sometda ante los
paneles, en donde éstos deben resolver, al considerar fa disputa como parte del

Acuerdo ADPIC, los Esiados miembros, lograrian acuerdos de conformidad.

Es una consideracion, donde los sistemas de solucién de coniroversias
. ADPIC podrian tomar € Rderazgo y el  TLCUEM, pasaria a un segundo plano
donde las preguntas serian ;cumplird todas sus expectativas para la solucion de
controversias? y ,qué impacto a largo plazo podria tener esto sobre las
{ransacciones de propiedad intelectual en el mercado mundial? los Estados, por su
naturaieza, continuara defendendose, sin tomar en cuemta el derecho pablico o
privado, si es que es posible {recordemos que el objetivo del Acuerdo del ADPIC
fue e de asegurar sanciones comira los Estados miembros, en caso de
desviacion).

En efecto, en el acta final del Acuerdo sobre Solucion de Controversias se
establece gue tales paneles no pueden adicionar o disminuir los derechos y
obligaciones previstas en el acuerdo det ADPIC. 2 Respecto de esta opinion, los

paneles, solo ajustaran sus falios a las circunstancias de cada caso.

los paneles estdn destinados a resolver los confictos que se les
presenten en derecho marcario. Esto genera: “seguridad y prediccion al sistema
comercial mulitateral”. De la misma forma, Yos paneles podrian crear derechos,
que trasciendan las circunstancias en cuaiquier caso. Supongamos que ocurre lo
mismo entre  membros det TLCUEM, efios tendrén la opcidn de Revar cualquier

controversia al medic de solucion, ya sea el OMC o del TLCUEM, pero con el

'maumumzmmmmh,mymuommm
enalian of sumenio o reduccidn de los derechos y obliy s, en lox ik
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procedimento del ADPIC, el asumto puede ser resuefto con base en el Acverdo,
dependeria de la interpretacion dada a las disposiciones relevantes de los
Acuerdos.

Obviamente, en e caso hipotélico que se postila, el problema de
. interpretacion seria juzgado si e! demandante opté por Ja solucidn de controversias
en el marco del TLCUEM, que como vya se menciond, tiene disposiciones
especificas sobre la materia.

no obstante, esta opcion es cuestionable si cambiamos ligeramente la hipétesis:
SUPONGAMOS que es una cueshion, sobre el registro de una marca, usado por dos
pergonas diferentes uno por una compaiia mexicana y el olro por una compaiiia
espanola que previamente habrian registrado y entabla una demanda para evitar
que @ empresa mexicana la use en la Unidn Europea ¢Podriamos acudir al
mecanismo de solixcion de controversias de k2 OMC sin pasar por el de el
TLCUEM?. Para empezar, ol Acuerdo del ADPIC, aunque anterior ail TLCUEM, no
puede decirse que deroga los derechos privados que dichos ratados aseguran.
Asi, los paneles no pueden reducir el derscho de la propiedad inteleciual a los
derechos al mas bajo denominador normal de proteccion mundial, este método
podria Hevar a la derogacién de derechos privados disponibles en los mas altos
livel_&s.LospaneI&sdebeneviarouﬁderaﬂodeawerdoconbs&déndarm
internacionales de ADPIC, al interpretaros puramente en términos de leyes
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Un panel pude pregumarse: qué tanto podra aclarar los derechos del
ADPIC, al interpretar las disposiciones establecidas en los tratados {TLCUEM}, en
donde no coinciden

V1 4.2. TLCUEM

Los problemas de aphcacion del TLCUEM se derivan de ta propia vigencia y
por lo tanto de los conflictos de leyes en el tiempo y en el espacio, por to que uno
de los problemas no resueltos en la sohicion de controversias es la que se deriva
de la ubicacion del TLCUEM, en el seno de la legistacion nacional, para poder
mdmmmwmmmmmydmm
Sus resoluciones.

