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INTRODUCCION

El derecho marcario ha ganado terreno debido a que cada vez es mas
trascendente la necesidad de proteger los derechos marcarios tanto de las
personas fisicas, como morales, para distinguirse y buscar reconocimiento en el

mercado de bienes y servicios.

Aunado a lo anterior, dentro del ambito internacional, el derecho marcario ha
jugado un papel preponderante en el comercio, lo cual obliga a cualquier nacion
interesada en atraer inversién y crear nuevos empleos a ofrecer los medios
idoneos para garantizar a aquellos inversionistas una proteccién plena a sus
derechos de propiedad intelectual, los cuales, como sabemos, representan una

ventaja comercial frente al resto de sus competidores.

Asimismo, ha sido tal la importancia reconocida por parte del Estado
Mexicano que ha optado por tomar una actitud progresista frente a la comunidad
internacional, lo cual ha permitido que México sea suscriptor de diversos tratados
internacionales en materia de propiedad intelectual en aras de ofrecer un mayor
compromiso y sobre todo, proteccion a los derechos de propiedad intelectual de

sus nacionales.

Al adoptar el Estado Mexicano tratados internacionales, siempre debera
existir un estudio previo que permita identificar si dicho acuerdo se encuentra en
armonia con la legislacion local o no; lo anterior, a efecto de evitar conflictos

respecto a la interpretacion y aplicacion de tales disposiciones.

Uno de dichos tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, se
trata del Acuerdo sobre Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio, el cual establece ciertos lineamientos relcionados al uso de la marca

para efectos de mantener el registro marcario correspondiente. Dicha dispocion



permite que el uso aplicado por el licenciatario beneficie al titular de la marca en

cuestion, siempre y cuando éste Ultimo tenga control sobre ella.

Por otro lado, la Ley de la Propiedad Industrial, exige que al exisitir licencia
de marca, ésta debera ser inscrita ante el Instituto a efecto de que surta efectos
contra terceros. En virtud de ello, el uso de la marca efectuado por el licenciatario
no podra beneficiar al licenciante si dicha licencia de uso no se encuentra inscrita
en el IMPI.

Observando estas dos circunstancias, tenemos que nos enfretamos a un
conflicto entre una ley local y una internacional. Este trabajo tiene como objeto
exponer la mecénica adoptada por nuestra Corte para resolver este tipo de
conflictos entre legislaciones y una vez establecido lo anterior, determinar qué
ventajas y desventajas representan para nuestro sistema juridico el aplicar una u

otra legislacion.



1. MARCAS

1.1. CONCEPTO

De acuerdo al articulo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial (LPI), se
entiende por marca: “todo signo visible que distinga productos o servicios de otros
de su misma especie o clase en el mercado”. Su funcion principal es la de servir
como elemento de identificacion de los diversos productos y servicios que se

ofrecen y se prestan en el mercado.

Signos utilizados por los industriales, fabricantes o prestadores de
servicios, en las mercancias o en aquellos medios capaces de presentarlos
graficamente, para distinguirlos, singularizarlos, individualizarlos; denotar su
procedencia y calidad, en su caso, de otros idénticos o de su misma clase o

especie.’

Asimismo, dicho concepto ha sido desarrollado por una inumerable
cantidad de autores, entre los que podemos destacar:

e El Maestro Carlos Vifiamata?, lo define como “el signo exterior,
generalmente facultativo, original, nuevo, independiente, licito, limitado vy
exclusivo, que siendo distintivo de los productos que fabrica o expende una
persona fisica o moral, o de los servicios que presta dicha persona fisica o moral,
constituye una seflal de garantia para el consumidor, una tutela para el

empresario y un medio de control para el Estado”.

! UNAM. Enciclopedia Juridica Mexicana, Tomo de la M a la P, Editorial Porrtia, México, 2004.

2 VINAMATA Paschkes, Carlos. La Propiedad Intelectual._Editorial Trillas, 5° Edicién, México,
2009, p. 348.



e El Dr. Rangel Medina®, de manera concisa y objetiva propusé una de las
definiciones mas utilizadas por los estudiosos de la materia, al sefialar que una
marca se trata de aquel singo del que se valen los industriales, comerciantes y
prestadores de servicios para diferencias sus mercancias o servicios de los de

sus competidores.

e Asimismo, dentro de las distintas definiciones de marca se encuentra la
sostenida por nuestro maestro el Lic. Genaro Géngora Pimentel, que define a la
marca como los signos utilizados por los industriales, fabricantes o prestadores de
servicios, en las mercancias o establecimientos objeto de su actividad, o en
aquellos medios capaces de presentarlos graficamente, para distinguirlos,
singularizarlos, individualizarlos; denotar su procedencia y calidad, en su caso, de

otros idénticos o de su misma clase o especie.

e Por otro lado, Jorge Barrera Graf®, quien define a la marca como el signo
exterior, generalmente facultativo, original, nuevo, independiente, licito, limitado y
exclusivo, que siendo distintivo de los productos que fabrica o expende una
persona fisica o0 moral, o de los servicios que presta dicha persona fisica o moral,
constituye una sefial de garantia para el consumidor, una tutela para el

empresario y un medio de control para el Estado.

 Otra definicién es la de Justo Nava Negrete®, la cual nos dice que la marca
es todo signo o medio material que permite a cualquier persona fisica o moral

distinguir los productos que elabora o expende, asi como aquellas actividades

® RANGEL Medina, David. Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, Instituto de
Ivestigaciones Juridicas UNAM, México, 1991, p. 48.

* GONGORA Pimentel, Genaro. Diccionario Juridico Mexicano, Instituto de Ivestigaciones
Juridicas UNAM, tomo VI, México, p. 143.

® BARRERA Graf, Jorge. Tratado de Derecho Mercantil. Generalidades y Derecho Industrial.
Editorial Porrta, México, 1957, p. 283 y 286 a 195.

® NAVA Negrete, Justo. Derecho de las Marcas, Editorial Porriia, México, 1985, p. 147.



consistentes en servicios, de otros iguales o similares cuya finalidad inmediata es

la de atraer a la clientela y después conservarla y aumentarla.

Por lo tanto, podemos llegar a la conclusion de que las marcas son
aguellos signos distintivos que sirven para identificar, dentro del comercio de
bienes y servicios, a los productores y fabricantes de éstos respecto de sus

competidores comerciantes.

1.2 SOLICITUD Y REGISTRO

El procedimiento de solicitud y ortogamiento de un titulo de registro de
marca se encuentra comprendido por tres etapas. La primera de ellas la
comprende la presentacion de la solicitud de registro como marca del signo
propuesto; una segunda etapa comprende el analisis o estudio por parte del
Instituto, el cual se divide en un estudio de forma y un estudio de fondo, asi como
la posible emision de oficios mediante los cuales el IMPI solicite especificar o
modicar algin elemento en particular del registro marcario propuesto. Por ultimo,
una tercera etapa se encuentra comprendida por la emision del titulo de registro

marcario o la negativa de registro correspondiente.

En un primer etapa, es decir, la “presentacion de la solicitud de registro
como marca” del signo propuesto, la Ley de la Propiedad Industrial (LPI), dentro de
su Capitulo V “Del Registro de Marcas”, articulo 113, establece que para obtener el
registro de una marca debera presentarse solicitud, en donde se precisara la

siguiente informacién:

I.  Nombre, Nacionalidad y domicilio del solicitante;

II. El signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativo,

innominado, tridimencional o mixto. Solo en caso de tratarse de una



marca innominada, tridimensional o mixta debera pegarse un
ejemplar de ésta, misma que no podra ser menos a una medida de

10cm x 10cm, ni menor a 4cm x 4cm.

lll.  La fecha de primer uso de la marca, la que no podra ser modificada
ulteriormente, o la mencio6n de que no se ha usado. A falta de
indicacion se presumira que se ha usado la marca;

IV. Los productos o servicios a los que se aplicara la marca, y

V. Los demas que prevenga el Reglamento de dicha ley

Entre los requerimientos que sefala el Reglamento de la Ley de la

Propiedad Industrial (RLPI), encontramos los contemplados por el articulo 5, es
decir:

1. Estar debidamente firmados todos sus ejemplares.

2. Utilizar las formas oficiales impresas y aprobadas por el Instituto, mismas

gue se puede obtener en el sitio Web www.impi.gob.mx

3. Acompafar de los anexos que en cada caso sean necesarios.

4. Sefalar domicilio para oir y recibir todo tipo de notificaciones y documentos

dentro del territorio nacional.

5. Acompafar comprobante de pago de la tarifa correspondiente.

6. Acompafarse de la correspondiente traduccién al espafiol de los

documentos escritos en idioma distinto que se exhiban con la solicitud.



Asimismo, en caso de que el solicitante incumpla con los puntos 1 6 5 antes
referidos, el Instituto lo requerira para que dentro de un plazo de dos meses lo
subsanen. En caso de no dar cumplimiento a lo anterior, la solicitud sera

desechada.

De igual manera, en caso de que sea acompafada la solicitud de
documentos redactados en idioma distinto al espafiol, el solicitante, sin mediar
requerimiento alguno, debera presentar al Instituto, dentro del plazo de dos meses
posteriores a la presentacion de la solicitud, la traduccion de dichos documentos.
En caso de hacer caso omiso a lo anterior, se procedera al desechamiento de

plano de la solicitud presentada.

Una vez atendido lo anterior, la solicitud debera presentarse por duplicado
ante la Coordinacion Departamental de Recepcion y Control de Documentos del
IMPI.

Durante una segunda etapa, ésta compete inicialmente Unica vy
exclusivamente a la Autoridad, ya que en esta etapa se realiza el analisis de forma
al signo distintivo propuesto a registro, asi como el fondo. Conforme al analisis de
forma, el Instituto tendrd como objeto revisar la solicitud de marca presentada y
verificar si el solicitante cumplié a cabalidad con los requisitos contemplados por el
113 de la ley y 5° del reglamento. En caso de que el solicitante haya sido omiso
en alguno de los requisitos antes expresado, como se ha mencionado, el Intituto
requerira a éste a efecto de que dentro del plazo de dos meses subsane sus
omisiones o de lo contrario sera desechada de plano su solicitud.

En caso contrario, es decir, cuando la solicitud en estudio cumplio a
cabalidad con los requisitos contemplados por las fracciones I, Il y IV del articulo
113, 114, 179 y 180 de la ley, la fecha en que fue presentada la misma, sera la
fecha de presentacion que sera tomada en cuenta por el Instituto, la cual es de

suma importancia, ya que ésta determinara la prelacion entre las solicitudes.
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Concluido el examen de forma, se procedera al examen de fondo o también
llamado “examen de novedad”, de conformidad a lo establecido por el articulo 122
LPI, mismo que tendra como objeto corroborar si la marca propuesta es

registrable. Durante dicho estudio verificara:

1. Sila documentacién acompafada a la solicitud de marca cumple con

los requisitos legales y reglamentarios;

2. Si se actualiza algun impedimento de registro contemplado por la LPI;

y

3. Si existe alguna anterioridad que pueda considerarse un obstaculo

para el signo distintivo propuesto.

En caso de que el Instituto, como resultado del examen de novedad
practicado, obtenga que existen marcas similares en grado de confusion a la
propuesta o se percate que el signo propuesto actualiza alguno de los supuestos
comprendidos dentro del articulo 90 LPI, se lo hara saber al solicitante mediante
oficio en el cual se deberan expresar de manra y clara y precisa aquellas
observaciones para que el solicitante pueda manifestar lo que a su derehoc
convenga dentro de un plazo de dos meses, el cual puede ser prorrogado por otros

dos, previo pago de los derechos correspondientes.

Por ultimo, la tercera etapa se encuentra comprendida ya sea por la emision
del titulo de registro de marca o la emision de la resolucion de negativa de registro,
en virtud de haberse acreditado cualquiera de las prohibiciones contempladas por

la ley.

En caso de que el signo distintivo propuesto a registro haya superado

satisfactoriamente tanto el examen de forma y de novedad, el Instituto, de

11



conformidad con lo establecido por el articulo 125 LPI, expedira el titulo de registro

de marca a que haya lugar, mismo en el que se hara constar:

I.  Numero de registro de la marca;

II. Signos distintivo de la marca, mencionando si es nominativa,

innominada, tridimensional o mixta;

lll.  Productos o servicios a que se aplicara la marca,;

IV.  Nombre y domicilio del titular;

V. Ubicacién del establecimiento, en su caso;

VI. Fechas de presentacion de la solicitud; de prioridad reconocida y de

primer uso, en su caso; y de expedicion, y

VII. Su vigencia.

Por otro lado, en caso de no haber obtenido satisfactorio el examen de
novedad practicado por el Instituto, éste emitirA una resolucion de negativa de
registro en la cual se expresara de manera clara y precisa los motivos y razones
por las cuales fue negado el registro de la marca propuesta, resolucién que sin
lugar a dudas debe apegarse a lo establecido por el articulo 3° de la Ley Federal
de Procedimiento Administrativo (LFPA). Vale la pena mencionar que en caso de
que el solicitante pretenda combatir la resoluciéon de negativa mencionada, éste
podrd interporner Recurso de Revision ante el propio Insitituto u optar por la
interposicion de una demanda de nulidad, la cual sera valorada por la Sala
Regional Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal

de Justicia Fiscal y Administrativa y en caso de que la resolucion ahi emitida siga

12



en un sentido contrario a sus intereses, finalmente podra acudir al Juicio de

Amparo.

Asimismo, debe apuntarse que las resoluciones sobre registros de marcas,
es decir, tanto la emision del titulo de registro, asi como la emisién de la resolucion
de negativa de marca, deben ser publicadas en la Gaceta de la Propiedad

Industrial (GPI) que tendrd como objeto que el titulo de registra surta efectos contra

terceros.

1.3 DERECHOS Y OBLIGACIONES

Mediante el otorgamiento de un registro de marca, el titular del mismo
adquiere tanto derechos, como obligaciones, las cuales mencionaremos a
continuacion:

Derechos:

1. El uso exclusivo del signo distintivo; lo anterior, de conformidad con el
articulo 87 LPI.

2. Autorizar a terceros el uso de su marca.

3. Percibir regalias por el uso autorizado de su marca.

4. Transmitir o ceder totalmente el registro de marca.

5. Solicitar la intervencion de la Autoridad para perseguir infracciones

marcarias de conformidad con el articulo 213 LPI.

13



Solicitar la nulidad, cancelacion y/o caducidad de otros registros marcarios

gue sean iguales o semejantes en grado de confusion a su marca.

Exigir la reparacion del dafio, mediante el pago de dafios y perjuicios por
aquellos actos que hayan transgredido sus derechos de propiedad

intelectual, ya sea en materia penal o civil.

Obligaciones:

Usar la marca tal cual fue otorgada de conformidad con lo dispuesto por el
articulo 128 LPI.

Usar la marca siempre como marca y no permitir que ésta se transforme en
un genérico, ya que, de lo contrario, la marca podrias ser susceptible de

cancelacion.

Solicitar la renovacion de la marca a efecto de evitar una posible

caducidad.

Advertir al publico consumidor que la marca se encuentra registrada y su
titular ostenta el derecho exlcusivo sobre su uso, al insertar en su
etiquetado la leyenda “Marca Registrada” o los signos internacionalmente

conocidos ® 6 MR.

Inscribir las licencias de uso o cesion de derechos relacionados a la marca

registrada.

14



1.4 VIGENCIA

Un registro de marca tendra un vigencia de diez afios a partir de la fecha
en que fue presentada la solicitud que le dio origen tal cual se encuentra

establecido en el articulo 95 LPI’.

Asimismo, dicho registro marcario podra renovarse por un périodo igual la
cantidad de veces que su titular lo desee, previo pago de los derechos
correspondientes. Dicha renovacion debera solicitarse dentro del périodo
comprendido de seis meses anteriores 0 posteriores al vencimiento de su
vigencia. En caso de no realizar el trdmite de renovacion dentro del plazo antes

identificado, el registro irremediablemente caducara.

" “Articulo 95. El registro de marca tendra una vigencia de diez afios contados a partir de la fecha
de presentacion de la solicitud y podra renovarse por periodos de la misma duracién.”

15



2. CAPITULO SEGUNDO
INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL :
DECLARACION ADMINISTRATIVA.

2.1 INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL:
NATURALEZA JURIDICA

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) es la autoridad
administrativa en materia de propiedad industrial, es un organismo
descentralizado, con personalidad juridica y patrimonio propio, segun lo define el

articulo 6° LPI.

Fue creado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federacién
de fecha 10 de diciembre de 1993, suscrito por el entonces Presidente de la

Republica, el C. Carlos Salinas de Gortari.

Dicho decreto entré en vigor al dia siguiente de su publicacién, es decir, el
14 de diciembre de 1993 y fue creado con motivo del Plan Nacional de Desarrollo
1989-1994, mismo que ponderé la modernizacién tecnoldgica del pais,
estableciendo una serie de acciones tendientes al fortalecimiento de los acervos
de informacion tecnoldgica, de la funcion de asistencia y consultoria de alta
calidad de instituciones publicas, y del fomento a la agilidad y transparencia en los
procedimientos de registro y proteccion de patentes, con lo que se garantizan

asimismo, los derechos de propiedad inherentes a los avances tecnolégicos.
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2.1.2 FACULTADES

Las facultades de dicho organismo se encuentran establecidas por el

articulo 6° de la ley, entre las que podemos mencionar solo de manera

enunciativa y no limitativa las siguientes:

Coordinarse con instituciones publicas o privadas, nacionales y extranjeras
que tengan por objeto el objeto y proteccion de los derechos de propiedad

industrial.

Tramitar y, en su caso, otorgar patentes de invencion, registros de modelos
de utilidad, disefios industriales, marcas, avisos comerciales, declaratorias
de notoriedad o fama de marcas, emitir declaraciones de protecciéon a
denominaciones de origen, autorizar el uso de las mismas, la publicacion
de nombres comerciales, asi como la inscripcibn de sus renovaciones,
transmisiones o licencias de uso y explotacion para el reconocimineto y

conservacion de los derechos de propiedad industrial.

Efectuar la publicacion legal, a través de la Gaceta, asi como difundir la
informacion derivada de las patentes, registros, declaratorias de notiriedad
o fama de marcas, autorizaciones y publicaciones concedidos y de
cualesquiera itras referentes a los derechos de propiedad industrial que le
confiere la LPI.

Difundir, asesorar y dar servicio al publico en materia de propiedad

industrial.
Promover la creacion de invenciones de aplicacion industrial, apoyar su

desarrollo y explotacién en la industria y el comercio e impulsar la

transferencia de tecnologia.
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VI.

VII.

VIII.

Formar y mantener actualizados los acervos sobre invenciones publicadas

en el pais y en el extranjero.

Efectuar investigaciones sobre el estado de la técnica en los distintos

sectores de la industria y la tecnologia.

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

relacionados con la propiedad industrial.

Actuar como 6rgano de consulta en materia de propiedad industrial de las
distintas dependencias y entidades de la administracién publica federal, asi

como asesorar a instituciones sociales privadas.