En el Tratado de Libre Comercio Yo deja de conformidad con las normas de
la OMC, por lo cual cada parle ajustara las normas de las legislaciones
nacionales; sin embargo por ks ampltud de los aspectos que aborda, habra
algunas materias o casos especificos que no se prevén en las normas, pero existe

= mmmmahwmmmm,p.nmmﬂ
disposicion un penel del ADPIC, mm:ﬂnhmhmbhudmib&m-imdpﬁﬁh

ROCOGEIERERIR IS I vicly dockia de b enfriniidad © podiia ser intpwetads. para Tascendasia B
chietivo de s ADPIC de elimanar p en wgar, del mundo, para ke pietas podria argumentarse pare
Susiicer los rocorses harslorrieviles. A Sempe, W pund pwia = lsos aleck segalivesnpaie of
nivel de proleoccion.
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mmhmmmmwhmimmmm
violaciones a los mismos, como lo manifiesta en su articulo 40 (Comité Especial
sobre Asuntos de Propiedad Intelectual), el Consejo Conjunto establece un
Comité Especial sobre Asuntos de Propiedad Intelectual. €] Comité Especial
&stnlﬁhtegmdopormpr&eentamesdelasPanas.ECmﬂéEspeda!sué
convocado dentro de los 30 dias siguientes a la solicitud de cualquiera de las
Paﬂes.oonelpropésﬂodeabarmsdudma;mtmamemmﬁsfaduiasencaso
de dificulades en la proteccion de la propiedad intelectual. La presidencia del
mwmmmmmwmmﬁw
Especial presentard un informe anual al Comité Gonjunto "2

En&c!earﬁuﬂoddTLCUEM,seenmemanbsdsposidormmela
institucibn que se encarga de vigilar el cumplimiento y el desamrolio de la
Propiedad Intelectual ™

Enlasohx:iéndeoormitx:ssegm los casos que se pretenden resolver se
debendeiomarencuentae-lnﬁmerodepartes involucradas; ia naturaleza de las
partamomﬁdo.esded-sielaamtoomdemeabsgobiamsosisedaeme
ungobienmyparticulamobiansielconﬂictoesenhepartiwlams
exﬁsivanmie.asimlanﬂaiadelam.

Ei Tratado comprende el método de consultas a través de comités gue se
re&nenapeﬁdﬂndemadebspamsmnhatamweseleﬁ\enpammsdver

4 prticulo 40, umammcmmmwmmmm
Mexizm,wunM,thwuﬁudEuwqu&dmlﬂem.th.
'W,W,MGMMMNW&M.W&W“
N ph i para >



las controversias que se presenten en relacion a la marca de un producio o
servicio determinado y que las partes por medio de sus representantes buscarén
jurisdiccionales de derecho internacional y sistemas junsdiccionales de derecho
nacional. Cada uno de estos sistemas es autonomo y diferenciado respecio del
otro. De modo que las reglas procésales, procedimientos, senfencias y recursos
pmverient&cdeumnoﬁenenpaquéapliwrseeneloho.amserqwmm
jurisdiccional luciera una homologacién de un acto proveniente del otro sistema;
peroenwecaso,-dadodems'stemjuisdcdmalesa;ﬁzuemm,mpor
sus propia eficacia, sino en virtud del acto del organo jurisdiccional que decide
hacerlo aplicable en su propia jurishcaén.

Con este planteamiento puede superarse la discusion acerca de si las
dedsimespmmmdaMSporelbrgamdesdudéndewﬂ:mersiaswevistomd
Tratado de Libre Comercio pueden ser impugnadas ante tribunaies nacionales.
sblo podrian revisarse o impugnarse conforme a las reglas y ante los rganos de
la jurisdicaon memacional. Del mismo modo, las resoluciones de Grgancs
jurisdiccionales nacionales no pueden ser revisadas o impugnadas conforme a las
reglas y ante los Grganos de jurisdiccion intemacional **

Los mecanismos de solucion de controversias entendidas en el TLCUEM,
no se ajusta totakmente nuestro régimen juridico constitucional sm embargo hay

algunos aspectos como el relativo al establecimiento de un comité especial como
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procedimiento para resolver controversias que no se conienen en el articulo 104
de la Constitucién, pero debe considerar que los comité especial no se estan
aphcando en forma intema que se afecta nuestra jurisdiccidn, sino en un ambito de
aphicacion internacional, por lo tanto siempre y cuando se respeten los principios
invariables de orden consfitucional no se considera que se estén afectando el
intereses nacionales o que se violando el régimen constitucionat. »

En cuamto a la mierpretacion det Tratado, considero pestinente hacer
referencia a lo que se entiende por interpretacion.

La iMerpretacion es desemtraiiar el sentido de la ley, es como afrma el
maestro  Celestino Porte Pelit Candaudap, interpretar la ley es precisar su

sentido, su voluntad, no la del legistador”. *®

Para Garcia Maynez, "“mlerpretar es desentrafior €1 senfido de una
expresion”. 2®

Al respecto Escriche, afirma que la interpretacidn “es la aphcacidn o
declaracidn del sentido de alguna cosa que parece obsoura o dudosa. Que puede
haber duda u oscuridad en las leyes, en las demandas y contestaciones, en las
sentencias, en las contenciones o contratos, en los testamentos y en los hechos y
asi es que tenemos, que recurrir con mucha frecuencia a la interpretacion™. Y se
refiere a la interpretacidn de leyes como “la conveniente aclaracion del texto y

espiritu de 1a ley para conocer e verdadero sentido que el legislador quiso darte; 0

- mamuﬁ.mmmuwmuwemm,dmm
consllucional” propuesta de reforma, hilp e scin.gob sdrelorma’archivoel5177 pdl

 PORTE PEVIT, Colesling, ep cit,p. 113

™ GARCIA MAYNEZ Eshessda, p. 323
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sea, la verdadera, recta y provechosa infekigencia de la ley segim la ketra y la
razén” 210

Se afrmar que la interpretacion se da como efecto de la evidere
imperfeccidn de las leyes y del vicioso sistema casuistico bajo el cual han sido
redactadas, generalmente hay falta de daridad y senciflez en algunos codgos y
hay necesided de explicar sus disposiciones, llenar sus vacios, conciliar sus
contradicciones, resolver tas dudas que sudan y, aclarar la oscuridad de las

mismas, a fin de evitar que su aplicacion traiga aparejada dificuttad insuperables.

En cuanto a la interpretacion del Tratado, se puede afirmar; que los tratados
interacionales sin perder su naturaleza de pactos intemacionales, se asemejan a
os contratos y como tales, esian sujetos a regias de mterpretacion, sin embasgo
en materia de derecho intemacional no existe una regla de interpretacion de los
tratados, o que si existe dice Cesar Sepliveda, es un comjunto de reglas

derivadas de la practica, de la analogia y del sentido comin.

De la interpretacion del TLCUEM, se deduce que se reafirman los tazos de
amistad y cooperacibn entre tas nacones fimantes: Mé&dco y Umon Europea, se
contribuye a la expansion del comercio mundial y cooperacion interacional, por lo
tanto se crea un mercado M&s extenso Y mas seguro para los bienes y servicios
que se producen en sus territorios; se reducen las distorsicnes en el comercio, se
establecen reglas claras de beneficio mutuo en el intercambio comercial, se
asegura un marco comercial previsible respecto de las actividades productivas y

de inversion, se desarrollan derechos y obhgaciones derivados de la OMC, se

™ ESCRIGHE, Joaquin, op.clt, p. 82.
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fortalece ta competitvidad de sus empresas, se akema la innovacion, creatividad y
fomento de bienes comerciales y de servicios que estan protegidos por el derecho
intelectual.

Con el Tratado se establece una zona de fibre comercio, se explican una
serie de términos linglisticos que son parte importante en el contenido del
Tratado.

Los objetivos a que se refiere el en el tratado se desamoliados de manera
especifica a través de sus principios y reglas, incluidos los del Trato Nacional,
Trato de Nacion mas favorecida y Transparencia son:

a) eliminar obstaculos al comercio y facilitar la circulacion de bienes y
servicios entre los territorios de tas Partes;

b) promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio;

c©) aumenmar substancialmente las oportunidades de mversion en los
territorios del les Parles;

d) proteger y hacer valer de manera adecuada y efecliva, ibs derechos de
propiedad inteleciual en termritorio de cada una de las Partes;

e) crear procedimientos eficaces para la aphcacion y cumphmiento de este
Tratado, para su admmistracion  conjunta y para la solucion de controversias; y

f) establecer lineamientos para la ulterior cooperacion, regional y muttilateral
en caminada a amphar y mejorar los beneficios de esle Tratado.