Participar en la formacién de recursos humanos especializados en las
diversas disciplinas de la propiedad industrial, a través de la formulacion y
ejecuidbn de programas Yy cursos de capacitacion, ensefianza Yy

especializacion de personal profesional, técnico y auxiliar, entre otras.

2.1.3 FUNCION MATERIALMENTE JURISDICCIONAL

La funcion materialmente jurisdiccional del Instituto Mexicano de la

Propiedad Industrial se sustenta en las fracciones IV, V, VI, VII, VIl y IX del

articulo 6° LPI, a saber:

“IV.- Sustanciar los procedimientos de nulidad, caducidad y
cancelacibn de los derechos de propiedad industrial,

formular las resoluciones y emitir las declaraciones
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administrativas correspondientes, conforme lo dispone esta
Ley y su reglamento y, en general, resolver las solicitudes

gue se susciten con motivo de la aplicacion de la misma,;

V.- Realizar las investigaciones de presuntas infracciones
administrativas; ordenar y practicar visitas de inspeccion;
requerir informacién y datos; ordenar y ejecutar las medidas
provisionales para prevenir o hacer cesar la violacion a los
derechos de propiedad industrial; oir en su defensa a los
presuntos infractores, e imponer las sanciones
administrativas correspondientes en materia de propiedad

industrial;

En relacion a ésta ultimo fraccion, es importante mencionar que la misma le
atribuye al IMPI facultades muy apegadas a lo que se conoce como tribunal
especializado en propiedad intelectual, facultades que han sido debatidas por
algunos, sin embargo, nuestra Corte ha sido puntual al establecer y confirmar las

atribuciones de dicho Instituto.

VI.- Designar peritos cuando se le solicite conforme a la ley;
emitir los dictdimenes técnicos que le sean requeridos por
los particulares o por el Ministerio Publico Federal; efectuar
las diligencias y recabar las pruebas que sean necesarias

para la emision de dichos dictamenes;

VIl.- Actuar como depositario cuando se le designe
conforme a la ley y poner a disposicion de la autoridad
competente los bienes que se hubieren asegurado;

VIIl.- Sustanciar y resolver los recursos administrativos

previstos en esta Ley, que se interpongan contra las
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resoluciones que emita, relativas a los actos de aplicacion
de la misma, de su reglamento y demas disposiciones en la

materia;

IX.- Fungir como arbitro en la resolucién de controversias
relacionadas con el pago de los dafos y perjuicios derivados
de la violacién a los derechos de propiedad industrial que
tutela esta Ley, cuando los involucrados lo designen
expresamente como tal; de conformidad con las
disposiciones contenidas en el Titulo Cuarto del Libro Quinto
del Codigo de Comercio;”

En relacion a ésta ultima facultad del Instituto, consideramos oportuno
comentar que esta facultad es importante, ya que el IMPI podra ser arbitro en
cualquier conflicto en donde las partes asi lo designen para resolver conflictos en
materia de propiedad intelectual, pero no para resolver conflictos respecto al
fondo del asunto, sino Unica y exclusivamente en materia de pago de dafios y
perjuicios. Dicha atribuciéon queda a disposicion de lo contemplado por el Cédigo

de Comercio, ya que la LPI no contempla procedimientos arbitrales.

2.2 PROCEDIMIENTO DE DECLARACION ADMINISTRATIVA DE
CADUCIDAD

2.2.1 CAUSALES

En materia de signos distintivos, el registro de estos caducara por la falta
de uso y explotacion del mismo. El articulo 152, fraccion Il de la Ley establece
que caducara el registro de un signo distintivo si el mismo ha dejado de usarse

durante los tres afios inmediatos anteriores a la presentacion de la solicitud de
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declaraciéon administrativa que lo pretenda, salvo que exista causa justidicada de

su falta de explotacion.

De esta manera, la falta de uso de un signo distintivo por parte de su
titular o del licenciatario por un periodo de tres afos traera como consecuencia la
caducidad del registro correspondiente. Aqui vale la pena mencionar que Unica y
exclusivamente en procedimientos administrativos de caducidad, el demandado
es el que tendréa la carga de la prueba en todo momento, ya que éste es el Unico

quien puede acreditar el uso del signo distintivo en pugna.

La razon que sustenta esta causal de caducidad del registro es resultado
de la correlativa obligacion que tiene de usar el signo distintivo como
contraprestacion del derecho de uso exclusivo que este otorga a su titular, por lo

que éste deberad emplear la marca en la manera en que fue registrada.

Por otro lado, el titular solo debera demostrar que no ha dejado de usarla
de manera ininterrumpida por el periodo de tres afios inmediatos anteriores a la
presentacion de la solicitud de declaracidon administrativa, mas no que la ha

empleado de manera efectiva e ininterrumpida durantes esos tres afos.

En caso de no haberla usado, el titular del registro podra invocar y
acreditar ante el IMPI la causa por la cual no la ha explotado, causa que debera
ser a juicio del Instituto lo suficientemente justificada como podria ser la existencia
de restricciones a la importacion de algun elemento necesario para la elaboracién

del producto o la prestacién del servicio que ampare la marca.
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2.2.2 OBJETO

La caducidad del registro de un signo distintivo tiene su justificacién en el
hecho de que si el Estado le ha otorgado al titular de dicho registro el derecho
exclusivo de uso de la creacién industrial que ampara, éste debe ser explotado
por su titular, pues lo contrario supondria la tenencia de un monopolio injustificado
en detrimento de la colectividad, pero sobre todo, de los demas competidores del

mismo ramos industrial o del comercio.

De este modo es claro que el actor en un procedimiento administrativo de
caducidad pretende que el registro en pugna ya no surta efectos, en virtud de
considerar que al no ser utilizado, no existe justificacion alguna y no obstante lo
anterior, esto generaria el ejercicio de un monopolio ilegal en contra de sus

demas competidores comerciales.

Por lo tanto, es dable concluir que el solicitante de una declaracion de
caducidad tiene como legitimo interés tutelado por la ley el que no se permita la
subsistencia de un monopolio que al ya no justificarse por su falta de explitacion,
su existencia sélo se transforma en una ventaja indabida a favor de su titular que
s6lo producird competencia desleal, ya sea porque éste pretenda ejercer tal
derecho exclusivo en contra de un competidor o porque el mismo resulte un
impedimento para este ultimo de poder obtener un derecho a su favor, como seria

el registro de su signo distintivo.

Conforme a lo anterior, manetener vigente o pretender un derecho
exclusivo en detrimento de un competidor cuando el titular de dicho derecho no lo
explota, resultaria no solo injusto e injustificado, sino que ademas, provocaria
competencia desleal de éste para con sus competidores, pues al gozar del

derecho exclusivo que le otorga el registro tendria a su favor un monopolio que
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so6lo serviria para obstaculizar a su favor el desarrollo de la competencia del ramo

de la industria o comercio al que pertenece.

Ahora, del otro lado encontramos al titular de dicho registro o demandado,
quien tiene el legitimo interés de mantener vigente su derecho de uso exclusivo
que le da ser el titular del registro impugnado, pues el mismo le reconoce una
ventaja legal que ha justamente obtenido con respecto de sus demas
competidores y cuya vigencia si se justifica al considerar que lo ha explotado en

forma debida.

Por lo anterior, es evidente que el demandado tiene un interés contrario al
del accionante, pues éste no ha de permitir le caduquen su registro por considerar

que no existe razén para que no se mantenga la vigencia del mismo.

Consecuentemente, es incuestionable que cuando el objeto del
procedimiento de declaracion administrativa lo constituye le declracion de
caducidad del registro de un derecho de propiedad industrial, nos encontraremos
realmente en la presencia de un verdadero conflicto entre dos partes, donde una
de ellas considera que la vigencia del derecho exclusivo que ampara el registro no
tiene justificacion pues el mismo no se explota, y por el otro, al titular de dicho
registro quien no permitird se le prive de su derecho de uso exclusivo por

considerar que el mismo se encuentra justificado en razén de si ser explotado.

2.2.3 SOLICITUD ADMINISTRATIVA

La solicitud de declaracion administrativa es el acto procesal con el cual se
da inicio el procedimiento de declaracion administrativa previsto en el capitulo
segundo del titulo sexto de la Ley de la Propiedad Industrial, el cual se constituye

como el medio establecido en la legislacion mexicana para dar solucién a diversos
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conflictos en materia de propiedad industrial por parte de la autoridad estatal; es
decir, resulta ser el medio con el cual cuenta el Estado para ejercer su funcién
jurisdiccional con relacion a estos actos intangibles. En este sentido, podemos
validamente establecer que esta figura denominada “solicitud de declracion
administrativa” prevista por la Ley se constituye en lo que la ciencia procesal

conoce como la “demanda”®

, entendiendo por ella, aguel acto precesal por el cual
una persona, que se constituye por el mismo en parte actora o demandante, inicia
el ejercicio de la accion y formula su pretensién ante el érgano jurisdiccional a fin

de hacer valer y respetar su derecho propio.

De esta manera, mediante la presentaciéon de la “solicitud de declaracion
administrativa” se da inicio al proceso o “procedimiento de declaracion
administrativa” respectivo a fin de que aquel industrial, comerciante o prestador de
servicios que considere lesionada su esfera juridica en materia de propiedad
industrial por la conducta de otro, pudiere hacer valer sus pretensiones
especificas ante el IMPI para que éste, a su vez, emita una resolucion respecto de
dicha controversia, garantizando con ello el gobernado su derecho de accion

previsto en el articulo 17 constitucional®.

® OVALLE FAVELA, José. Derecho Procesal Civil. Oxford University Press, México, 2003.

° CPEUM. “Articulo 17. Ninguna persona podra hacerse justicia por si misma, ni ejercer violencia
para reclamar su derecho.

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estaran expeditos
para impatrtirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera
pronta, completa e imparcial. Su servicio sera gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las
costas judiciales.

El Congreso de la Unidn expedira las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes
determinaran las materias de aplicacién, los procedimientos judiciales y los mecanismos de
reparacion del dafio. Los jueces federales conoceran de forma exclusiva sobre estos
procedimientos y mecanismos.

Las leyes preveran mecanismos alternativos de solucion de controversias. En la materia penal
regularan su aplicacion, aseguraran la reparacion del dafio y estableceran los casos en los que se
requerira supervision judicial.
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En efecto, a través de la figura de la “solicitud de declaracion administrativa”
se materializa y garantiza el derecho de accion del gobernado en la materia de la
propiedad industrial, pues a través de la misma tiene la posibilidad de poner en
funcionamiento la funcion jurisdiccional del estado a efecto de hacer del
conocimiento del IMPI sus pretensiones para que, una vez desarrollado el
proceso respectivo que garantice el derecho de defensa de la demandada, éste
resuelva el conflicto entre las partes aplicando el derecho procedente.

Ahora bien, al igual que en cualquier otro proceso jurisdiccional, éste sélo
puede ser iniciado por quien tenfa legitimo interés en que la autoridad declare o
constituya un derecho o imponga una condena, y quien tenga el interés contratio,
es decir, quien tenfa interés juridico. Asi entonces, la solicitud de declaracion

administrativa sélo puede ser interpuesta por quien tenga interés juridico.

En la actualidad el interés juridico para pretender solicitar la declaracion
administrativa se ha reducido a la titularidad por parte del actor de algin derecho
de propiedad industrial, eal ser titular de un derecho de propiedad industrial

indebidamente otorgado, entre otras.

Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberan ser explicadas en audiencia
publica previa citacion de las partes.

Las leyes federales y locales estableceran los medios necesarios para que se garantice la
independencia de los tribunales y la plena ejecucién de sus resoluciones.

La federacion, los estados y el distrito federal garantizaran la existencia de un servicio de
defensoria publica de calidad para la poblacidon y aseguraran las condiciones para un servicio
profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores no podran ser
inferiores a las que correspondan a los agentes del ministerio publico.

Nadie puede ser aprisionado por deudas de caracter puramente civil.”
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Los requisitos necesarios para admitir a tramite la “solicitud de declaracion
administrativa” se encuentran previstos en los articulos 179, 180 y 189 de la
Ley. El primero de los preceptos citados exige que la solicitud sea presentada por
escrito y redactarse en idioma espafol, debiendo, si es el caso de exhibir
documentos redactados en idioma distinto, su correspondiente traduccion al
espafiol. Por su parte el articulo 180 exige que la solicitud se presente en firma
autografa por el interesado o su representante de ser el caso, asi como del
comprobante de pago de la tarifa correspondiente.

Finalmente, el articulo 189 de la Ley, establece el contenido que debera

incluir la solicitud de declaracion administrativa, el cual resulta ser el siguiente:

a. Nombre del solicitante y, en su caso, de su representante;

b. Domicilio para oir y recibir notificaciones;
c. Nombre y domicilio de la contraparte o su representante;
d. El objeto de la solicitud, detallando en términos claros y precisos;

e. La descripcidn de los hechos;y

10| pi “Articulo 179.- Toda solicitud o promocion dirigida al Instituto, con motivo de lo dispuesto en

esta Ley y demas disposiciones derivadas de ella, deberd presentarse por escrito y redactada en
idioma espafiol.

Los documentos que se presenten en idioma diferente deberan acompafiarse de su traduccion al
espafiol.

Articulo 180.- Las solicitudes y promociones deberan ser firmadas por el interesado o su
representante y estar acompafiadas del comprobante de pago de la tarifa correspondiente, en su
caso.

La falta de firma de la solicitud o promocién producira su desechamiento de plano; en el caso de la
falta de pago de la tarifa, el Instituto requerira al promovente, otorgandole un plazo de cinco dias
habiles por Unica vez, para que subsane su omision, y s6lo en caso de que el particular no atienda
el apercibimiento, desechara de plano la solicitud o promocién.”
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f. Los fundamentos de derecho.

En caso de que el solicitante cumpla con todos y cada uno de los requisitos
que ya hemos precisado, el IMPI admitira y dara trdmite a la solicitud
correspondiente, ordenando se emplace a su contraparte a fin de que conteste la
misma, y asi, ejerza su derecho de defensa, consagrado en el articulo 14

constitucional.

2.2.5 CONTESTACION

Una vez que ha sido admitida la solicitud de declaracién administrativa
presentada por el demandante, el IMPI ordenara que esta sea notificada al
demandado, quien en el caso de estos procedimientos resulta ser el titular del
derecho cuya caducidad se pretende, de manera personal y bajo las reglas que
para tal clase de notificaciones establece el Codigo Federal de Procedimientos

Civiles establece.

En caso de que no haya sido posible notificar de manera personal al
demandado, ya sea por no haberlo encontrado en el domicilio sefialado por el
solicitante en su escrito, o por no encontrarse en el domicilio sefialado en el
expediente del registro objeto de la controversia, se emplazard al demandado a
través de la publicacién del edicto correspondiente por una sola vez en el DOF y

en un periodico de los de mayor circulacion.

Notificada que sea la solicitud de declaracién administrativa, el demandado
tiene un plazo para dar contestacion a la misma a fin de defenderse y resistirse de
las pretensiones aducidas por su contraria, plazo que sera de una mes si la
pretension del solicitante resulta ser la nulidad, caducidad o cancelacién de un

derecho de propiedad industrial.

27



2.2.6 PRUEBAS

La prueba es, junto con el derecho de accion y de defensa, uno de los
elementos esenciales para el desarrollo de cualquier proceso. Efectivamente, a
través de la posibilidad que tienen las partes de poder ofrecer los medios con los
cuales consideran demostrar la procedencia de sus pretensiones o defensas, el
juzgador obtendrd los instrumentos necesarios para esclarecer los hechos y
cuestiones discutidas por las partes a fin de poder emitir su fallo respecto del
mismo. En otras palabras, la trascendencia de poder ofrecer pruebas por las
partes radica en que estas se constituyen en los instrumentos con los cuales
podran provocar en el juzgador la conviccién de que sus pretensiones o defensas

son fundadas y con ello obtener una sentencia favorable a sus intereses.

En relacion con los procedimientos de declaracion administrativa
desarrollados ante el IMPI, debemos mencionar que el derecho de las partes para
poder ofrecer los medios de conviccion que consideren oportunos para sustentar
tanto sus afirmaciones como sus defensas se encuentra garantizado por la Ley de
la Propiedad Industrial, especificamente en los articulos 190 y 1922 Sin

embargo, es importante mencionar que la materia probatoria dentro de estos

1 pI “Articulo 190.- Con la solicitud de declaracién administrativa deberan presentarse, en

originales o copias debidamente certificadas, los documentos y constancias en que se funde la
accion y ofrecerse las pruebas correspondientes. Las pruebas que se presenten posteriormente,
no seran admitidas salvo que fueren supervenientes. Asimismo, deberd exhibir el solicitante el
namero de copias simples de la solicitud y de los documentos que a ella se acompafia, necesarios
para correr traslado a la contraparte.

Cuando se ofrezca como prueba algin documento que obre en los archivos del Instituto, bastara
que el solicitante precise el expediente en el cual se encuentra y solicite la expedicion de la copia
certificada correspondiente o, en su caso, el cotejo de la copia simple que se exhiba y solicitara al
Instituto que con la copia simple de dichas pruebas, se emplace al titular afectado.”

LPI “Articulo 192.- En los procedimientos de declaracién administrativa se admitiran toda clase
de pruebas, excepto la testimonial y confesional, salvo que el testimonio o la confesién estén
contenidas en documental, asi como las que sean contrarias a la moral y al derecho.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el parrafo anterior, para los efectos de esta Ley, se otorgara valor
probatorio a las facturas expedidas y a los inventarios elaborados por el titular o su licenciatario.”
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procedimientos es el area en donde la supletoriedad del Codigo Federal de
Procedimientos Civiles mas se aplica y observa, sobre todo en las reglas para
valorar las mismas asi como para establecer a quien corresponde la carga de la

prueba.

Asi pues, y sin pretender hacer un analisis detallado de la etapa probatoria
en estos procedimientos seguidos ante el IMPI, procederemos simplemente a
hacer referencia a ciertos puntos que consideramos elementales tratar como son:

el ofrecimiento de las pruebas, la admisién de estas y su valoracion.

Ofrecimiento.

Dentro de los procedimientos de declaracion administrativa desarrollados
ante el IMPI, las pruebas deberan, como regla general, ser ofrecidas y exhibidas
al momento de presentar la solicitud de declaracibn administrativa o la
contestacion a la misma, segun asi lo dispone el articulo 190 de la Ley. Esto trae
como consecuencia que de no ofrecerse las pruebas en tales escritos traera como

resultado la imposibilidad de presentarlas posteriormente.

Sin embargo, es menester que la legislacion de propiedad industrial prevé
tres excepciones a esta regla. La primera de ellas es la posibilidad de ofrecer
pruebas supervivientes, concepto que al no ser establecido por la Ley nos obliga
a remitirnos al Codigo Adjetivo Federal el cual concibe como superviviente a
aguellos medios de conviccién encaminados a desvirtuar una excepcion, los que
fueren de fecha posterior, asi como aquellos que aunque fueren anteriores su
oferente declarara bajo protesta de decir verdad que no tenia conocimiento de

ellos.