Es importante sefialar que los paises miembros de la OMC y gue los que
sean tambeén del TLCUEM, podrin acudw simultaneamente a los mecansmo
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previstos por los respeclivos sistemas de sofucion de controversias —Derecho
Marcario-.

Al acudir a ambos mecanismos & mayor problema surge a partir de Ia
existencia de dos mecanismos internacionales de solucidn de controversias en
materia de propiedad intelectual es la posibiidad de una traspapelacion de
jurisdiccién entre los mecanismos. Partiendo de este supueslo de yue las disputas
que resulten de determinaciones definitivas en los procedimientos administrativos
nacionales en materia de marcas puede ser resuelia a través del mecanismo de la
mmmmwncum,mmwse@ibs
procedimientos del TLCUEM o viceversa. Los traspapeles permiten a las partes
auﬁ'alﬁxomepreﬁeranpammsdver,pwejempb,simpaﬂeermemaun
resolucidn negativa en México o la Union Europea pueda escoger impugnar ante
las auvtoridades mexicanas, ante el mecanismo de consulta de & TLCUEM o ante
el mecanismo de resoluci6n de disputas de la OMC simultaneamente.

Segthbarﬂavirexprwadopuedesucederqwenmmsoalsaizgado
simuttAneamente por ef panel de la OMC o por la consulta de la TLCUEM, vy los
mnnadosseandiferem&smcadacambmd&smmﬁabgimde
unasituaciénenlacualsedecideunmsoporforosdiferentesquenoledenel
mismo peso a diferentes normas aphicables.

La falta de coordinacién adecuada entre los diferentes mecanismos, va que
nienla OMC y ni en e TLCUEM en materia de propiedad industrial ~derecho
marcerio—noexisteunarﬂw}oquemncionequeiaspart&sdeben agotar su
recurso de TLCUER antes de invocar e de la OMC.
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EiconteridodeletadodeLitxeCmnemb,seiﬂenxelnréalahzdalas
nommas aplicables del derecho intemacional y éstas se haré por los organismos
intemacionales autorizados ymﬂés,laswnisia\escmadaspalatﬂesemos,
pore!acuardéexpresodelas partes firmantes; toda vez que de la simple leclura
dealglmospreoeplosdaletado.sed&swbmques:mmuyﬁuﬁoosm
interpretar en forma clara y sencilia, con el propésito de resolver las controversias

que se susciten con motivo de ka aplicacion del mismo, 2"

Porbarﬂerior&sneuesariomarﬁenerunequiﬂxbdetodosbsh‘alados

comerciales y a su vez congruencia.

nlﬂmwtﬂn_hw—huﬂ:hyht—bp“*“h
comerciales como ol TLCUEM y s OMC que han sido mupmm,ymumm,
po 30 parie o arficude 85 fraccin X ueﬂbummpinﬁnmhmthﬁs“u#h
uﬂmammwmqmzn dehcorwel\ebnﬁmswld[)uod)odoba“m
&niﬂtmwwm_mﬁmhmynﬁ—dmm
pwﬂmmMﬁi&om@aomiﬂmﬁzmympuwmm.
Mﬁnhhﬁhthhdbﬂhhh&“hiﬁmthi&_ud

m:hmFﬂpde“FHMH“nd-ﬁ‘km
eonwu‘uhsyzunadeﬂreeonwﬁo,medmawmhhﬁmcpekmmmddm.n(m&m,
wmd—unﬁuﬂuﬂnmddﬂdahhﬂ:hi—mmu—n
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CONCLUCIONES

PRIMERA. La tesis que sustento da a conocer la trascendencia  de!
derednnmrwio,arivelomnmdal,oonsiderarﬂoquedpﬁwcm
Intemacional en materia de propiedad industrial es el Convenio de Paris Para la
ProtatﬁéndeiaPmpiedadhdustrialenwté,sedastamdpﬁrﬁpiode
“independencia” que presupone ia validez del registro de una marca, es solo en el

pais que se haya reafizado.

SEGUNDA. Como resufiado de la Ronda Uruguay, nace la Organizacion
Mundial de Comercio (OMC), a partir el 1 de enero de 1995, sustituye al Acuerdo
GeneraisobteNamebstyCGnerﬁo(paassigbsenhglasGAﬂ),
como organismo rector comercial, esto a través de! acta final de Marrakech, surge
el anexo 1 C Acuerdo sobre Aspectos de Yos Derechos de Propiedad Intelectual
RelacionadoscondComercio(conocidooomoADPlCobienporsussiglasen
mgles TRIPS).

TERCERA. Los principates objetivos de la OMC, son administrar y aphcar
los acuerdos comerciales multilaterales y plurilaterales; ser foro de negociaciones
mnadabsmﬁaieraﬁysewidemmmpamhapicadﬁndesmmsuladosy
apficar los procedimientos de del anexo 2 Entendimiento Sobre Solucion de
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CUARTA.AIingqueeICmiodeParis,hOMC!stabboela
apfmciéndelpﬁncipiodetratonackxml, pero agrega ademas el de trato de
nadénmésfavuedda.adecimnemdaventaja.favmpmiegbohnmidadqm
conceda un Miembro a los nacionales de cualquier otro pais se otorgard
hnndiatamerneyshcuﬁdmnsabsnadmmdetodoshsdemésmelm.

QUINTA. La Unidn Europea crea la Oficina de Armonizacién del Mercado
mw(mms.db\josynnddos),hm“geensepﬁembmdewm,
contribuyendo aldesandbenaetividadeseconérréms,conlacreaciéndela
mm.sewﬁehm&uﬂadéndewwﬂwym
garantizando una proteccion mas amplia.

SEXTA EndﬂCllEMseaﬁm,queselaslpamsemprmnetma
establecer las medidas apropiadas para asegurar una adecuada y efectiva
medosefecﬁvospamhmervaierbsderedmsdeuopiedadiﬂwdwl,bsuﬂas
estan protegidos debidamente en Ley de Propiedad Industrial en México y porla
Unidn Europea se encuentra regulado en el Reglamento (CE) No 40/94 del
Consejo del 20 de diciembre de 1993 sobre la marca comunitaria.

SEPTMABoomerdo,desdeelpuntodevislajmitﬁm,eseIiMelmmbb

debien%ysewidos,oonelpmpésﬂodelum,ycuyasacﬁvidadesgeneran
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devedvosyobﬁgadormmesmbgaknelﬂee)dgbl&spuajempb:laadivkhdm
las empresas, de la industria, ios titulos de crédito, las patentes, las marcas y todo

ioque@eplaﬁnédomeldemdn

OCTAVA. Para el ADPIC, Ley de Propiedad Industrial y Reglamento {CE)
NoAWdelConsejo.coincidenenquelamrmesmsigmwesivepam
distinguir, productos o servicios, pero para el otorgamiento de registro el ADPIC y
ei Regtamento (CE)NoneIConseio,entrdmsadenawﬁeiﬁossepuede
registrar letras y numeros, por 10 que permiten el registro, es evidente gue se
requicra de una adecuacion legistativa LPY, a fin de poder considerar la posibiidad
de registrar como marca, las letras y nomeros para evitar posibles conflictos.
me.seﬁaiammqnmmLeydemepiedadlnd\mialymd
Regiamento de la Marca Comunitaria no hay una plena homologacion, pero hay
simiitud en Msossngnosquemsmob;etodelreg-shopu‘egenﬂvlasmcas
que pasen al uso comin, las que puedan servir en el comercio, para designar la
apede.hcaﬁdad,!awﬁdad.eldwﬁm,elvala,deluo&doosuvido,h

procedencia geogréfica emblemas o escudos.