La segunda es referente a la posibilidad de poder aportar pruebas con
posterioridad a la solicitud o contestacion como medios para sustentar alguna
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objecidén que alguna de las partes pretendiera hacer respecto de los medios de
prueba de la otra, excepciébn que tiene su razon de ser en el principio de
contradiccion de la prueba que consiste en la posibilidad que debe tener la

contraria del oferente para conocer y discutir la misma e incluso de contraprobar.

La tercera y Ultima excepcién se encuentra prevista en el articulo 198" de
la misma Ley que ofrece al “titular afectado” o “presunto infractor” un plazo
adicional de quince dias para exhibir pruebas que provengan del extranjero,
siempre y cuando las haya ofrecido en su escrito y solicite se le conceda tal
beneficio. Respecto de éste plazo adicional, es menester comentar que
actualmente el IMPI es de la opinidon que este beneficio sdlo puede ser acogido
por la parte demandada y no asi por el actor, pues consideran que el precepto es
claro al designar especificamente los beneficiarios del mismo, donde el “presunto
infractor” es la parte demandada en un procedimiento de infraccién y el “titular
afectado” es la demandada en los procedimientos de nulidad, caducidad y

cancelacion.

Con relacion al particular, estimamos que tal interpretacion por parte del
Instituto es incorrecta la razén de que la misma va en contra de un de los mas
basico principios que han de regir el proceso, el principio de igualdad entre las
partes. Es por ello que consideremos que, pese a la desafortunada redaccion de
dicho articulo, tal plazo para ofrecer pruebas provenientes del extranjero deberia
de ser otorgado a ambas partes, simplemente para asegurar su igualdad de

oportunidades.

Una vez que hemos analizado el tiempo y la forma en que han de ser

ofrecidos los medios de prueba dentro de los procedimientos de declaracion

13 | PI “Articulo 198.- Cuando el titular afectado 0, en su caso, el presunto infractor no pueda
exhibir dentro del plazo concedido la totalidad o parte de las pruebas por encontrarse éstas en el
extranjero, se le podra otorgar un plazo adicional de quince dias para su presentacién, siempre y
cuando las ofrezca en su escrito y haga el sefialamiento respectivo.”
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administrativa, es necesario pasar ahora a analizar las reglas de admisibilidad de
las pruebas en el mismo, es decir, que pruebas si pueden ser admitidas y cuales

no.

Admision

De acuerdo con el articulo 192 de la Ley de la Propiedad Industrial seran
admisibles todos los medios de prueba con excepciébn a la confesional y
testimonial, salvo que éstas se encuentren contenidas en algun documento. En
este orden ideas, debemos concluir que no es que la prueba confesional o
testimonial estén prohibidas dentro de esta clase de procedimientos, sino que no
seran admisibles cuando pretendan ser desahogadas mediante la contestacion de
posiciones que las partes pudieran realizar, ya que ello haria del procedimiento
mas lento y largo en el tiempo, situacion que seguramente previo el legislador al
pretender dar la mayor celeridad a éstos, aunado al hecho de que por la
naturaleza de los conflictos los medios idoneos de prueba resultan ser las

documentales, los medios electronicos, las instrumentales y las inspecciones.

Asi también, es importante indicar que correlacionando el articulo 192 con el
4' de la Ley, tampoco seran admisibles aquellos medios de prueba que sean
contrarios al orden publico, a la moral, a las buenas costumbres o que

contravengan cualquier disposicion legal.

En este orden de ideas, y toda vez que el articulo 192 de la Ley se limita a
seflalar que pruebas no son admisibles, resulta necesario remitirnos, de nueva
cuenta, al Cddigo Federal de Procedimientos Civiles como ordenamiento
supletorio de estos procedimientos a efecto de poder conocer de manera mas

particularizada los medios de prueba que son reconocidos por la Ley y pueden ser
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ofrecidos por las partes.**

Segun lo dispone el Cédigo Federal de procedimientos Civiles, los medios
probatorios que pueden ser ofrecidos por las partes son los siguientes: la
confesion, la testimonial, los documentos publicos y privados; los dictamenes
periciales, la inspeccion; las fotografias; escritos y notas taquigraficas, y en
general, todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la
ciencia y las presunciones. (Art. 93 CFPC)™

2.2.7 RESOLUCION

Concluida la fase expositiva y probatoria de cualquier proceso, fases en las
que ambas partes hacen del conocimiento del 6rgano jurisdiccional el conflicto o
controversia existente entre ellas y le ofrecen los elementos con los cuales
consideran demostrar la procedencia de sus pretensiones o defensas, llega el
momento en el cual el érgano jurisdiccional ha de emitir su fallo respecto de tal

controversia para asi para asi materializar la funcion jurisdiccional del Estado, es

1 cFPC. “Articulo 87.- El tribunal debe recibir las pruebas que le presenten las partes, siempre
gue estén reconocidas por la ley. Los autos en que se admita alguna prueba no son recurribles;
los que la desechen son apelables en ambos efectos. Cuando la recepcién de una prueba pueda
ofender la moral o el decoro social, las diligencias respectivas podran ser reservadas, segun el
prudente arbitrio del tribunal.”

' CFPC. “Articulo 93.- la ley reconoce como medios de prueba:

.- la confesion;

II.- los documentos publicos;

Il.- los documentos privados;

IV.- los dictamenes periciales;

V.- el reconocimiento o inspeccion judicial;

VI.- los testigos;

VII.- las fotografias, escritos y notas taquigréficas, y, en general, todos aquellos elementos
aportados por los descubrimientos de la ciencia, y

VIII.- las presunciones.”
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decir, el de juzgar un conflicto mediante la aplicacion del derecho procedente.

En ese orden de ideas, resulta que el ejercicio del derecho de acciéon y de
defensa de las partes a través del proceso respectivo no es otra cosa que un
instrumento por el cual las partes en conflicto obtendran de la autoridad estatal
una sentencia, entendiendo por esta, aquella resolucién emitida por el juzgador
donde éste se pronuncia respecto del conflicto puesto a su conocimiento

mediante la declaracion del derecho aplicable.

Asi pues, entendiendo que la emision obligatoria por parte de la autoridad
estatal de una resolucion que se pronuncie sobre el conflicto planteado es
indispensable para el debido ejercicio de la jurisdiccion del Estado, debemos
ahora establecer si tal situacién se encuentra garantizada en los procedimientos

de declaracion administrativa regulados por la Ley de Propiedad Industrial.

En este sentido, el articulo 199 de la Ley garantiza tanto al solicitante de la
declaracion administrativa como al sujeto demandado por la misma la obligacion
ineludible que tiene el IMPI de emitir una resolucion respecto de la controversia
planteada, previo desarrollo del procedimiento respectivo que garantice el

derecho de accién y defensa de las partes.

Efectivamente, el citado articulo establece que transcurrido el plazo para
que el titular afectado o el presunto infractor (demandado) presente sus
manifestaciones (contestacion) y, en su caso, el plazo de quince dias para
presentar pruebas provenientes del extranjero, previo estudio de los antecedentes

y desahogadas todas las pruebas, el Instituto dictara la resolucion que proceda.

Ahora bien, es importante destacar que si atendiéramos y aplicaramos en

su literalidad este articulo, el procedimiento de declaracién administrativa se
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reduciria en etapas muy simples, esto es, en demanda, contestacion, y sin mediar
otro tramite, la emision de la resolucion. Sin embargo, concebir el desarrollo del
procedimiento de declaracion administrativa de este modo daria lugar a muchas
deficiencias en su conformacion, provocando graves desequilibrios procésales en

Su integracion.

Un ejemplo de tales desequilibrios procesales seria el hecho de que si el
Instituto emitiera efectivamente su resolucion inmediatamente después de haber
presentado la demandada su contestacion, sin que hubiere dado oportunidad al
actor de manifestarse respecto de ella, se dejaria a esta ultima en un total estado
de indefensioén al no habérsele permitido objetar tanto los argumentos esgrimidos
por su contraria asi como las pruebas ofrecidas por la misma, situacion que
indudablemente produce un desequilibrio entre las partes ya que el demandado si

tuvo tal oportunidad.

Es por tales deficiencias que en la practica podria producir la aplicacién
literal de tal precepto que el IMPI, comenta el maestro Jalife Daher, que cada vez
mas los parametros establecidos por el Cdédigo Adjetivo Federal en la conduccion
e integracién de los procedimientos de declaraciéon administrativa, y es por tal
situacion que en la actualidad el IMPI ha decidido dar vista al actor del escrito de
contestacion para que pueda objetar las pruebas y hacer las manifestaciones que

considere oportunas.

Expuesto lo anterior, pasaremos a analizar los aspectos, requisitos y
principios que deben contener las resoluciones que el IMPI debe emitir. A este
respecto, debemos puntualizar que el articulo 199 de la Ley establece que la
resolucién ha de comprender el estudio de los antecedentes relativos, expresion
gue podria ser interpretada en el sentido de que dichas resoluciones deberan
tomarse atendiendo a los argumentos esgrimidos por las partes y las pruebas

ofrecidas.
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Sin embargo y ante tal ausencia de claridad resulta necesario, e incluso,
procedente la aplicacion supletoria del Cédigo Federal de Procedimientos Civiles
para determinar cudles son los requisitos que deben cubrir tales resoluciones
emitidas por el IMPI tanto las que se pronuncien sobre el conflicto, como las del
tramite mismo del procedimiento. En este sentido, la resolucion que emita el IMPI
respecto del fondo de la controversia ha de cumplimentar las exigencias
establecidas en el articulo 222 del citado Cddigo Adjetivo, es decir, que en dichas
resoluciones se contenga una resolucion sucinta de las cuestiones planteadas y
de las pruebas rendidas, asi como las consideraciones juridicas aplicables que
sirvan de base al juzgador para resolver, en un sentido u otro, los puntos

sometidos a su resolucion.

Por otro lado, pero paralelo a este aspecto de los requisitos que han de
contar las resoluciones dictadas por el IMPI, debemos mencionar que tales
decisiones han de cumplir, como atinadamente lo apunta el licenciado Julio Javier
Cristiani, con los principios inherentes a toda sentencia judicial, es decir, a de ser
"congruente”, "motivada” y "exhaustiva". Esto significa que las resoluciones
emitidas por el Instituto han de pronunciarse exclusivamente sobre las
pretensiones y defensas planteadas por las partes, deberan de precisar los
hechos y consideraciones juridicas en que funde su fallo en razén del analisis
realizado a los medios probatorios, y finalmente deberan de resolver sobre todo lo
pedido, es decir, ha de pronunciarse respecto de todos los puntos que haya sido

objeto del debate.

En efecto, la misma jurisprudencia ha establecido que las resoluciones del
IMPI deben de cumplir con tales principios, especialmente con el de
exhaustividad, segun lo podemos estimar de la lectura de la tesis que a

continuacion se transcribe:
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Sexta Epoca
Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federaciéon

PROPIEDAD INDUSTRIAL. EN EL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO LA AUTORIDAD DEBE ESTUDIAR
TODOS LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS. Es falso
afirmar que ni la Ley de la Propiedad Industrial ni el
Codigo Federal de Procedimientos Civiles, ni ninguna
otra ley, obligan al Subsecretario de Industria y Comercio
a estudiar todas las defensas o argumentos que se le
expongan en un procedimiento administrativo, ya que de
no estudiar una defensa de alguna de las partes,
por este soOlo hecho la resolucién que dicte en tal
procedimiento resulta violatoria de las garantias
individuales consagradas por los articulos 14 y 16
constitucionales, ya que al ser omiso en el estudio de
una defensa en realidad no oye en ese aspecto al
interesado, violando con ello la garantia de audiencia, v,
en esas condiciones, menos aun podria estimarse que
su resolucion fue debidamente fundada y motivada,
precisamente a causa de esa omisibn. A mayor
abundamiento, cabe advertir que el articulo 233 de la
Ley de la Propiedad Industrial establece que
transcurrido el término para formular objeciones en el
procedimiento administrativo, y previo el estudio de los
antecedentes relativos, se dictara la resolucion que
corresponda, o sea, que para cumplir con lo anterior, es
necesario que la autoridad tome en cuenta las

objeciones, y esto no esta limitado sélo al estudio de
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una parte de ellas, en virtud de que no lo establece en

esa forma el aludido articulo 233.

Amparo en revisiobn 6667/60. Jesus Maldonado
Torres. 30 de octubre de 1961. Unanimidad de 4
votos. Ponente: José Rivera Pérez Campos.

Asi las cosas debemos concluir que una correcta interpretacion del
articulo 199 de la Ley de la Propiedad Industrial asi como de la aplicacion
supletoria del articulo 222 del Codigo Federal de Procedimientos Civiles, las
resoluciones del IMPI deberan de cumplir con los requisitos propios de toda
sentencia judicial que ya hemos mencionado, maxime si consideramos que la
funcién desarrollada por el IMPI en estos procedimientos es materialmente
jurisdiccional, por lo que tales exigencias de forma y fondo en la resolucién que

emita son esenciales.

Establecido lo anterior, es procedente analizar los efectos que la
resolucién puede provocar segun sea su resultado, es decir, ya sea estimadora

o0 desestimadora.

Si la resolucién emitida por el IMPI declara procedente las pretensiones
del solicitante, es decir estimatoria, traerd& como consecuencia en el caso de
que haya solicitado la nulidad, cancelacion o caducidad del registro de un
derecho de propiedad industrial que este ya no sea vigente perdiendo con ello
su titular el derecho exclusivo de uso y explotaciéon del signo distintivo o
creacion que el mismo amparaba con la consecuente pérdida econémica que

ello se significa.

En el caso de declarar procedente el IMPI la solicitud de declaracién

administrativa de infraccién en contra de una persona provocara no solo la
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declaracion del IMPI de que la demandada ha violado los derechos de
propiedad industrial del solicitante, declaracion que sirve para obtener los
dafos y perjuicios por la via civil, sino que en la misma el Instituto impondra la
sancion correspondiente que puede ser una multa, la clausura temporal o
definitiva e incluso el arresto administrativo hasta por treinta y seis horas del

demandado.

Para la imposicion de dicha sancion el IMPI habrd de tomar en cuenta el
caracter internacional de la conducta infractora, las condiciones econdmicas
del infractor, asi como la gravedad de la infraccion cometida. Asimismo, el
Instituto debera de pronunciarse sobre la definitividad o no de las medidas
cautelares que se hayan aplicado dentro del procedimiento y poner a
disposicion del actor, si fuere el caso, la contrafianza exhibida por la

demandada.

Ahora, si la resolucion emitida por el IMPI desestima las pretensiones
solicitadas por el actor y decide absolver al demandado tendra como
consecuencia, si lo solicitado fue la nulidad, cancelacion o caducidad del registro
de un derecho de propiedad industrial, el que dicho registro se mantenga
vigente y con ello el derecho exclusivo que este ampara. En caso de absolver
al demandado de una solicitud de declaracion de infraccion el IMPI debera de
ordenar el levantamiento de las medidas cautelares asi como poner a
disposicion del demandado la fianza en caso, de haberse aplicado en su

contra alguna medida provisional.

Por ultimo, la resolucion que dicte el IMPI puede ser en el sentido de
decidir no entrar al fondo del asunto por considerar que resulta procedente
alguna excepcién procesal hecha valer por la demandada o por la existencia de
vicio alguno que afecte el procedimiento, lo que provocara que el IMPI no se

pronuncie sobre la controversia planteada.
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Asi las cosas, debemos concluir que las resoluciones emitidas por el IMPI
materializan el ejercicio de la funcion jurisdiccional que las fracciones IV y V
del articulo 6° de la Ley de la Propiedad Industrial encomienda al IMPI respecto de
los conflictos relacionados con la violacion de un derecho de propiedad

industrial o la validez y vigencia de los mismos.

Del mismo modo, es importante mencionar que ya sea en un sentido o en
el otro, pero siempre y cuando la resolucién se pronuncie sobre el fondo del litigio,
la resolucion que emita el IMPI tiene la capacidad de adquirir el caracter de
"cosa juzgada" si la misma no es impugnada, o si llegase a serio, tal
impugnacién no procede, caracteristica que resulta solamente propia de la

jurisdiccién.
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3. CAPITULO TERCERO
CONTRATO DE LICENCIA DE MARCA.

3.1 CONCEPTO

Entendemos por licencia de marca aquel contrato por el que el titular (o el
solicitante) de la marca, o cualquier persona con derecho a disponer a ella, de
forma voluntaria y sin perder su derecho sobre la marca, concede a otra persona
el derecho de realizar, en las condiciones y con los limites fijados en el mismo y
sin ser titular de ésta, actos de explotacion de la marca, que a falta de

consentimiento podrian prohibirse.

3.2 OBJETO

En relacion con la determinacion de los posibles objetos del contrato de
liciencia relativo a la marca, nuestra Ley de la Propiedad Industrial contempla el
contrato de licencia sobre un signo inscrito como marca registrada y el contrato de
licencia sobre una solicitud de registro como marca. En ambos casos, en
principio, la licencia comprendera el ejercicio de todos o alguno de los derechos
qgue el ordenamiento juridico reconoce al titular de una marca registrada o al

solicitante de marca.

La posibilidad de obtener proteccion para marcas derivadas por el titular de
otra anteriormente registrada para idénticos productos o servicios determina un
especial vinculacién entre ambas que explica que la marca derivada no puede ser
objeto de cesion o licencia con independencia de la marca principal y, a su vez,
que la cesion o licencia de ésta implique también la cesién o licencia de aquella

sin necesidad de pacto expreso en tal sentido.
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Aunado a ello, se plantea la posibilidad del contrato de licencia cuyo objeto
sea una marca registrada y, por tanto, no protegida mediante el otorgamiento de

un derecho pleno de marca .

En principio, la admisibilidad del contrato de licencia sobre marcas no
inscritas deriva de la consideracion de la marca como un bien inmaterial
susceptible de ser transferible, asi como del propio principio de autonomia privada

sin que sea necesario un reconocimiento legal explicito.

No obstante, podria llegar a pensarse que el hecho de que el licenciante de
una marca no registrada carezca de un derecho de uso exclusivo podria afectar a
su validez dado que si el licenciatario puede utilizar la marca no inscrita incluso
sin contar con el consentimiento de su titular, el pago de una retribucion por
utilizar lo que se puede utilizar libremente careceria de causa, elemento esencial

para la validez del contrato.

Sin embargo, el hecho de que el usuario carezca de un derecho de uso
exclusivo (un derecho plano de marca) no significa que carezca totalmente de
proteccion y que, por tanto, dicho signo pueda ser utilizado libremente por
cualquier tercero. El usuario de una marca no inscrita, si bien carece de la
proteccion que el ordenamiento juridico le proporciona al titular de una marca
registrada, puede impedir el uso de su marca por terceros en la medida que dicho

uso pueda calificarse como acto de competencia desleal.