NOVENA._ En México la autoridad competente para reakzar el registro es el:
Instituto Mexicano de Propiedad Industrial y de la Union Europea es la Oficina de
Nnnrizadéndeiﬂetwdo|maﬁor,oamedsewidooelﬂrddelapmpiedad
industrial de un Estado miembro y ante Oficina de marcas del Benehux. Al

cotnpatarbsorder\amierﬂos,podemosobsewarmnme!ADPiC.Leyde
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Pmpie&dlfﬁuslridylamarmcoﬂuiiarhmsuﬂeghﬂm*o (CE) No 40/94 , Yos
derechos del titular de la marca, se garantizan con el registro y se considera ai uso
dehmmnnmreqaﬁsﬁohﬂswsaﬁepmmelregisuo,paopab
cual al comparar los ordenamientos, podemaos observar que en el ADPIC y Ley de
Whﬂsﬁﬁwdnﬁsmpabdodeh&saﬁosyﬁaahmm

es de cinca afios.

DECIMA. En el ADPIC, los Miembros podran establecer fas condiciones
para las licencias, Ley de Propiedad industrial y la marca comunitaria en su
Regiamento (CE)Nom,podrénserd)iEbdeEoendaSpaalamidadopaa
una parte de los productos o sewiciosylaﬁcenciaasuve;deberéserinsoﬁia,
pubuﬂpodenmobserﬂqxetaymplenalumlogaciénenm
ordenamientos, pero en el reglamento de Marca Comunitaria y en €l ADPIC no se

establece esta figura de la franquacia.

DECIMA PRIMERA. La validez del registro en México como en la Unidn

Europea la proteccion del registro es de diez afios.

DECIMA SEGUNDA. El propictario de una marca en Ley de Propiedad
Industrial y Reglamento (Cﬂh%debmwmlﬁaﬁa,puedmsoidta

ta cancelacion y ia figura de la renuncia para la Marca Comunitaria.
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DECIMA TERCERA. La msidad, tanto en la Ley de Propiedad Industial y el
Reglamento (CE) No 40/84 del Consejo, en ambos ordenamientos, es un medio
dewﬂﬁdmgBhommrb.MMe,podermobservarth
caducidad en cuanto al tiempo de inactividad de una marca, no coincide el tiempo
enambosudenamienbs,mquemlawyderpiedathidesdem

afios y para la marca comunitaria es de cinco anos.

DECiHACUARTA.PataIaremwadénhaysimﬁtudenbsﬁempos,deh
Ley de Propiedad Industriai con la marca comunitaria, pero hay una diferencia en
ia ley de propiedad industrial, ef caso de que Si UNa Misma marca se encuentra
registrada para proteger determinados productos 0 servicios, bastara que proceda
fa renovacidon en alguno de dichos registros para que su uso swuita efectos y
beneficie todos los registros, previa presentacion del comprobante de pago de las
tavifas m&spuﬂemesypamhmaﬂ:ammmiaﬁasetemkéqueﬁaoerpam

para cada uno de los productos o servicios, si se quiere gue se renuveve.

DECﬂﬁAmA.Elmmdeiepriﬂpaidewdecﬁmdeiapmpiedad
industrial de tal manera no procede una averiguacion previa ante el Ministerio

Pﬂm@qn:earimelmhayamﬁﬁdommmntéuim.

DECIMA SEXTA. En la ley de Propiedad industrial, ias acciones de

dslensaselevmamboandiaﬁadtrénilequesewxmoovm‘wﬁdhﬂde
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dedlaracidn administiativa” el cual puede ser nulidad, caducidad y cancelacion y
la OAMI tiene competencia exclusiva para conocer lgs acciones direcias de
mjddadyndidad,bsinermdosmpueden,pamwieme,auxﬁam
ribunai para el ejercicio de estas acciones. Los tribunales de ios Estados de la
UniénEmopeapuedemsinembargo,dedararlamﬁdadoladeﬁdaddema
marca comunitaria cuando la cuestion se plantea ante ellos a titulo
mm.enreaodénammaodénpavidadén-basadaenlanism

marca.

DECRAA SEPTIMA. La solucidn de controversias, en general, Yy
especificamente, en materia de marcas, se convierie en una necesidad de utilidad
paahsreladm&swnetﬁalesydmecarﬁs:mdemﬁasdemrmwersiasde
TLCUEM, el cual es reglamentado en el articulo 40 de ta Decision No 212000 del
Consejo Conjunto CE-Mé&dco, el procedimiento del TLCUEM, ha sido himitado a lo
basico para la solucién de confiictos en derecho marcario, esto no implica la
reumcia a recuntir 8 mecanismo de solucion de controversias de la OMC,
simultaneamente con base a lo establecido en el tftulo M del articulo 5 del
Acuerdo de Asociacion Econdmica, Concertacion Politica y Cooperacion entre los
Estados Unidos Mexicanos, por una Parte, y la Comunidad Europea y sus Estados

Meembros.

DECIMA OCTAVA. B! acverdo sobre los Aspectos de los Derechos de

Propiedad intelectual Relacionados con el Comercio {ADPIC) de la OMC, tiene
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como objetivo solucionar las diferencias que se presertan dentro de los deredius
de propiedad intelectual a través del Entendimiento Relativo a las Nommas y

Procedimientos por los que se Rige ta Solucion de Diferencias.

DECIMA NOVENA. En materia de propiedad intelectual fue negociada y
elaborada conforme a los kneamientos de la OMC (ADPIC), sm embargo el
TLCUEM, es menos clare en conceptos y cuenta con tan solo un recurso “La
Consuita”, para la solucion de controversias, e ADPIC da la defmicGion de la

marca, los derechos del titular, la duracion del registro, et requisito de uso.

WVIGESIMA. Las resoluciones finales que emanen del Instituto Mexicano de
la Propiedad Industrial pueden ser impugnadas, aplicando las normas de solucion
de controversias que establece e TLCUEM, asi como por € mecanismo que
establece ia OMC {ADPIC), por un lado el TLCUEM, instituye un comité especial

sobre los asuntos de propiedad intelectual —marcasio-.

VIGESIMA PRIMERA. Del mecanismo de sclucidn de controversias de la
OMC, sus resoluciones pueden ser impugnadas por & mecanismo de apelacion,
mientras que en el TLCUEM, los fallos del comité no sientan precederites.

VIGESMA SEGUNDA. Es tascendentsl el problema que se presenta con

la existencia del mecanismo de consuita del TLCUEM y el mecanismo de solucion
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de controversias de la OMC, en materia de propiedad intelectual, en el derecho
marcanio en especifico que nos ocupa, ya que los miembros, pueden acudir
simdtaneamente a ambos mecanismos. En efecto esta situacion no se considera
en la OMC, ni en el TLCUEM, no obstante aungue en el TLCUEM, se hace una
predsiéndemecanismdesohdﬁndemiasenwwﬁhnomaﬁaioﬂ
de la Decision No 2/2000 del Consejo Conjunto CE-México, al iniciar un
prooedi‘nﬁemodesoh;déndewmoversiasmpodréhidarohohastaqueel
primer sea concluido. Sin embargo se excluye en materia de propiedad intelectual
si bien e TLCUEM establece un procedimiento para la solucion de cofntroversias
€l fitulo V1 Solucion de Controversias capitulo | articulo 41 no es aplicable al
lo que seria necesario una modificacién que resuelva esta situacion pof que se

VIGESIMA TERCERA. Los fallos emitidos sobre una misma conlioversia
mnalaiadeﬁopiedadhﬁdedxﬂ—niam,puedensawmadidabs.m
este supuesto las partes involucradas pueden ser afectadas, en cuanto a que
ambas resoluciones de los mecanismos estan reconockias por la constitucion, o

que traeria consigo un conflicto jerérquico de foros.
VIGESIMA CUARTA. Resulta necesario que los negociadores de los
tratados internacionales que México pretende suscribir, se revisen el contenido

wslﬂudud,rwpedoalnmnismdesohdﬁ\dewimversiasencadam
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de los tratados y en su caso modihcar los vigentes y asi mismo ser congruentes
con el articulo 86 fraccidn X y el articulo 133, por ejempio falta establecer un
orden al respecio al uso de propiedad mdustm-deradmmwn—noenste
un articulo que mencione que las partes deben agotar el recurso del TLCUEM,

antes de vocar ol de la OMC, lo cual crea una inseguridad juridica.
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