En relacion con el otorgamiento de proteccion de proteccidén a las marcas,
los modernos sistemas de marcas han optado por el principio del registro,
entendiendo que una marca Unicamente puede obtener proteccién plena cuando
ha sido inscrita en un registro publico. Sin embargo, ello no significa desconocer
la relevancia que puede alcanzar una marca usada y no registrada ni, por tanto,

que haya de negarse toda proteccion a ésta. Por ello al margen de que la
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proteccion plena se vincule al registro previo, en las modernas leyes sobre
marcas se ofrece proteccion, mas debil, a las marcas meramente usadas que
hayan alcanzado cierta presencia o reconocimiento en el trafico econémico. Se
opta, en definitiva, por un sistema mixto en el cual la marca recibe proteccion bien
tras su inscripcién en un registro publico bien cuando, como consecuencua de su
uso, alcance reconocimiento entre los sectores interesados como signo
identificador de ciertos productos o servicios, si bien que en el primer caso se

ofrece una proteccion plena.

3.3 CARACTERISTICAS

BILATERAL. Ya que el licenciante como el licenciatario se obligan
reciprocamente, el primero a conceder el uso de la marca y el segundo, a pagar

por usarla en beneficio de sus propios negocios.

SOLEMNE. Es indispensable el registro ante el IMPI respectiva, pues sin el
no se puede pactar o transferir el uso de la marca. Solo mediante este registro se
adquiere el pleno derecho de propiedad en el pais respectivo. Este procedimiento
no solo confiere la propiedad sino la prioridad al momento de la rpesentacion de la
solicitud. Asi tenemos, que la presentaciéon de la solicitud de registro de una
marca en cualquier de los paises del grupo Andino otorga al titular un derecho de
propiedad durante el termino de 6 meses para que asi lo haga en otros paises

miembros.

ONEROSO. Implica un gravamen reciproco para el licenciante el permitir la
explotacion por parte del licenciatario y por parte de este pagar remuneracion
pactada por el uso o explotacion del uso de la marca o del suministro de

tecnologia.
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PRINCIPAL. No necesita de otro contrato ni de obligaciones accesoria para

tener vida juridica.

NOMINADO. La licencia de uso de la marca es un contrato principal cuya

autonomia ha sido reconocida por nuestro marco juridico.

AUTONOMO. Se refleja en que el locenciatariop es quien decide qué

productos va a llevar la marca, el volumen de la produccion, la manera de
comercializarlo, su precio y la forma de pago, igualmente es la persona quien
dispone de la contratacion del personal necesario, asi como determina cudl sera
la tecnologia necesaria y adecuada para la fabricacion de los productos y

servicios para llavar la marca.

EXCLUSIVIDAD. Una de las condiciones o exigencias del licenciatario ha

de ser el de la exclusividad, pues ello le permitira enfrentar con seguridad un
mercado exclusivo. Esta caracteristica se refleja en el tiempo al estipularse como
minimo un afo, y territorio, al determinarse el ambito georgéfico de explotacion de

la marca.

DURACION. Estos contratos tienen por lo general una duracion superior a
2 afos. Cuando la duracién es indefinida y no se estipul6 la posibilidad de ponerle
fin mediante preaviso, entonces se aplicara lo establecido por la costumbre o en

su defecto con una anticipacion acorde con la naturaleza del contrato.

3.4 ELEMENTOS PERSONALES

3.4.1 LICENCIANTE

El licenciante es la persona fisica o moral que concede la autorizacion para

el uso de la marca.
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Comunmente se identifica al licenciante y titular del derecho de marca
como uno solo, sin embargo, a través del contrato de licencia de marca se
pretende autorizar a un tercero para el uso de la marca por lo que bastara con
que el licenciante, aun cuando no ostente la posicion juridica de titular del derecho
de marca, tenga derecho de uso de la misma y, a su vez, esté facultado para

permitir a terceros el uso o explotacion de ésta.

A este respecto, debe tenerse en cuenta que el otorgamiento de una
licencia o autorizacidén constituye un acto de explotacion de la marca, razoén por la
cual aquél que sea titular de un derecho de marca, estara cumpliendo con su

obligacion de uso al otorgar una licencia de uso de marca a un tercero.

3.4.2 LICENCIATARIO

El licenciatario es la persona o personas que quedan autorizadas para el

uso o explotacién de la marca objeto del contrato de licencia.

El caracter intuitus personae que, en general, ha de atribuirse al contrato
de licencia explica que las caracteristicas personales del licenciatario tengan una
gran importancia para el licenciante y que éste seleccione con mucha atencion al

sujeto o sujetosa quienes otorga la autorizacion.

3.5 OBLIGACIONES

3.5.1 A CARGO DEL LICENCIANTE

Proporcionarle al licenciatario la asistencia técnica para la fabricacion del

producto, definiendo su naturaleza, modalidad y condiciones. Garantizar que es el
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propietario de las marcas asi como la de asumir la actualizacion o vigencia de los

registros.

No explotar la marca en el territorio especificado en el contrato.

3.5.2 A CARGO DEL LICENCIATARIO

A pagarle al licenciante una remuneracion o regalia. Debe indicar que
todos los bienes y servicios fabricados y vendidos con la marca apropiada

pertenecen al licenciante.

Notificarle al licenciante si un tercero estd usando la marca sin su

autorizacion para que tome las acciones legales que considere pertinentes.
Debe tomar por su cuenta y riesgo seguro de responsabilidad civil por los
productos defectuosos, o por invadir una zona o territorio no especificado

indicando como beneficiario al licenciante.

Aplicar rigurosamente la tecnologia del licenciante por ser el duefio de la

tecnologia y conoce la forma de aplicarla (KNOW HOW).

3.6 DERECHOS

3.6.1 A FAVOR DEL LICENCIANTE

Dentro de los derechos con que cuenta el Licenciante, entre otros,

encontramos los siguientes:

1. A ejercer control sobre la publicidad.

45



2. A evitar el descrédito de la marca.

3. A explorar su marca y tecnologia en el territorio asignado allicenciante,

una vez terminado el contrato.

3.6.2 A FAVOR DEL LICENCIATARIO

Dentro de los derechos con que cuenta el Licenciante, entre otros,
encontramos los siguientes:

1. A explorar la marca durante la vida del contrato.

2. A utilizar la marca o marcas para la promocion y venta delosproductos y

servicios.

3. A comercializar los productos que fabrica bajo licencia, esto lo realiza por

Su cuenta y bajo su exclusivo riesgo.
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4. CAPITULO CUARTO: TRATADOS
INTERNACIONALES DENTRO DEL SISTEMA
JURIDICO MEXICANO, CASO DE LAS LICENCIAS DE
MARCA.

4.1. TRATADOS INTERNACIONALES. CONCEPTO.

Este concepto ha sido definido por varios tratadistas del Derecho
Internacional Publico, sin embargo, nuestra Ley de Celebracién de Tratados
(LCT), publicada el 02 de enero de 1992 en el Diario Oficial de la Federacion
(DOF), en su fraccion Il del articulo 2, establece que se entendera por Tratado, “al
convenio regido por el derecho internacional publico, celebrado por escrito entre
el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos de Derecho
Internacional Publico, ya sea que para su aplicacién requiera o no la celebracion
de acuerdo en materias especificas, cualquiera que sea su denominacion,

mediante el cual los Estados Unidos Mexicanos asumen compromisos”.

La Convencion de Viena define a los tratados internacionales en su articulo
2, parrafo 1, que sefiala: “Se entiende por un tratado un acuerdo internacional
celebrado por escrito entre Estados y regido por el Derecho Internacional Publico,
ya conste en un instrumento Unico o0 en dos 0 mMAas instrumentos conexos y
cualesquiera que sea su denominacion particular”.

De dicha disposicién se deduce que la Convencion se aplica Unicamente a:

2. Tratados celebrados entre Estados

3. Por escrito
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4. Regidos por el Derecho Internacional Publico.

La Comision de Derecho Internacional decidio circunscribir la Convencion a
los acuerdos celebrados Unicamente entre Estados, excluyendo de manera
tajante a aquellos acuerdos celebrados entre Estados y un particular, sea persona

fisica o juridica, mismos que no son tratados sino simples acuerdos.

Segun la Convencion de Viena, el segundo requisito es que el tratado sea

escrito, excluyendo asi lo acuerdos verbales.

Por ultimo, la Convencion exige que los tratados internacionales celebrados
entre Estados y por escrito, se encuentren regidos por el Derecho Internacional
Publico. De tal suerte, se excluyen asi los acuerdos celebrados entre Estados
regulados por el derecho interno de alguna de las partes o por algin otro derecho

interno.*®

4.2. JERARQUIZACION DENTRO DE NUESTRO SISTEMA
JURIDICO.

Dentro de un proceso de la evolucion juridica ha subsistido un problema de
muy antigua discusién que no ha sido definido aun de manera contundente,
hablamos especificamente respecto el de las relaciones entre el Derecho

Internacional y el Derecho Interno.

Las discusiones doctrinales respecto a si existe o no una jerarquia
determinada entre Derecho Interno y Derecho Internacional , lejos de disminuir, se

han ido acreditando, y han pasado, como consecuencia de los grandes cambios

'® ORTIZ Ahlf, Loretta. Derecho Internacional Publico Segunda Edicion. México 1993. pp 16.
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en las relaciones internacional, del campo meramente tedrico al campo de los

hechos cotidianos.

Al cambiar el enfoque de las relaciones internacionales, han cambiado
también la discusion tedrica y la metodologia de la investigacion de este
problema, ubicandose, en la actualidad, en un problema de Derecho
Constitucional que tiene que ver con la forma en que los Tratados Internacionales
son asimilados al Derecho Interno; con el cémo los procedimientos de adopcién o
adaptacion” de esos tratados se convierten en procedimientos de produccion del

derecho dentro del sistema estatal.

La recepcidn del Derecho Internacional por los ordenamientos internos parte
entonces de reconocer que el Estado no puede desconocer internamente las

normas que ha generado exteriormente.

Trasladado al &mbito interno del ordenamiento juridico, se torna inicialmente
en un problema de jerarquia de las normas y, en consecuencia, de fuentes de
derecho. Es decir, el problema esencial en materia de aplicacion de tratados al
interior de un Estado consiste en la adaptacion de las normas internacionales a su

Derecho Interno y al lugar que este le asigna a esas normas.

4.2.1. EL PRINCIPIO DE SUPREMACIA CONSTITUCIONAL Y
FUENTES DEL DERECHO EN EL ORDENAMIENTO NACIONAL.

Como ha sido establecido, la Constitucion es la norma fundamental que nos
rige y, por tanto, se encuentra por encima de las demas normas que conforman

nuestro sistema juridico.
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Esta superioridad de la Constitucion respecto del resto de las fuentes, no
solo se encuentra explicitamente reconocida por el articulo 133 de nuestra Carta
Magna, sino que se atribuye a lo largo del ordenamiento a través de mudltiples

disposiciones que regulan los procedimientos de creacién normativa.

Prueba de lo anterior, el esquema de Fuentes que regula la Constitucion,
expuesto por el nuestro profesor y jurista, Dr. Miguel Carbonell, que

sustancialmente es el siguiente®”:

e Reforma Constitucional (articulo 135).

e Tratados internacionales (articulo 89, fraccion X'y 76 fraccion ).

e Normas con rango y valor de la ley:
0 Leyes del Congreso
o Facultades extraordinarias del Presidente de la Republica en los
casos de suspension de garantias.
0 Regulaciéon econdémica del comercio exterior.
0 Medidas de salubridad general.
o0 Ley reguladora del régimen y estructura interna del Congreso de la

Uniodn.

e Normas reglamentarias del Poder Ejecutivo (articulo 89, fraccién I; 27,

parrafo quinto y 92).

e Normas reglamentarias de los Organos Constitucionales.

e Jurisprudencia del Poder Judicial de la Federaciéon (articulo 94 parrafo

séptimo).

' CARBONELL, Miguel. Constitucién, Reforma Constitucional y fuentes del derecho en México.
UNAM Instituto de Investigaciones Juridicas. México, 1998.
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e Principios Generales del Derecho (articulo 14, parrafo cuarto).

e Usos y costumbres de los pueblos indigenas (articulo 4° parrafo primero).

Como se puede apreciar, la Constitucion reconoce a los tratados como parte
integrante del sistema juridico nacional; sin embargo, puede apreciarse también
que la materia relativa a las fuentes se encuentra dispersa por todo el articulado

constitucional y su sistematizacién es deficiente e incompleta.

Por ello, es conveniente sefialar que el esquema descrito dista mucho de ser
un esquema completo del ordenamiento jerarquico de las normas ene el sistema
mexicano. Sin embargo, nos es util para ubicar a todas las fuentes del
ordenamiento y muy particularmente para ubicar la jerarquia normativa que en la

Constitucion se atribuye a los tratados internacionales.

4.2.2. LA JERARQUIA DE LOS TRATADOS
INTERNACIONALES RESPECTO DE LAS NORMAS DE DERECHO
INTERNO.

Con motivo del amparo promovido por el Sindicato Nacional de
Controladores de Transito Aéreo (Amparo 1475/98), la Suprema Corte de Justicia
de la Nacién (SCJN) establecié que el articulo 68 de la Ley Federal de los
Trabajadores al Servicio del Estado va en contra del Convenio 87 de la
Organizacion Internacional del Trabajo (OIT), relativo al derecho de
sindicalizacion. La primera instancia se desarroll6 ante el Primer Juzgado de
Distrito en Materia Laboral del Primer Circuito, en el Distrito Federal, y la segunda
ante la SCJN, en virtud de haberse impugnado en revision la sentencia del juez
de distrito.

51



En la sentencia emitida por la SCJIJN se afirma que “Los tratados se
encuentran en un segundo plano inmediatamente debajo de la ley fundamental y
por encima del derecho federal y local...” Tal afirmaciébn se encuentra
fundamentada bajo los argumentos que a continuacién, de manera breve, se

expresaran.

PRIMER ARGUMENTO. Este se refiere a la calificacion de “por encima del

derecho federal y local”. Se dice que esto es asi, ya que todo aquel compromiso
de caracter internacional son asumidos por el Estado Mexicano y éste
compromete a todas sus autoridades frente a la comunidad internacional, siendo
ésta la razon por la cual se faculté al presidente de la Republica en su calidad de
jefe de Estado y al Senado como representante de la voluntad de las entidades
federativas, quien mediante su ratificacion obliga a las autoridades de los estados.

Otra directriz para fijar que los tratados se encuentran por encima del
derecho federal y local, es la que estriba en la consideracion de que en esta
materia no existe limitacion competencial entre la Federacién y las entidades
federativas, ya que no se toma en cuenta la competencia federal y local en el
contenido de un tratado, sino que atendiendo al contenido del diverso 133
constitucional, el Presidente de la Republica y el Senado pueden obligar al Estado
mexicano en cualquier materia, independientemente que para otros efectos ésta

sea competencia de las entidades federativas.

SEGUNDO ARGUMENTO. Este consiste en la afirmacion que
supuestamente establece que “el derecho federal y el local se encuentran en una

misma jerarquia, en virtud del articulo 124 constitucional’. A nuestra
consideracion, creemos que aqui se presenta una gran confusion. En efecto, por
una parte, no es lo mismo decir que tanto el gobierno federal, asi como el local se
comprometen ante la comunidad internacional al suscribir algin convenio el
Estado mexicano, que afirmar que el derecho federal y el local se encuentran en

una misma jerarquia respecto de nuestra Constitucion Federal.
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Al realizar la afirmacion “gozan de la misma jerarquia”’ quiere decir que se
encuentran en un mismo nivel jerarquico, es decir, que se encuentran en el mismo
escalon por debajo de la Constitucién. A nuestro juicio, consideramos que esta
apreciacion es debatible, ya que al ubicar una ley federal y una local en un mismo
nivel jerarquico, esto significaria que una ley de caracter local tenga la posibilidad
de derogar a una federal, imperando, en consecuencia, Unicamente un criterio de
caracter temporal para la solucion de cualquier controversia entre dichas

legislaciones, lo cual no es admisible.

En virtud de lo anterior, consideramos que el criterio que debe imperar para
evitar cualquier tipo de confusion o conflicto como los anteriormente enunciados,

si de nivel jerarquico queremos hablar, es el competencial.

En efecto, la norma federal no puede entrometerse en ambito local ni
viceversa, a pesar de tener la misma fuerza normativa. Este criterio se apoya en
lo dispuesto por el articulo 124 constitucional, al establecer una regla de
distribucion competencial, segun la cual lo que no esta reservado a la Federacion

se entiende que corresponde a los estados.

No obstante lo anterior, desafortunadamente, la sentencia que estudiamos
reconoce que la competencia es originariamente de la Federacion por lo que las
disposiciones locales estan supeditadas a las disposiciones reglamentarias de la
Constitucion en materia del trabajo, lo cual significa la supremacia del derecho
federal frente al local.

TERCER ARGUMENTO. El consistente en la afirmacién de “los tratados

internacionales estan por encima incluso del mismo derecho federal”, esto es, se

deja a un lado el ambito al cual pertenecia y se le coloca por arriba, limitAndose la

sentencia a solo sefialar esto.
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CUARTO ARGUMENTO. Este estriba en que “los tratados internacionales

por encima del derecho local”. Esta afirmacion, nos hacer ver que si los tratados

estan por debajo de la Constitucién y tienen naturaleza federal, entonces hay
nuevamente un reconocimiento expreso a que lo federal esta por encima de lo

local.

Vale la pena mencionar que en materia del trabajo la competencia es
originariamente de la Federacion, es decir, las disposicion locales estan
supeditadas a las disposiciones reglamentarias de la Constitucion en materia del
trabajo. Esto también nos lleva a mencionar que las leyes expedidas por las
legislaturas locales que regulen las relaciones de trabajo de sus empleados se
regiran por el articulo 123 constitucional y por sus disposiciones reglamentarias,
entre las cuales se encuentra el Convenio 87 de la OIT.

Bajo ese entendido, lo anteriormente expuesto cambia totalmente de
sentido, ya que una cosa es decir que los tratados internacionales estan por
debajo de la Constitucion y por encima de las leyes, y otra muy distinta es afirmar
que los tratados internacionales son reglamentarios de una norma constitucional

(en materia del trabajo), lo cual no es desarrollado en la tesis que se estudia.

Para poder aterrizar de mejor manera lo anterior, debemos entender por
“disposicion reglamentaria” aquella que desarrolla el contenido de otra norma,
pero cuya situacién juridica esta sujeta a la norma que reglamente, no pudiendo
excederla ni contrariarla, sino sélo seguir su misma suerte, concepto que detona

una serie de conflictos.

En virtud que la norma reglamentaria esta sujeta a la norma que reglamenta,
las modificaciones que ésta sufra incidiran de igual manera en ella. Quedando
claro lo anterior, podemos mencionar que entre los diversos conflictos a
presentarse, tenemos aquel en donde el tratado originalmente fue soportado con

el texto de una norma constitucional y como consecuencia, surgié una norma
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reglamentaria, pero posteriormente la norma constitucional fue reformada,
entonces el tratado internacional corre el riesgo de ya no ser aplicado en el
territorio, si es que quedo6 desprotegido de la norma constitucional y no actia en
beneficio de los derechos de los individuos, o bien sera contrario a la norma

constitucional, si ésta cambi6 en su sentido.

QUINTO ARGUMENTO. En la sentencia en estudio se establece que el

Convenio 87 de la OIT es congruente con la Constitucion, al no establecer
lineamientos contrarios a los mandatos en materia laboral, razén por la cual, al ser
el segundo en rango inmediatamente inferior a la Constitucion y por arriba del

derecho local, debe aplicarse el tratado internacional antes que la LFT.

Asimismo, dicha sentencia establece que el Convenio 87 de la OIT se
encuentra supeditado al articulo 123 constitucional, es decir, en una jerarquia
inferior al mismo y por tanto, reglamentario; consecuentemente, el Convenio se
convierte en una disposicion reglamentaria del articulo 123 constitucional y como

efecto, cualquier ley que se expida, debera adecuarse a sus disposiciones.

El aceptar dicho criterio trae aparejadas varias consecuencias, entre las que
podemos destacar, se encuentra el hecho de que los tratados se colocan mas
cerca de la Constitucion de lo que cualquier persona llegaria pensar, ya que para
analizar la constitucionalidad de alguna ley no solo debe estudiarse su
compatibilidad con la propia Constitucion, sino también con los tratados
internacionales vigentes que, como habiamos establecido, son reglamentarios de

las normas constitucionales.

Asimismo, la tarea correspondiente a la suscripcibn de un tratado
internacional involucra la participacion del Presidente de la Republica y Camara
de Senadores. La posicion de ésta Ultima es significativa, ya que puede servir
como criterio para no suscribir algun tratado internacional que esté en contra de

nuestro marco juridico, sin embargo, no es suficiente, ya que no existe un
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equilibrio entre los poderes que participan en la elaboracion de normas, lo cual
nos lleva a sefalar que falta presencia de la Camara de Diputados y los

Congresos locales.

La tesis de la Suprema Corte establece primordialmente que los tratados
internacionales se ubican jerarquicamente por encima de las leyes federales y
locales. La tesis a que hacemos referencia fue establecida de conformidad con los

siguientes términos:

No. Registro: 192,867
Tesis aislada
Materia(s): Constitucional

Novena Epoca

Instancia: Pleno

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta
X, Noviembre de 1999

Tesis: P. LXXVII/99

Pagina: 46

TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN
JERARQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES
FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO
DE LA CONSTITUCION FEDERAL.

Persistentemente en la doctrina se ha formulado
la interrogante respecto a la jerarquia de normas en
nuestro derecho. Existe unanimidad respecto de que la
Constitucion Federal es la norma fundamental y que

aunque en principio la expresién "... seran la Ley Suprema
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de toda la Unién ..." parece indicar que no solo la Carta
Magna es la suprema, la objecién es superada por el
hecho de que las leyes deben emanar de la Constitucion y
ser aprobadas por un 6rgano constituido, como lo es el
Congreso de la Union y de que los tratados deben estar
de acuerdo con la Ley Fundamental, lo que claramente
indica que solo la Constitucion es la Ley Suprema. El
problema respecto a la jerarquia de las demas normas del
sistema, ha encontrado en la jurisprudencia y en la
doctrina distintas soluciones, entre las que destacan:
supremacia del derecho federal frente al local y misma
jerarquia de los dos, en sus variantes lisa y llana, y con la
existencia de "leyes constitucionales", y la de que sera ley
suprema la que sea calificada de constitucional. No
obstante, esta Suprema Corte de Justicia considera que
los tratados internacionales se encuentran en un segundo
plano inmediatamente debajo de la Ley Fundamental y
por encima del derecho federal y el local. Esta
interpretacion del articulo 133 constitucional, deriva de
gue estos compromisos internacionales son asumidos por
el Estado mexicano en su conjunto y comprometen a
todas sus autoridades frente a la comunidad internacional;
por ello se explica que el Constituyente haya facultado al
presidente de la Republica a suscribir los tratados
internacionales en su calidad de jefe de Estado y, de la
misma manera, el Senado interviene como representante
de la voluntad de las entidades federativas y, por medio
de su ratificacion, obliga a sus autoridades. Otro aspecto
importante para considerar esta jerarquia de los tratados,
es la relativa a que en esta materia no existe limitacion

competencial entre la Federacion y las entidades
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federativas, esto es, no se toma en cuenta la competencia
federal o local del contenido del tratado, sino que por
mandato expreso del propio articulo 133 el presidente de
la Republica y el Senado pueden obligar al Estado
mexicano en cualquier materia, independientemente de
gue para otros efectos ésta sea competencia de las
entidades federativas. Como consecuencia de lo anterior,
la interpretacion del articulo 133 lleva a considerar en un
tercer lugar al derecho federal y al local en una misma
jerarquia en virtud de lo dispuesto en el articulo 124 de la
Ley Fundamental, el cual ordena que "Las facultades que
no estan expresamente concedidas por esta Constitucion
a los funcionarios federales, se entienden reservadas a
los Estados.". No se pierde de vista que en su anterior
conformacion, este Maximo Tribunal habia adoptado una
posicion diversa en la tesis P. C/92, publicada en la
Gaceta del Semanario Judicial de la Federacién, Namero
60, correspondiente a diciembre de 1992, pagina 27, de
rubro: "LEYES FEDERALES Y TRATADOS
INTERNACIONALES. TIENEN LA MISMA JERARQUIA
NORMATIVA."; sin embargo, este Tribunal Pleno
considera oportuno abandonar tal criterio y asumir el que
considera la jerarquia superior de los tratados incluso

frente al derecho federal.

Amparo en revision 1475/98. Sindicato Nacional
de Controladores de Transito Aéreo. 11 de mayo de 1999.
Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente
Aguinaco Aleman. Ponente: Humberto Roman Palacios.

Secretario: Antonio Espinoza Rangel.
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El Tribunal Pleno, en su sesion privada
celebrada el veintiocho de octubre en curso, aprobé, con
el numero LXXVII/1999, la tesis aislada que antecede; y
determind que la votacion es id6nea para integrar tesis
jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veintiocho de

octubre de mil novecientos noventa y nueve.

Nota: Esta tesis abandona el criterio sustentado
en la tesis P. C/92, publicada en la Gaceta del Semanario
Judicial de la Federacion Numero 60, Octava Epoca,
diciembre de 1992, péagina 27, de rubro: "LEYES
FEDERALES Y TRATADOS INTERNACIONALES.
TIENEN LA MISMA JERARQUIA NORMATIVA.".

Como puede observarse, la tesis puede tener varias implicaciones, entre las

gue podemos destacar:

1. La Corte rechaza el criterio establecido por jurisprudencia firme sobre el
plano de superioridad que se habia otorgado a la Ley de Amparo y admite

que los tratados internacionales son superiores a ellas.

2. La Corte, paralelamente, acepta que las leyes reglamentarias son
superiores jerarquicamente a los tratados internacionales, asi entonces
creando un orden jerarquico de cuatro niveles que situaria,
respectivamente, a la Constitucién, las leyes reglamentarias de la
Constitucion, los tratados internacionales y las leyes federales y estatales

ordinarias.

3. La Corte podria optar que los tratados y las leyes constitucionales estan

situadas en el mismo nivel, razon por la cual, cualquier conflicto que se
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presente entre éstos, tendrian que resolverse mediante reglas de conflicto

0 solucién de conflictos.

No obstante el criterio antes expuesto, nuestra Suprema Corte de Justicia
de la Nacion, en febrero de 2007, sesiono en Pleno para traer a la mesa, una vez
mas, el tema de la jerarquia de los tratados internacionales en el sistema juridico
mexicano, debido a la alta demanda de asuntos que debia resolver en ese
momento, en donde como comun denominador se encontraba el argumento
consistente en que los tratados internacionales son de jerarquia normativa

superior a las leyes expedidas por el Presidente de la Republica.

Vale la pena mencionar que los asuntos a resolver por nuestra Corte,
jamas impugnaron la constitucionalidad del tratado internacional en cuestion, sino
se desarrollaba la contrariedad existente entre la norma local y dicho tratado
internacional. En virtud de ello, la Corte decidié discutir todos aquellos asuntos en
conjunto, asi como el criterio antes definido proveniente del amparo en revision
1475/98, arriba expuesto, en aras de llegar a un criterio Unico que pudiera ser de

utilidad para resolver aquellos conflictos que en ese momento se enfrentaba.

La votacidon arrojo el resultado de seis votos a favor y cinco en contra, lo

cual oblig6 a la Corte a adoptar, entre otras, la siguiente tesis aislada:

Registro No. 172650

Localizacion:

Novena Epoca

Instancia: Pleno

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta
XXV, Abril de 2007

Péagina: 6
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Tesis: P. IX/2007
Tesis Aislada

Materia(s): Constitucional

TRATADOS INTERNACIONALES. SON PARTE
INTEGRANTE DE LA LEY SUPREMA DE LA UNION Y
SE UBICAN JERARQUICAMENTE POR ENCIMA DE
LAS LEYES GENERALES, FEDERALES Y LOCALES.
INTERPRETACION DEL ARTICULO 133
CONSTITUCIONAL.

La interpretacion sistematica del articulo 133 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos
permite identificar la existencia de un orden juridico
superior, de caracter nacional, integrado por la
Constitucion Federal, los tratados internacionales y las
leyes generales. Asimismo, a partir de dicha
interpretacion, armonizada con los principios de derecho
internacional dispersos en el texto constitucional, asi
como con las normas y premisas fundamentales de esa
rama del derecho, se concluye que los tratados
internacionales se ubican jerarquicamente abajo de la
Constitucion Federal y por encima de las leyes generales,
federales y locales, en la medida en que el Estado
Mexicano al suscribirlos, de conformidad con lo dispuesto
en la Convencion de Viena Sobre el Derecho de los
Tratados entre los Estados y Organizaciones
Internacionales o entre Organizaciones Internacionales vy,
ademas, atendiendo al principio fundamental de derecho

internacional consuetudinario "pacta sunt servanda",
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contrae libremente obligaciones frente a la comunidad
internacional que no pueden ser desconocidas invocando
normas de derecho interno y cuyo incumplimiento supone,
por lo demés, una responsabilidad de caracter

internacional.

Amparo en revision 120/2002. Mc. Cain México, S.A. de
C.V. 13 de febrero de 2007. Mayoria de seis votos.
Disidentes: José Ramoén Cossio Diaz, Margarita Beatriz
Luna Ramos, José Fernando Franco Gonzalez Salas,
José de JesUs Gudifio Pelayo y Juan N. Silva Meza.
Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios:
Andrea Zambrana Castafieda, Rafael Coello Cetina,

Malkah Nobigrot Kleinman y Maura A. Sanabria Martinez.

El Tribunal Pleno, el veinte de marzo en curso, aprobo,
con el numero 1X/2007, la tesis aislada que antecede.
México, Distrito Federal, a veinte de marzo de dos mil
siete.

Nota: En la sesién publica de trece de febrero de dos mil
siete, ademas del amparo en revisibn 120/2002,
promovido por Mc Cain Meéxico, S.A. de C.V. se
resolvieron los amparos en revision 1976/2003, 787/2004,
1084/2004, 1651/2004, 1277/2004, 1576/2005,
1738/2005, 2075/2005, 74/2006, 815/2006, 948/2006,
1380/2006, y el amparo directo en revision 1850/2004,
respecto de los cuales el tema medular correspondio a la
interpretacion del articulo 133 de la Constitucion Politica
de los Estados Unidos Mexicanos, a que se refiere esta
tesis aislada.
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Como puede observarse, ahora la Corte ubica en un plano inferior a las
leyes generales respecto a los tratados internacionales. Los argumentos utilizados
para sustentar este nuevo criterio, en breves palabras, son del siguiente tenor de

ideas:

a)de interpretacion sistematica de los “principios o guias” contenidos en la
Constitucion que permiten al Estado Mexicano “insertarse” en el contexto

internacional;

b)de ciertos principios de derecho internacional, desde los cuales se
pretende establecer la jerarquia de derecho interno, utilizando basicamente la
Convencién de Viena sobre el Derecho de los Tratados y,

c) De derecho comparado, elaborando una lista descriptiva de la situacion
gue guardan los tratados internacionales en otros sistemas juridicos en donde
se pretende encontrar una “tendencia contemporanea” hacia una “mayor

integracion internacional”.

Concluyentemente, la Corte manifesté que en el sistema juridico mexicano
los tratados internacionales constituyen normas exégenas al derecho interno v,
por tanto, requieren de un orden juridico nacional, a través de su negociacion,
aprobacion o ratificacion y difusidn oficial, sin que sea necesaria la expedicion de
una ley o norma especifica para que el texto mismo del tratado suscrito se

convierta en norma aplicable internamente.

En este contexto, en tanto constituye un principio de derecho internacional
gue todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de
buena fe, lo que se traduce en la formulacion positiva del maxima fundamental del
derecho “pacta sunt servanda’, es claro que los Estados al celebrar tratados

internacionales contraen libremente obligaciones que deberadn ser cumplidas en
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los términos en los que fueron pactadas, correspondiendo a cada Estado decidir
soberanamente sobre los mecanismos o procedimientos mediante los cuales
traduce las obligaciones contraidas a su derecho interno, en el entendido de que
el incumplimiento de éstas supondrd una responsabilidad internacional para el
Estado.

Por ello, a aplicacion cumplimiento de los tratados internacionales de los
que México sea parte, no pueden quedar supeditados a lo que dispongan las
leyes ordinarias, sean generales, federales o locales, pues ello implicaria que el
Estado mexicano incumpla las obligaciones libre y soberanamente contraidas
frente a otro Estado o Estados, obstaculizandose ademas el propdsito o
propositos para los cuales el tratado especifico hubiere sido celebrado.

A partir de las interpretacién conjunta y sistematica del articulo 133 de la
Constitucion, armonizada con los principios de Derecho Internacional dispersos
en el mismo ordenamiento, asi como con las reglas y premisas de esta rama del
derecho, se advierte la existencia de un orden juridico nacional o “Ley Suprema
de la Union”, que se integra con la Constitucién, los tratados internacionales y las
leyes generales, en el cual, los tratados se ubican jerarquicamente por encima de
las leyes generales y federales, en tanto el Estado Mexicano, al celebrar éstos, de
conformidad con lo dispuesto en la Convencién de Viena y Organizaciones
Internacionales y atendiendo al principio fundamental de derecho internacional
“pacta sunt servanda”, contrae libremente obligaciones frente a otros Estados que
no pueden ser desconocidas con base en normas de derecho interno y cuyo

incumplimiento supone una responsabilidad de caracter internacional.

8 CPEUM. “Articulo 133. Esta constitucion, las leyes del congreso de la union que emanen de ella
y todos los tratados que esten de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el
presidente de la republica, con aprobacion del senado, seran la ley suprema de toda la union. Los
jueces de cada estado se arreglaran a dicha constitucion, leyes y tratados, a pesar de las
disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los estados.”
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Hablando del grupo que votd en contra, éste negd la existencia de un
orden jerarquico en la Constitucion y argument6 que no se debe invocar el orden
internacional ni el jus congens para determinar la jerarquia de los tratados; ni la
responsabilidad internacional, ni la temética internacional son razones para

reconocer la jerarquia interna.

Luna Ramos afirm6 que no es cuestion de jerarquia sino de la existencia
de un grupo de normas que no necesariamente se encuentran en una linea
jerarquica. La controversia entre un tratado y una ley es un asunto de conflicto de

leyes, y como tal se tiene que resolver.

En virtud del principio de soberania, el Estado cuenta con la facultad de
establecer el sistema adecuado para la recepcion del derecho internacional, sin
embargo, este tema se torna obscuro debido a la incertidumbre y casi penumbra
del texto Constitucional, especialmente del articulo 133 multimencionado, lo cual
obliga a su modificacion. Debido a la incapacidad de nuestros legisladores, el
Poder Judicial, se vuelve el encargado de dar una respuesta.

No obstante lo anterior, la Corte evade su responsabilidad, perdiendo una
inigualable oportunidad de delinear el sistema adecuado para la recepcion de
derecho internacional tan esperado, dejandolo para otra ocasién. Lo que podemos
aplaudir es que existe un reconocimiento expreso por parte de nuestro maximo
Tribunal, consistente en que hay normas con una jerarquia superior, como las ius

cogens.

4.3. ADPIC

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organizacién Mundial del Comercio
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(OMC), fue negociado en la Ronda de Uruguay (1986-94) y se trata del que, por
primera vez, incorporé normas sobre la Propiedad Intelectual en el sistema

multilateral de Comercio.

Dicho ADPIC surgio en respuesta a la demanda internacional en relacion al
grado de proteccidn y observancia de los derechos de propiedad intelectual que
variaba considerablemente entre los distintos paises del mundo. Como puede
esperarse, entre mayor era la diferencia en la regulacién de estos derechos entre
un Estado y otro, surgian mayores problemas en las relaciones econdémicas

internacionales.

El ADPIC constituye un intento de reducir aquellas diferencias en la manera
de proteger esos derechos en los distintos paises del mundo y de someterlos a
normas internacionales del mundo. En él se establecen niveles minimos de
proteccion que cada gobierno ha de otorgar a la propiedad intelectual de los
dem&s miembros de la OMC. Dicho acuerdo comprende 5 importantes

cuestiones:

1. Como deben aplicarse los principios basicos del sistema de comercio

y otros acuerdos internacionales sobre propiedad intelectual.

2. COmo prestar proteccion adecuada a los derechos de propiedad

intelectual.

3. Como deben los paises hacer respetar adecuadamente esos

derechos en sus territorios.

4. Como resolver las diferencias en materia de propiedad intelectual
entre miembros de la OMC.
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5. Disposiciones transitorias especiales durante el periodo de

establecimiento del nuevo sistema.

4.3.1. OBJETO

Los objetivos que adoptdé el ADPIC, se encuentran establecidos en el
preambulo de dicho acuerdo, en donde se citan cada uno de los objetivos de
negociacion basicos de la Ronda de Uruguay. Estos objetivos son, entre otros,
reducir las distorsiones del comercio internacional y los obstaculos a ese
comercio, fomentar una proteccion eficaz y adecuada de los derechos de
propiedad intelectual y asegurar de que las medidas y procedimientos destinados
a hacer respetar dichos derechos no se conviertan a su vez en obstaculos al

comercio legitimo.

Asimismo, estos objetivos deben leerse en conjunto con el articulo 7, titulado
“Objetivos”, en el que se dice que la proteccion y la observancia de los derechos
de propiedad intelectual deberan de contribuir a la proteccién de la innovacién
tecnoldgica y a la transferencia y difusién de la tecnologia, en beneficio reciproco
de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnologicos y de modo
que favorezcan el bienestar social y econémico y el equilibrio de derechos y

obligaciones.

4.3.2. GENERALIDADES

Las esferas de la propiedad intelectual que abarca el ADPIC, son: (1)
derechos de autor y derechos conexos; (2) indicaciones geograficas; (3) marcas;
(4) dibujos y modelos industriales; (5) patentes; (6) esquemas de trazado y (7)

informacion no divulgada.
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Los tres principales elementos que contempla el acuerdo son:

Normas. El ADPIC establece normas minimas de protecciéon que ha de
adoptar cada miembro. En cada una de ellas se define cada uno de los
elementos principales de la proteccion que ha de adoptarse, es decir, se
define la materia que ha de protegerse, los derechos que han de conferirse
y las excepciones permisibles a esos derechos y la duracion minima de

proteccion.

El acuerdo establece esas normas exigiendo, en primer lugar, que se
cumplan las obligaciones sustantivas estipuladas en los principales
convenios de la OMPI: el Convenio de Paris para la Proteccion de la
Propiedad Industrial (“Convenio de Paris”) y el Convenio de Berna para la
proteccion de las Obras Literarias y Artisticas (“Convenio de Berna”), todas
las disposiciones de caracter sustancial se incorporan por referencia al

ADPIC, tornandose vinculatorios para los paises miembros.

Observancia. Se trata de los procedimientos y recursos internos
encaminados al respeto de los derechos de propiedad intelectual de un
tercero. Como puede esperarse, el ADPIC establece lineamientos de
caracter general que deben encontrarse presentes en cualquier
procedimiento que se ventile dentro de cualquier jurisdiccion

correspondiente a un pais miembro.

Asimismo, contiene disposiciones sobre procedimientos y recursos civiles y
administrativos, medidas provisionales, prescripciones especiales
relacionadas a las medidas en frontera y procedimientos penales puestos a
disposicion de aquellas personas que consideren, estan siendo violados

sus derechos de propiedad intelectual.
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= Solucion de diferencias. Por considerarse poder existir alguna controversia
entre los miembros de la OMC, relacionados a la violacion de sus derechos
de propiedad intelectual, el ADPIC dispone que cualquier conflicto que
llegue a presentarse quedara sujeto al procedimiento de solucion de
diferencias de la OMC.

4.3.3. REGULACION EN MATERIA MARCARIA.

Partiendo de lo establecido por el articulo 15 del ADPIC, cualquier signo o
combinacion de signos que sea capaz de distinguir los bienes o servicios de una
empresa de los de otras empresas debe poder registrarse como marca de fabrica

o de comercio, siempre que sea perceptible visualmente.

Cuando los signos no sean capaces de distinguir por si solos los productos o
servicios correspondientes, el ADPIC otorga la facultad a cada pais miembro de
exigir, como condicion para que dicho signo sea registrable, que hayan adquirido
un caracter distintivo mediante su uso. No obstante lo anterior, los miembros
tienen plena libertad para permitir o no el registro de signos que no sean

perceptibles visualmente, siendo éste ultimo, el caso de México.

Asimismo, el ADPIC dispone que cualquier marca otorgada para distinguir
algun servicio, debe encontrarse protegida como cualquier otra que haya sido

otorgada para distinguir productos.

Por otro lado, el titular de una marca registrada debe gozar del derecho
exclusivo de impedir que terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de
operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que
sean idénticos o similares a aquellos para los que se haya registrado la marca,

cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusion.
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Uno mas de los puntos que contempla el ADPIC, se trata de que el registro
inicial de una marca y cada una de sus subsecuentes renovaciones tendran una

duracion de no menos de 7 afios y podra ser renovado indefinidamente.

Asimismo, la anulacion de un registro marcario con fundamento en una falta
de uso solo podra tener lugar después de un periodo ininterrumpido de 3 afios de
falta de uso, a menos que el titular de dicha marca demuestre que han existido
circunstancias lo suficientemente fuertes que obligaron a dicho titular a no usar su
marca. Caeran dentro de este supuesto aquellas circunstancias que se
encuentren fuera de la voluntad del titular, tal es el caso de las restricciones a la
importacion u otras restricciones impuestas por cualquier autoridad oficial de

cualquiera de los paises miembros.

4.4 EFECTOS JURIDICOS DE LAS LICENCIAS DE MARCA
FRENTE A LOS TRATADOS INTERNACIONALES.

El tema que traemos a la mesa en este trabajo se centra en la existencia de
un claro conflicto respecto al uso de las licencias de marca, ya que la Ley de la
Propiedad Industrial exige que las licencias se inscriban para que puedan surtir
efectos contra terceros, sin embargo, por otro lado, tratados internacionales, como
lo es el Acuerdo sobre Aspectos de Propiedad Intelectual (“ADPIC”) arriba
comentado, eliminan este requisito y establecen solamente que, para efecto de
acreditar un uso efectivo de la marca en cuestion, el titular acredite el control del
uso de dicha marca, mas no asi el uso ejecutado por el licenciatario, circunstancia
la cual, en materia de procedimientos administrativos de caducidad, es
merecedora de andlisis a partir de la naturaleza y consecuencias que puedan

llegar a originarse.
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Como ha sido expuesto en este trabajo, el principio adoptado tanto por
nuestros tribunales, asi como autoridades, se trata de un principio registral en
relacidn con los actos que pueden llegar a materializarse en materia marcaria, tal
es el caso de la inscripcion de la licencia de marca, supuesto contemplado por el

articulo 62 de la ley.

El funcionamiento de dicho registro es igual al resto. Previo a la inscripcién
de la licencia de marca, tal convenio tendra efectos interpartes, sin embargo, una

vez registrado, éste surte efectos contra terceros.

Ahora bien, en materia de procedimientos administrativos de caducidad, la
ley contempla la procedencia de los mismos, siempre y cuando el registro de
marca haya dejado de usarse por tres afios consecutivos anteriores a la solicitud

de declaracion administrativa de caducidad.

El punto delicado en esta discusion se visualiza cuando es interpuesta una
solicitud de declaracion administrativa de caducidad en contra de un registro de
marca que, especificamente, no ha sido usado por su titular, sino por un tercero.
A manera de ejemplo, podemos mencionar aquellos casos en donde el titular de
la marca es extranjero y dicha persona no tiene un establecimiento permanente ni
una operacion propia en México, sin embargo, la marca es usado dentro del
territorio nacional por un socio de negocios y para los productos o servicios para
los cuales fue otorgada la marca en cuestion, bajo el amparo de una licencia de

marca.

La marca si ha sido utilizada en México, sin embargo, en caso de contar con
el registro de la licencia de uso correspondiente, dicho uso ejecutado por el
licenciatario si tendrd beneficio para su titular, siempre y cuando la licencia de

marca se encuentre debidamente inscrita ante el Instituto.
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Por otro lado, en caso de no contar con el registro de la licencia de marca en
cuestion, el legitimo titular de dicha marca la perdera, bajo el argumento de existir
un “uso” efectivo de la marca por parte de su titular, siendo éste el conflicto el que
pretendemos tratar en el presente trabajo.

En efecto, quien usa una marca, si lo hace bajo las condiciones de
continuidad y buena fe que establece la fraccion I, del articulo 92 de la ley, al
menos cuenta con un bagaje juridicamente trascendente, mismo que podria
constituir un escudo a un eventual ataque por parte de un tercero que alegue
mejor derecho. Por otro lado, en caso de ser el licenciatario quien usa la marca y
no el licenciante, éste ultimo ante un eventual conflicto (solicitud administrativa de
caducidad) no tendria elementos de prueba algunos que le permitan acreditar
ante la Autoridad correspondiente el uso efectivo de su marca, lo cual, traeria

cOmo consecuencia, la cancelacion del registro en cuestion.

La ratio legis de los requisitos de uso es precisamente exigir que las marcas
registradas se utilicen en el comercio, cumpliendo el fin para el cual fueron
creadas, es decir, distinguir los productos y servicios para las cuales fueron
solicitadas. Asimismo, recurriendo a principios de equidad, eficacia y sana
concurrencia, aquellas marcas que no se encuentren siendo usadas en el
mercado, deberd proceder su cancelacién. No obstante lo anterior, eliminar un
registro que de facto se encuentra en uso, pero por falta de alguna formalidad se
determina que no lo esta, a nuestra consideracion, dicha afirmacion va en contra

del espiritu de la norma.

La discusion en torno a este tema se ha llevado en relacion al requisito
contemplado por el articulo 62 de la ley, consistente en registrar las licencias de
uso de marca ante el Instituto para que surta efectos contra terceros, en donde

nuestra Corte ha dado, aparentemente, respuesta a este tema.
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En efecto, como fue expuesto en el capitulo anterior, nuestra Suprema Corte
de Justicia de la Nacién (SCJIN) se ha pronunciado en cuanto a la interpretacion
del articulo 133 constitucional, especificamente, en relacion a la jerarquizacién de

los tratados internacionales dentro del sistema juridico nacional.

En virtud de lo anterior, derivado del Amparo en Revisibn 1475/98,
promovido por el Sindicato Nacional de Controladores de Transito Aéreo, la SCIN
determiné que los tratados internacionales se encuentra en un segundo plano
inmediatamente debajo de la propia Constitucién y por encima del derecho federal
y local. Por lo tanto, esta clase de compromisos internacionales son asumidos por
el Estado mexicano en su conjunto y comprometen a todas las autoridades frente

a la comunidad internacional.

Asimismo, ocho afios después de que la Corte haya fijado el criterio
comentado, como producto del Amparo en Revisién 120/2002, promovido por la
empresa denominada Mc Cain México, S.A. de C.V., se reconsidero la ubicacion
jerarquica de los tratados internacionales dentro del sistema juridico mexicano, en
donde se concluyé que “los tratados internacionales se ubican jerarquicamente
debajo de la Constitucién Federal y por encima de las leyes generales, federales y
locales”. Lo anterior, ya que al suscribir el Estado Mexicano compromisos de
caracter internacional, de conformidad con lo dispuesto en la Convencion de
Viena sobre el Derecho de los Tratados entre los Estados y Organizaciones
Internacionales, asi como del principio internacional “pacta sunt servanda”, aquel
contrae obligaciones frente a la comunidad internacional, las cuales no podran
desconocerse invocando derecho interno, ya que lo contrario traeria consigo la

generacion de responsabilidad internacional.

A mayor abundamiento, todos aquellos compromisos internacionales que
haya suscrito el Estado Mexicano, comprometen a las autoridades federales y
locales frente e la comunidad internacional, toda vez que la ratificacion que realiza

el Senado de la Republica implica la expresién de la voluntad de la Federacion
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para adherirse a dicho acuerdo internacional, motivo por el cual, al encontrarse
dichas disposiciones en un plano superior a nuestra legislacion general, federal y
local, asi como en uno inferior a nuestra Constitucion Politica, la aplicacion de la
norma internacional es de estricto cumplimiento de conformidad con lo contenido

en el articulo 133 constitucional al considerarlos Ley Suprema de la Union.

Por otro lado, partiendo del criterio adoptado por la Corte, tenemos que en
materia de propiedad intelectual, existe un tratado que por su amplia aceptacion
entre sus paises miembros, como por lo novedoso de sus medios de solucion de
controversias y mecanismos coercitivos de cumplimiento, derivados de su
herencia institucional vinculada a la Organizacion Mundial del Comercio, se ha
convertido en el estdndar de proteccion minima a nivel internacional, hablamos
concretamente del Acuerdo sobre los Aspecto de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados al Comercio, conocido como ADPIC o TRIPS (por sus

siglas en Inglés).

La filosofia del ADPIC, es transparente y simple, al establecer un régimen
uniforme que privilegia la substancia sobre la mera formalidad. Esta filosofia
podria sintetizarse en el articulo 41 de ese acuerdo, el cual requiere de los
Estados signatarios la instrumentacion de una proteccion efectiva, es decir, un
régimen que vaya mas all4d de la introduccion de leyes, el establecimiento de

mecanismos o instancias publicas o la resolucion formal de controversias.

Aunado a lo anterior, el ADPIC exige que haya una materializacién
sustancial, real y efectiva de la proteccién de derechos de propiedad intelectual en
cada caso especifico, es decir, exige un grado de compromiso serio a cada uno
de sus suscriptores a efecto de implementar un sistema de proteccion a los
derechos de propiedad intelectual que cumpla a cabalidad con cada uno de los

elementos antes mencionados.
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Ahora bien, entrando en materia, el articulo 19, inciso 2 del ADPIC, dispone

lo siguiente:

“Requisito de uso

1...

2. Cuando esté controlada por el titular, se considerara
que la utilizacion de una marca de fabrica o de comercio por
otra persona constituye uso de la marca a efecto de

mantener el registro.”

Como puede advertirse de la simple lectura, no contempla requisito alguno
de registro o inscripcion de las licencias de marca. Por lo contrario, sefiala
expresamente que cuando un tercero utiliza una marca, el uso que haga ese
tercero beneficia al titular, siempre y cuando dicho uso esté controlado por el

titular de la marca en cuestion.

Bajo este esquema, consideramos resulta claro el conflicto que se presenta.
Por un lado, la Ley de la Propiedad Industrial exige la inscripcion de las licencias
de marca, sin embargo, por otro, los tratados internacionales, hoy pilares en

materia de propiedad intelectual, eliminan este requisito.

La solucion a este conflicto es clara de conformidad con los criterios emitidos
por nuestra Corte, en relacidén a la jerarquizacion de los tratados internacionales
dentro de nuestro sistema juridico. Hoy por hoy, los compromisos de caracter

internacional se encuentran en nivel preferentes respecto de la legislacion local.

Entendido lo anterior, podemos afirmar que el ADPIC ostenta una aplicacion

preferente respecto a la Ley de la Propiedad Industrial.

Por lo tanto, con el solo hecho de que a la persona a la que se le acusa la

caducidad de su marca demuestre con elementos suficientes que un tercero, en
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su calidad de licenciatario de la marca, utiliza la marca en cuestion, sin que dicha
licencia se encuentre registrada ante el IMPI, es razon suficiente para determinar

la improcedencia de la solicitud administrativa de caducidad en cuestion.

En efecto, de conformidad con el espiritu de la norma, los requisitos de uso
son precisamente exigir que las marcas registradas se utilicen en el comercio,
cumpliendo el fin para el cual fueron creadas, es decir, distinguir los productos y
servicios para las cuales fueron solicitadas. Sin embargo, es claro que aquellos

registros que no estan siendo utilizados, deben ser cancelados.

Por lo tanto, consideramos que el permitir la existencia de un registro que de
facto esta siendo usado por su licenciatario va en total armonia con la ratio legis

de la norma.

No obstante lo anterior, viene a la mente el explicar por qué el requisito
contemplado por la Ley de la Propiedad Industrial, consistente en registrar la
licencia de marca respectiva para que surta efectos en contra de terceros, siga

vigente.

El dejar vigentes preceptos de la ley inaplicables causa importantes
conflictos, tanto juridicos, como financieros. En efecto, ocasionan conflictos
juridicos, en virtud de que se generaran innumerables litigios relacionados a la
interpretacion y aplicacion de la norma en cuestion. Asimismo, se generan
conflictos de caracter financiero que se ven reflejados no en el gobernado, sino en
las arcas de la Nacién, ya que para resolver dichos conflictos de caracter juridico,
es obvia la necesidad de capital suficiente para poder accionar el aparato
jurisdiccional del Estado a efecto de emitir una resolucion en donde todos

sabemos el resultado con anticipacion.

Dichos conflictos no son de estricta necesidad ventilarlos, consideramos que

el Constituyente, en armonia con los criterios expuestos por la Corte, debe
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realizar un esfuerzo mayor para lograr una efectiva adecuacion de la norma local
a la norma internacional. La eliminacion del requisito contemplado por el articulo
62 de la ley, no tiene mas cabida en nuestro sistema juridico. Consideramos que
las desventajas en mantener dicha disposicion se acrecientan frente a las
posibles ventajas que pueda ofrecer el hecho de continuar vigente dicho precepto

juridico.

En caso de verdaderamente sostener la importancia de los acuerdos
internacionales como nuestra Corte ha establecido, debemos actuar en
congruencia a ello. Hoy en dia gran parte de los nacionales contintan registrando
las licencias de uso de marca correspondientes, pagando la tarifa correspondiente
y esperando de 3 a 6 meses en obtener la inscripcion correspondiente, sin
embargo, atendiendo a los tratados internacionales suscritos por el Estado
Mexicano, lo cuales obligan todos sus nacionales y autoridades, esto ya no debe
de continuar asi. El Estado esta obteniendo recursos que de conformidad con la

propia Corte, ya no existe causa alguna del por qué continuar haciéndolo.

Podemos concluir este trabajo mencionando que no existe sentido alguna
para que el legislador deje vigente lo contenido por la Ley de la Propiedad
Industrial. Por un lado, el Estado estd obteniendo ingresos por concepto del
registro de la licencia de marca respectiva, pero por otro, esta realizando gastos
innecesarios para atender cualquier conflicto que llegue a presentarse en relacion
a la interpretacion y aplicacion de dicha disposicion. No existen beneficios
importantes, tanto juridicos como financieros para que siga surtiendo efectos

dicha norma.

La interpretacién de la Corte del articulo 133 constitucional es trascendente
para todo nuestro sistema juridico. En nuestra materia, ha aportado el apoyo
suficiente para lograr una proteccion efectiva de los derechos de propiedad
intelectual frente a la comunidad internacional, lo cual representa, por su propia

naturaleza, un mayor interés e inversion en nuestro pais. Por lo tanto,
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consideramos que nuestro legislador debe actuar de acuerdo a ello, iniciando con

la depuracion de todas aquellas disposiciones que flagrantemente vayan en

contra de la esencia de los tratados internacionales suscritos por México, ya que

como pudimos apreciar a lo largo del presente trabajo, el permitir al titular de una

marca acreditar el uso de su marca con facturas expedidas por su licenciatario,

sin tener que cumplir con formalidades ya inaplicables, va en armonia a los

principios y naturaleza de los pilares de la propiedad intelectual.

Por ultimo, a efecto de ilustrar el tema hasta ahora desarrollado, a

continuacion se cita el texto del ADPIC.

PARTE Il

“ANEXO 1C

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

PARTE I DISPOSICIONES GENERALES Y PRINCIPIOS

BASICOS

NORMAS RELATIVAS A LA EXISTENCIA, ALCANCE Y
EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD

INTELECTUAL

oA LNE

© N

PARTE Il

Derecho de autor y derechos conexos
Marcas de fabrica o de comercio
Indicaciones geograficas

Dibujos y modelos industriales

Patentes

Esquemas de trazado (topografias) de los
circuitos integrados

Proteccion de la informacion no divulgada
Control de las préacticas anticompetitivas en las
licencias contractuales

OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE

PROPIEDAD INTELECTUAL
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PARTE IV

1. Obligaciones generales
administrativos

2. Procedimientos y recursos civiles y

3. Medidas provisionales

4. Prescripciones especiales relacionadas con las
medidas en frontera

5. Procedimientos penales

ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS DE
PROPIEDAD INTELECTUAL Y PROCEDIMIENTOS
CONTRADICTORIOS RELACIONADOS

PARTE V PREVENCION Y SOLUCION DE
DIFERENCIAS

PARTE VI DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PARTE VII DISPOSICIONES INSTITUCIONALES;

DISPOSICIONES FINALES

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

Los Miembros,

Deseosos de reducir las distorsiones del comercio
internacional y los obstaculos al mismo, y teniendo en cuenta la
necesidad de fomentar una proteccion eficaz y adecuada de los
derechos de propiedad intelectual y de asegurarse de que las
medidas y procedimientos destinados a hacer respetar dichos
derechos no se conviertan a su vez en obstaculos al comercio
legitimo;

Reconociendo, para este fin, la necesidad de nuevas normas
y disciplinas relativas a:

a) la aplicabilidad de los principios basicos del GATT de 1994 y
de los acuerdos o convenios internacionales pertinentes en
materia de propiedad intelectual,
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b) la provisidbn de normas y principios adecuados relativos a la
existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad
intelectual relacionados con el comercio;

c) la provision de medios eficaces y apropiados para hacer
respetar los derechos de propiedad intelectual relacionados
con el comercio, tomando en consideracion las diferencias
entre los sistemas juridicos nacionales;

d) la provision de procedimientos eficaces y &giles para la
prevencion y solucién multilaterales de las diferencias entre los
gobiernos; y

e) disposiciones transitorias encaminadas a conseguir la mas
plena participacion en los resultados de las negociaciones;

Reconociendo la necesidad de un marco multilateral de
principios, normas Yy disciplinas relacionados con el comercio
internacional de mercancias falsificadas;

Reconociendo que los derechos de propiedad intelectual son
derechos privados;

Reconociendo los objetivos fundamentales de politica
general publica de los sistemas nacionales de proteccion de los
derechos de propiedad intelectual, con inclusién de los
objetivos en materia de desarrollo y tecnologia;

Reconociendo asimismo las necesidades especiales de los
paises menos adelantados Miembros por lo que se refiere a la
aplicacion, a nivel nacional, de las leyes y reglamentos con la
maxima flexibilidad requerida para que esos paises estén en
condiciones de crear una base tecnolégica sélida y viable;

Insistiendo en la importancia de reducir las tensiones
mediante el logro de compromisos mas firmes de resolver por
medio de procedimientos multilaterales las diferencias sobre
cuestiones de propiedad intelectual relacionadas con el
comercio;

Deseosos de establecer unas relaciones de mutuo apoyo
entre la OMC y la Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual (denominada en el presente Acuerdo "OMPI") y
otras organizaciones internacionales competentes;

Convienen en lo siguiente:
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PARTE |

DISPOSICIONES GENERALES Y PRINCIPIOS BASICOS
Articulo 1

Naturaleza y alcance de las obligaciones

1. Los Miembros aplicaran las disposiciones del presente
Acuerdo. Los Miembros podran prever en su legislacion,
aungue no estaran obligados a ello, una proteccién mas amplia
gue la exigida por el presente Acuerdo, a condicion de que tal
proteccion no infrinja las disposiciones del mismo. Los
Miembros podran establecer libremente el método adecuado
para aplicar las disposiciones del presente Acuerdo en el marco
de su propio sistema y practica juridicos.

2. A los efectos del presente Acuerdo, la expresiéon "propiedad
intelectual" abarca todas las categorias de propiedad intelectual
gue son objeto de las secciones 1 a 7 de la Parte Il.

3. Los Miembros concederan a los nacionales de los demas
Miembros'® el trato previsto en el presente Acuerdo. Respecto
del derecho de propiedad intelectual pertinente, se entendera
por nacionales de los demas Miembros las personas fisicas o
juridicas que cumplirian los criterios establecidos para poder
beneficiarse de la proteccion en el Convenio de Paris (1967), el
Convenio de Berna (1971), la Convencibn de Roma y el
Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos
Integrados, si todos los Miembros de la OMC fueran miembros
de esos convenios.’®> Todo Miembro que se valga de las
posibilidades estipuladas en el péarrafo 3 del articulo 5 o en el
parrafo 2 del articulo 6 de la Convencién de Roma lo notificara

¥ por el término "nacionales" utilizado en el presente Acuerdo se entender4, en el caso de un territorio
aduanero distinto Miembro de la OMC, las personas fisicas o juridicas que tengan domicilio o un
establecimiento industrial o comercial, real y efectivo, en ese territorio aduanero.

20 En el presente Acuerdo, por "Convenio de Paris" se entiende el Convenio de Paris para la Proteccion de la
Propiedad Industrial; la mencién "Convenio de Paris (1967)" se refiere al Acta de Estocolmo de ese
Convenio, de fecha 14 de julio de 1967. Por "Convenio de Berna", se entiende el Convenio de Berna para la
Proteccion de las Obras Literarias y Artisticas; la mencion "Convenio de Berna (1971)" se refiere al Acta de
Paris de ese Convenio, de 24 de julio de 1971. Por "Convencion de Roma" se entiende la Convencion
Internacional sobre la Proteccion de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, de los Productores de Fonogramas
y los Organismos de Radiodifusion, adoptada en Roma el 26 de octubre de 1961. Por "Tratado sobre la
Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados” (Tratado IPIC) se entiende el Tratado sobre la
Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados, adoptado en Washington el 26 de mayo de 1989.
Por "Acuerdo sobre la OMC" se entiende el Acuerdo por el que se establece la OMC.

81



segun lo previsto en esas disposiciones al Consejo de los
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio (el "Consejo de los ADPIC").

Articulo 2
Convenios sobre propiedad intelectual

1. En lo que respecta a las Partes II, lll y IV del presente
Acuerdo, los Miembros cumpliran los articulos 1 a 12 y el
articulo 19 del Convenio de Paris (1967).

2. Ninguna disposicion de las Partes | a IV del presente
Acuerdo ira en detrimento de las obligaciones que los
Miembros puedan tener entre si en virtud del Convenio de
Paris, el Convenio de Berna, la Convencion de Roma y el
Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos
Integrados.

Articulo 3
Trato nacional

1. Cada Miembro concedera a los nacionales de los demés
Miembros un trato no menos favorable que el que otorgue a
sus propios nacionales con respecto a la proteccién® de la
propiedad intelectual, a reserva de las excepciones ya previstas
en, respectivamente, el Convenio de Paris (1967), el Convenio
de Berna (1971), la Convencién de Roma o el Tratado sobre la
Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados. En
lo que concierne a los artistas intérpretes o ejecutantes, los
productores de fonogramas y los organismos de radiodifusion,
esta obligacién so6lo se aplica a los derechos previstos en el
presente Acuerdo. Todo Miembro que se valga de las
posibilidades estipuladas en el articulo 6 del Convenio de
Berna (1971) o en el parrafo 1 b) del articulo 16 de la
Convencién de Roma lo notificara segun lo previsto en esas
disposiciones al Consejo de los ADPIC.

2 A los efectos de los articulos 3 y 4, la "protecci 6n" comprender4 los aspectos relativos a la existencia,
adquisicién, alcance, mantenimiento y observancia de los derechos de propiedad intelectual asi como los
aspectos relativos al ejercicio de los derechos de propiedad intelectual de que trata especificamente este
Acuerdo.



2. Los Miembros podran recurrir a las excepciones permitidas
en el parrafo 1 en relacién con los procedimientos judiciales y
administrativos, incluida la designacion de un domicilio legal o
el nombramiento de un agente dentro de la jurisdiccion de un
Miembro, solamente cuando tales excepciones sean
necesarias para conseguir el cumplimiento de leyes vy
reglamentos que no sean incompatibles con las disposiciones
del presente Acuerdo, y cuando tales practicas no se apliquen
de manera que constituya una restriccion encubierta del
comercio.

Articulo 4
Trato de la nacién mas favorecida

Con respecto a la proteccion de la propiedad intelectual,
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. Quedan exentos de esta obligacién toda
ventaja, favor, privilegio o inmunidad concedidos por un
Miembro que:

a) se deriven de acuerdos internacionales sobre asistencia
judicial o sobre observancia de la ley de caracter general y no
limitados especificamente a la proteccién de la propiedad
intelectual,

b) se hayan otorgado de conformidad con las disposiciones del
Convenio de Berna (1971) o de la Convencién de Roma que
autorizan que el trato concedido no esté en funcion del trato
nacional sino del trato dado en otro pais;

c) se refieran a los derechos de los artistas intérpretes o
ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos
de radiodifusion, que no estén previstos en el presente
Acuerdo;

d) se deriven de acuerdos internacionales relativos a la
proteccion de la propiedad intelectual que hayan entrado en
vigor antes de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, a
condicién de que esos acuerdos se notifiquen al Consejo de los
ADPIC y no constituyan una discriminacion arbitraria o
injustificable contra los nacionales de otros Miembros.
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Articulo 5

Acuerdos multilaterales sobre adquisicion
y mantenimiento de la proteccion

Las obligaciones derivadas de los articulos 3 y 4 no se
aplican a los procedimientos para la adquisicion vy
mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual,
estipulados en acuerdos multilaterales concertados bajo los
auspicios de la OMPI.

Articulo 6
Agotamiento de los derechos

Para los efectos de la solucion de diferencias en el marco
del presente Acuerdo, a reserva de lo dispuesto en los articulos
3 y 4 no se hara uso de ninguna disposicion del presente
Acuerdo en relacion con la cuestion del agotamiento de los
derechos de propiedad intelectual.

Articulo 7
Objetivos

La proteccion y la observancia de los derechos de propiedad
intelectual deberan contribuir a la promocién de la innovacion
tecnologica y a la transferencia y difusion de la tecnologia, en
beneficio reciproco de los productores y de los usuarios de
conocimientos tecnolégicos y de modo que favorezcan el
bienestar social y economico y el equilibrio de derechos y
obligaciones.

Articulo 8
Principios

1. Los Miembros, al formular o modificar sus leyes vy
reglamentos, podran adoptar las medidas necesarias para
proteger la salud publica y la nutriciébn de la poblacién, o para
promover el interés publico en sectores de importancia vital
para su desarrollo socioecondémico y tecnoldgico, siempre que
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esas medidas sean compatibles con lo dispuesto en el
presente Acuerdo.

2. Podra ser necesario aplicar medidas apropiadas, siempre
gue sean compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo,
para prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual
por sus titulares o el recurso a practicas que limiten de manera
injustificable el comercio o redunden en detrimento de la
transferencia internacional de tecnologia.

PARTE Il

NORMAS RELATIVAS A LA EXISTENCIA, ALCANCE Y
EJERCICIO
DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

SECCION 1: DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS
CONEXOS

Articulo 9
Relacién con el Convenio de Berna

1. Los Miembros observaran los articulos 1 a 21 del Convenio
de Berna (1971) y el Apéndice del mismo. No obstante, en
virtud del presente Acuerdo ningin Miembro tendra derechos ni
obligaciones respecto de los derechos conferidos por el articulo
6bis de dicho Convenio ni respecto de los derechos que se
derivan del mismo.

2. La proteccion del derecho de autor abarcaré las expresiones
pero no las ideas, procedimientos, métodos de operacion o
conceptos matema ticos en si.

Articulo 10

Programas de ordenador y compilaciones de datos

1. Los programas de ordenador, sean programas fuente o

programas objeto, seran protegidos como obras literarias en
virtud del Convenio de Berna (1971).
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2. Las compilaciones de datos o de otros materiales, en forma
legible por méaquina o en otra forma, que por razones de la
seleccibn o disposicion de sus contenidos constituyan
creaciones de cardcter intelectual, seran protegidas como tales.
Esa proteccion, que no abarcara los datos o materiales en si
mismos, se entendera sin perjuicio de cualquier derecho de
autor que subsista respecto de los datos o materiales en si
Mismos.

Articulo 11
Derechos de arrendamiento

Al menos respecto de los programas de ordenador y de las
obras cinematograficas, los Miembros conferiran a los autores y
a sus derechohabientes el derecho de autorizar o prohibir el
arrendamiento comercial al publico de los originales o copias
de sus obras amparadas por el derecho de autor. Se
exceptuara a un Miembro de esa obligacion con respecto a las
obras cinematograficas a menos que el arrendamiento haya
dado lugar a una realizacion muy extendida de copias de esas
obras que menoscabe en medida importante el derecho
exclusivo de reproduccion conferido en dicho Miembro a los
autores y sus derechohabientes. En lo referente a los
programas de ordenador, esa obligacion no se aplica a los
arrendamientos cuyo objeto esencial no sea el programa en si.

Articulo 12
Duracion de la proteccion

Cuando la duracion de la proteccion de una obra que no sea
fotografica o de arte aplicado se calcule sobre una base distinta
de la vida de una persona fisica, esa duracion sera de no
menos de 50 afos contados desde el final del afio civil de la
publicacion autorizada o, a falta de tal publicacion autorizada
dentro de un plazo de 50 afios a partir de la realizacion de la
obra, de 50 afios contados a partir del final del afio civil de su
realizacion.

Articulo 13

Limitaciones y excepciones
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Los Miembros circunscribiran las limitaciones o excepciones
impuestas a los derechos exclusivos a determinados casos
especiales que no atenten contra la explotacién normal de la
obra ni causen un perjuicio injustificado a los intereses
legitimos del titular de los derechos.

Articulo 14

Proteccion de los artistas intérpretes o ejecutantes, los
productores de fonogramas
(grabaciones de sonido) y los organismos de radiodifusion

1. En lo que respecta a la fijacidbn de sus interpretaciones o
ejecuciones en un fonograma, los artistas intérpretes o
ejecutantes tendra n la facultad de impedir los actos siguientes
cuando se emprendan sin su autorizacién: la fijacion de sus
interpretaciones o ejecuciones no fijadas y la reproduccion de
tal fijacion. Los artistas intérpretes o ejecutantes tendran
asimismo la facultad de impedir los actos siguientes cuando se
emprendan sin su autorizacién: la difusibn por medios
inalambricos 'y la comunicacion al publico de sus
interpretaciones o ejecuciones en directo.

2. Los productores de fonogramas tendran el derecho de
autorizar o prohibir la reproduccion directa o indirecta de sus
fonogramas.

3. Los organismos de radiodifusion tendran el derecho de
prohibir los actos siguientes cuando se emprendan sin su
autorizacion: la fijacién, la reproduccion de las fijaciones y la
retransmision por medios inalambricos de las emisiones, asi
como la comunicacion al publico de sus emisiones de
televisién. Cuando los Miembros no concedan tales derechos a
los organismos de radiodifusidon, daran a los titulares de los
derechos de autor sobre la materia objeto de las emisiones la
posibilidad de impedir los actos antes mencionados, a reserva
de lo dispuesto en el Convenio de Berna (1971).

4. Las disposiciones del articulo 11 relativas a los programas
de ordenador se aplicaran mutatis mutandis a los productores
de fonogramas y a todos los demas titulares de los derechos
sobre los fonogramas segun los determine la legislacién de
cada Miembro. Si, en la fecha de 15 de abril de 1994, un
Miembro aplica un sistema de remuneracion equitativa de los
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titulares de derechos en lo que se refiere al arrendamiento de
fonogramas, podrd mantener ese sistema siempre que el
arrendamiento comercial de los fonogramas no esté
produciendo menoscabo importante de los derechos exclusivos
de reproduccion de los titulares de los derechos.

5. La duracion de la proteccion concedida en virtud del
presente Acuerdo a los artistas intérpretes o ejecutantes y los
productores de fonogramas no podra ser inferior a 50 afos,
contados a partir del final del afo civil en que se haya realizado
la fijacidn o haya tenido lugar la interpretacion o ejecuci 6n. La
duracion de la proteccion concedida con arreglo al parrafo 3 no
podra ser inferior a 20 afios contados a partir del final del a o
civil en que se haya realizado la emision.

6. En relacién con los derechos conferidos por los parrafos 1, 2
y 3, todo Miembro podra establecer condiciones, limitaciones,
excepciones y reservas en la medida permitida por la
Convencion de Roma. No obstante, las disposiciones del
articulo 18 del Convenio de Berna (1971) también se aplicaran
mutatis mutandis a los derechos que sobre los fonogramas
corresponden a los artistas intérpretes o ejecutantes y los
productores de fonogramas.

SECCION 2: MARCAS DE FABRICA O DE COMERCIO
Articulo 15
Materia objeto de proteccion

1. Podr4a constituir una marca de fabrica o de comercio
cualquier signo o combinacién de signos que sean capaces de
distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras
empresas. Tales signos podran registrarse como marcas de
fabrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos los
nombres de persona, las letras, los numeros, los elementos
figurativos y las combinaciones de colores, asi como cualquier
combinacion de estos signos. Cuando los signos no sean
intrinsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios
pertinentes, los Miembros podran supeditar la posibilidad de
registro de los mismos al caracter distintivo que hayan
adquirido mediante su uso. Los Miembros podran exigir como
condicion para el registro que los signos sean perceptibles
visualmente.
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2. Lo dispuesto en el parrafo 1 no se entendera en el sentido
de que impide a un Miembro denegar el registro de una marca
de fabrica o de comercio por otros motivos, siempre que estos
no contravengan las disposiciones del Convenio de Paris
(1967).

3. Los Miembros podran supeditar al uso la posibilidad de
registro. No obstante, el uso efectivo de una marca de fabrica
o de comercio no sera condicion para la presentacion de una
solicitud de registro. No se denegara ninguna solicitud por el
solo motivo de que el uso pretendido no ha tenido lugar antes
de la expiracion de un periodo de tres afios contado a partir de
la fecha de la solicitud.

4. La naturaleza del producto o servicio al que la marca de
fabrica o de comercio ha de aplicarse no sera en ningln caso
obstaculo para el registro de la marca.

5. Los Miembros publicardn cada marca de fébrica o de
comercio antes de su registro o sin demora después de él, y
ofrecerdn una oportunidad razonable de pedir la anulacién del
registro. Ademas los Miembros podran ofrecer la oportunidad
de oponerse al registro de una marca de fabrica o de comercio.

Articulo 16
Derechos conferidos

1. El titular de una marca de fabrica o de comercio registrada
gozara del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera
terceros, sin su consentimiento, utlicen en el curso de
operaciones comerciales signos idénticos o similares para
bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos
para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé
lugar a probabilidad de confusion. En el caso de que se use un
signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumird
gue existe probabilidad de confusion. Los derechos antes
mencionados se entenderan sin perjuicio de ninguno de los
derechos existentes con anterioridad y no afectaran a la
posibilidad de los Miembros de reconocer derechos basados en
el uso.

2. El articulo 6bis del Convenio de Paris (1967) se aplicara
mutatis mutandis a los servicios. Al determinar si una marca de
fabrica o de comercio es notoriamente conocida, los Miembros
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tomaran en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector
pertinente del publico inclusive la notoriedad obtenida en el
Miembro de que se trate como consecuencia de la promocién
de dicha marca.

3. El articulo 6bis del Convenio de Paris (1967) se aplicara
mutatis mutandis a bienes o servicios que no sean similares a
aguellos para los cuales una marca de fabrica o de comercio ha
sido registrada, a condicion de que el uso de esa marca en
relacion con esos bienes o servicios indique una conexion entre
dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a
condicion de que sea probable que ese uso lesione los
intereses del titular de la marca registrada.

Articulo 17
Excepciones

Los Miembros podran establecer excepciones limitadas de
los derechos conferidos por una marca de fabrica o de
comercio, por ejemplo el uso leal de términos descriptivos, a
condicién de que en ellas se tengan en cuenta los intereses
legitimos del titular de la marca y de terceros.

Articulo 18
Duracion de la proteccion

El registro inicial de una marca de fabrica o de comercio y
cada una de las renovaciones del registro tendran una duracion
de no menos de siete afios. El registro de una marca de
fabrica o de comercio sera renovable indefinidamente.

Articulo 19
Requisito de uso

1. Si para mantener el registro se exige el uso, el registro sélo
podrd anularse después de un periodo ininterrumpido de tres
aflos como minimo de falta de uso, a menos que el titular de la
marca de fabrica o de comercio demuestre que hubo para ello
razones vélidas basadas en la existencia de obstaculos a dicho
uso. Se reconoceran como razones validas de falta de uso las
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circunstancias que surjan independientemente de la voluntad
del titular de la marca y que constituyan un obstaculo al uso de
la misma, como las restricciones a la importacion u otros
requisitos oficiales impuestos a los bienes o0 servicios
protegidos por la marca.

2. Cuando esté controlada por el titular, se considerara que la
utilizaciébn de una marca de fabrica o de comercio por otra
persona constituye uso de la marca a los efectos de mantener
el registro.

Articulo 20
Otros requisitos

No se complicara injustificablemente el uso de una marca de
fabrica o de comercio en el curso de operaciones comerciales
con exigencias especiales, como por ejemplo el uso con otra
marca de fabrica o de comercio, el uso en una forma especial o
el uso de una manera que menoscabe la capacidad de la
marca para distinguir los bienes o servicios de una empresa de
los de otras empresas. Esa disposicion no impedira la
exigencia de que la marca que identifigue a la empresa
productora de los bienes o servicios sea usada juntamente,
pero no vinculadamente, con la marca que distinga los bienes o
servicios especificos en cuestion de esa empresa.

Articulo 21
Licencias y cesion

Los Miembros podran establecer las condiciones para las
licencias y la cesion de las marcas de fabrica o de comercio,
guedando entendido que no se permitiran las licencias
obligatorias de marcas de fabrica o de comercio y que el titular
de una marca de fabrica o de comercio registrada tendra
derecho a cederla con o sin la transferencia de la empresa a
que pertenezca la marca.

SECCION 3: INDICACIONES GEOGRAFICAS

Articulo 22
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Proteccion de las indicaciones geograficas

1. A los efectos de lo dispuesto en el presente Acuerdo,
indicaciones geograficas son las que identifiquen un producto
como originario del territorio de un Miembro o de una region o
localidad de ese territorio, cuando determinada calidad,
reputacion, u otra caracteristica del producto sea imputable
fundamentalmente a su origen geogréafico.

2. En relacion con las indicaciones geogréficas, los Miembros
arbitraran los medios legales para que las partes interesadas
puedan impedir:

a) la utilizacién de cualquier medio que, en la designacion o
presentacion del producto, indique o sugiera que el producto de
gue se trate proviene de una regién geogréfica distinta del
verdadero lugar de origen, de modo que induzca al publico a
error en cuanto al origen geografico del producto;

b) cualquier otra utilizacion que constituya un acto de
competencia desleal, en el sentido del articulo 10bis del
Convenio de Paris (1967).

3. Todo Miembro, de oficio si su legislacion lo permite, o a
peticibn de una parte interesada, denegara o invalidara el
registro de una marca de fabrica o de comercio que contenga o
consista en una indicacion geogréfica respecto de productos no
originarios del territorio indicado, si el uso de tal indicacion en la
marca de fabrica o de comercio para esos productos en ese
Miembro es de naturaleza tal que induzca al publico a error en
cuanto al verdadero lugar de origen.

4. La proteccién prevista en los parrafos 1, 2 y 3 sera aplicable
contra toda indicaciébn geografica que, aunque literalmente
verdadera en cuanto al territorio, region o localidad de origen
de los productos, dé al publico una idea falsa de que éstos se
originan en otro territorio.

Articulo 23

Proteccion adicional de las indicaciones geograficas
de los vinos y bebidas espirituosas

1. Cada Miembro establecera los medios legales para que las
partes interesadas puedan impedir la utilizacion de una



indicacion geografica que identifique vinos para productos de
ese género que no sean originarios del lugar designado por la
indicacion geografica de que se trate, o que identifique bebidas
espirituosas para productos de ese género que no sean
originarios del lugar designado por la indicacién geografica en
cuestion, incluso cuando se indique el verdadero origen del
producto o se utilice la indicacidon geografica traducida o

acompanada de expresiones tales como "clase", "tipo", "estilo",
"imitacion” u otras analogas. %

2. De oficio, si la legislacion de un Miembro lo permite, 0 a
peticion de una parte interesada, el registro de toda marca de
fabrica o de comercio para vinos que contenga o0 consista en
una indicacion geogréfica que identifique vinos, o para bebidas
espirituosas que contenga o0 consista en una indicacion
geografica que identifique bebidas espirituosas, se denegara o
invalidara para los vinos o las bebidas espirituosas que no
tengan ese origen.

3. En el caso de indicaciones geograficas homdnimas para los
vinos, la proteccion se conceder4d a cada indicacion con
sujecion a lo dispuesto en el parrafo 4 del articulo 22. Cada
Miembro establecera las condiciones practicas en que se
diferenciaran entre si las indicaciones hom 6nimas de que se
trate, teniendo en cuenta la necesidad de asegurarse de que
los productores interesados reciban un trato equitativo y que
los consumidores no sean inducidos a error.

4. Para facilitar la proteccion de las indicaciones geogréficas
para los vinos, en el Consejo de los ADPIC se entablaran
negociaciones sobre el establecimiento de un sistema
multilateral de notificacion y registro de las indicaciones
geograficas de vinos que sean susceptibles de proteccion en
los Miembros participantes en ese sistema.

Articulo 24
Negociaciones internacionales; excepciones
1. Los Miembros convienen en entablar negociaciones

encaminadas a mejorar la proteccion de las indicaciones
geograficas determinadas segu n lo dispuesto en el articulo 23.

%2 En lo que respecta a estas obligaciones, los Miembros podran, sin perjuicio de lo dispuesto en la primera
frase del articulo 42, prever medidas administrativas para lograr la observancia.



Ningun Miembro se valdra de las disposiciones de los parrafos
4 a 8 para negarse a celebrar negociaciones o a concertar
acuerdos bilaterales o multilaterales. En el contexto de tales
negociaciones, los Miembros se mostraran dispuestos a
examinar la aplicabilidad continuada de esas disposiciones a
las indicaciones geogréficas determinadas cuya utilizacion sea
objeto de tales negociaciones.

2. El Consejo de los ADPIC mantendra en examen la
aplicacién de las disposiciones de la presente Seccion; el
primero de esos examenes se llevar a a cabo dentro de los dos
afos siguientes a la entrada en vigor del Acuerdo sobre la
OMC. Toda cuestion que afecte al cumplimiento de las
obligaciones establecidas en estas disposiciones podra
plantearse ante el Consejo que, a peticion de cualquiera de los
Miembros, celebrara consultas con cualquiera otro Miembro o
Miembros sobre las cuestiones para las cuales no haya sido
posible encontrar una solucion satisfactoria mediante consultas
bilaterales o plurilaterales entre los Miembros interesados. El
Consejo adoptara las medidas que se acuerden para facilitar el
funcionamiento y favorecer los objetivos de la presente
Seccidn.

3. Al aplicar esta Seccidén, ningun Miembro reducird la
proteccion de las indicaciones geograficas que existia en € |
inmediatamente antes de la fecha de entrada en vigor del
Acuerdo sobre la OMC.

4. Ninguna de las disposiciones de esta Seccion impondra a un
Miembro la obligacion de impedir el uso continuado y similar de
una determinada indicacion geogréafica de otro Miembro, que
identifique vinos o bebidas espirituosas en relacion con bienes
0 servicios, por ninguno de sus nacionales o domiciliarios que
hayan utilizado esa indicacion geografica de manera continua
para esos mismos bienes o0 servicios, u otros afines, en el
territorio de ese Miembro a) durante 10 afios como minimo
antes de la fecha de 15 de abril de 1994, o b) de buena fe,
antes de esa fecha.

5. Cuando una marca de fabrica o de comercio haya sido
solicitada o registrada de buena fe, o cuando los derechos a
una marca de fabrica o de comercio se hayan adquirido
mediante su uso de buena fe:

a) antes de la fecha de aplicacion de estas disposiciones en
ese Miembro, segun lo establecido en la Parte VI; o
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b) antes de que la indicacion geografica estuviera protegida en
Su pais de origen;

las medidas adoptadas para aplicar esta Seccibn no
prejuzgaran la posibilidad de registro ni la validez del registro
de una marca de fabrica o de comercio, ni el derecho a hacer
uso de dicha marca, por el motivo de que ésta es idéntica o
similar a una indicacién geogréfica.

6. Nada de lo previsto en esta Seccion obligara a un Miembro a
aplicar sus disposiciones en el caso de una indicacion
geografica de cualquier otro Miembro utilizada con respecto a
bienes o servicios para los cuales la indicacion pertinente es
idéntica al término habitual en lenguaje corriente que es el
nombre comun de tales bienes o servicios en el territorio de ese
Miembro. Nada de lo previsto en esta Seccion obligara a un
Miembro a aplicar sus disposiciones en el caso de una
indicacion geografica de cualquier otro Miembro utilizada con
respecto a productos viticolas para los cuales la indicacion
pertinente es idéntica a la denominacion habitual de una
variedad de uva existente en el territorio de ese Miembro en la
fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.

7. Todo Miembro podra establecer que cualquier solicitud
formulada en el ambito de la presente Seccidn en relaciéon con
el uso o el registro de una marca de fabrica o de comercio ha
de presentarse dentro de un plazo de cinco afios contados a
partir del momento en que el uso lesivo de la indicacion
protegida haya adquirido notoriedad general en ese Miembro, o
a partir de la fecha de registro de la marca de fabrica o de
comercio en ese Miembro, siempre que la marca haya sido
publicada para entonces, si tal fecha es anterior a aquella en
que el uso lesivo adquiri6 notoriedad general en dicho
Miembro, con la salvedad de que la indicacién geografica no se
haya usado o registrado de mala fe.

8. Las disposiciones de esta Seccién no prejuzgaran en modo
alguno el derecho de cualquier persona a usar, en el curso de
operaciones comerciales, su nombre o el nombre de su
antecesor en la actividad comercial, excepto cuando ese
nombre se use de manera que induzca a error al publico.

9. El presente Acuerdo no impondra obligacion ninguna de
proteger las indicaciones geogréaficas que no estén protegidas
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o hayan dejado de estarlo en su pais de origen, o que hayan
caido en desuso en ese pais.

SECCION 4: DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES
Articulo 25
Condiciones para la proteccién

1. Los Miembros estableceran la proteccion de los dibujos y
modelos industriales creados independientemente que sean
nuevos u originales. Los Miembros podran establecer que los
dibujos y modelos no son nuevos u originales si no difieren en
medida significativa de dibujos o modelos conocidos o de
combinaciones de caracteristicas de dibujos o modelos
conocidos. Los Miembros podran establecer que esa
proteccion no se extendera a los dibujos y modelos dictados
esencialmente por consideraciones técnicas o funcionales.

2. Cada Miembro se asegurara de que las prescripciones que
hayan de cumplirse para conseguir la proteccion de los dibujos
0 modelos textiles -particularmente en lo que se refiere a costo,
examen y publicaciéon- no dificulten injustificablemente las
posibilidades de blusqueda y obtencion de esa proteccion. Los
Miembros tendran libertad para cumplir esta obligacion
mediante la legislacion sobre dibujos o modelos industriales o
mediante la legislacion sobre el derecho de autor.

Articulo 26
Proteccion

1. El titular de un dibujo o modelo industrial protegido tendra el
derecho de impedir que terceros, sin su consentimiento,
fabriquen, vendan o importen articulos que ostenten o
incorporen un dibujo o modelo que sea una copia, 0
fundamentalmente una copia, del dibujo o modelo protegido,
cuando esos actos se realicen con fines comerciales.

2. Los Miembros podran prever excepciones limitadas de la
proteccion de los dibujos y modelos industriales, a condicién de
gue tales excepciones no atenten de manera injustificable
contra la explotacion normal de los dibujos y modelos
industriales protegidos ni causen un perjuicio injustificado a los
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legitimos intereses del titular del dibujo o modelo protegido,
teniendo en cuenta los intereses legitimos de terceros.

3. La duracién de la proteccion otorgada equivaldra a 10 afios
como minimo.

SECCION 5: PATENTES
Articulo 27
Materia patentable

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los parrafos 2 y 3, las
patentes podran obtenerse por todas las invenciones, sean de
productos o de procedimientos, en todos los campos de la
tecnologia, siempre que sean nuevas, entrafien una actividad
inventiva y sean susceptibles de aplicacién industrial.”®  Sin
perjuicio de lo dispuesto en el parrafo 4 del articulo 65, en el
parrafo 8 del articulo 70 y en el péarrafo 3 del presente articulo,
las patentes se podran obtener y los derechos de patente se
podran gozar sin discriminaciéon por el lugar de la invencion, el
campo de la tecnologia o el hecho de que los productos sean
importados o producidos en el pais.

2. Los Miembros podran excluir de la patentabilidad las
invenciones cuya explotacion comercial en su territorio deba
impedirse necesariamente para proteger el orden publico o la
moralidad, inclusive para proteger la salud o la vida de las
personas o de los animales o para preservar los vegetales, o
para evitar dafios graves al medio ambiente, siempre que esa
exclusién no se haga meramente porque la explotacion esté
prohibida por su legislacion.

3. Los Miembros podran excluir asimismo de la patentabilidad:

a) los métodos de diagndstico, terapéuticos y quirdrgicos para
el tratamiento de personas o animales;

b) las plantas y los animales excepto los microorganismos, y
los procedimientos esencialmente biolégicos para la produccién
de plantas o animales, que no sean procedimientos no

2 A los efectos del presente articulo, todo Miembro podra considerar que las expresiones “actividad
inventiva" y "susceptibles de aplicacion industrial” son sinénimos respectivamente de las expresiones "no
evidentes" y "Utiles".



biolégicos o microbiolégicos. Sin embargo, los Miembros
otorgaran proteccion a todas las obtenciones vegetales
mediante patentes, mediante un sistema eficaz sui generis 0
mediante una combinaciébn de aquéllas y éste. Las
disposiciones del presente apartado seran objeto de examen
cuatro afios después de la entrada en vigor del Acuerdo sobre
la OMC.

Articulo 28
Derechos conferidos

1. Una patente conferira a su titular los siguientes derechos
exclusivos:

a) cuando la materia de la patente sea un producto, el de
impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen actos de:
fabricacion, uso, oferta para la venta, venta o importacion®
para estos fines del producto objeto de la patente;

b) cuando la materia de la patente sea un procedimiento, el de
impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen el acto de
utilizacién del procedimiento y los actos de: uso, oferta para la
venta, venta o importacion para estos fines de, por lo menos, el
producto obtenido directamente por medio de dicho
procedimiento.

2. Los titulares de patentes tendran asimismo el derecho de
cederlas o transferirlas por sucesion y de concertar contratos
de licencia.

Articulo 29
Condiciones impuestas a los solicitantes de patentes

1. Los Miembros exigiran al solicitante de una patente que
divulgue la invenciébn de manera suficientemente clara y
completa para que las personas capacitadas en la técnica de
que se trate puedan llevar a efecto la invencion, y podran exigir
gue el solicitante indique la mejor manera de llevar a efecto la
invenciéon que conozca el inventor en la fecha de la

%4 Este derecho, al igual que todos los demas derechos conferidos por el presente Acuerdo respecto del uso,
venta, importacién u otra forma de distribucion de productos, esta sujeto a las disposiciones del articulo 6.
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presentacion de la solicitud o, si se reivindica la prioridad, en la
fecha de prioridad reivindicada en la solicitud.

2. Los Miembros podran exigir al solicitante de una patente
que facilite informacion relativa a sus solicitudes y las
correspondientes concesiones de patentes en el extranjero.

Articulo 30
Excepciones de los derechos conferidos

Los Miembros podran prever excepciones limitadas de los
derechos exclusivos conferidos por una patente, a condicién de
que tales excepciones no atenten de manera injustificable
contra la explotacion normal de la patente ni causen un
perjuicio injustificado a los legitimos intereses del titular de la
patente, teniendo en cuenta los intereses legitimos de terceros.

Articulo 31
Otros usos sin autorizacion del titular de los derechos

Cuando la legislacién de un Miembro permita otros usos® de
la materia de una patente sin autorizacién del titular de los
derechos, incluido el uso por el gobierno o por terceros
autorizados por el gobierno, se observardn las siguientes
disposiciones:

a) la autorizacion de dichos usos sera considerada en funcion
de sus circunstancias propias;

b) so6lo podran permitirse esos usos cuando, antes de hacerlos,
el potencial usuario haya intentado obtener la autorizacion del
titular de los derechos en términos y condiciones comerciales
razonables y esos intentos no hayan surtido efecto en un plazo
prudencial. Los Miembros podran eximir de esta obligacion en
caso de emergencia nacional o en otras circunstancias de
extrema urgencia, o en los casos de uso publico no comercial.
Sin embargo, en las situaciones de emergencia nacional o en
otras circunstancias de extrema urgencia el titular de los
derechos serd notificado en cuanto sea razonablemente
posible. En el caso de uso publico no comercial, cuando el

%% La expresion "otros usos" se refiere a los usos distintos de los permitidos en virtud del articulo 30.
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gobierno o el contratista, sin hacer una busqueda de patentes,
sepa 0 tenga motivos demostrables para saber que una
patente valida es o sera utilizada por o para el gobierno, se
informara sin demora al titular de los derechos;

c) el alcance y duracién de esos usos se limitaran a los fines
para los que hayan sido autorizados vy, si se trata de tecnologia
de semiconductores, so6lo podra hacerse de ella un uso publico
no comercial o utilizarse para rectificar una practica declarada
contraria a la competencia tras un procedimiento judicial o
administrativo;

d) esos usos seran de caracter no exclusivo;

e) no podran cederse esos usos, salvo con aquella parte de la
empresa o de su activo intangible que disfrute de ellos;

f) se autorizaran esos usos principalmente para abastecer el
mercado interno del Miembro que autorice tales usos;

g) la autorizacién de dichos usos podra retirarse a reserva de la
proteccion adecuada de los intereses legitimos de las personas
que han recibido autorizacion para esos usos, si las
circunstancias que dieron origen a ella han desaparecido y no
es probable que vuelvan a surgir. Las autoridades
competentes estaran facultadas para examinar, previa peticion
fundada, si dichas circunstancias siguen existiendo;

h) el titular de los derechos recibirA una remuneracién
adecuada segun las circunstancias propias de cada caso,
habida cuenta del valor econémico de la autorizacion;

i) la validez juridica de toda decision relativa a la autorizacion
de esos usos estara sujeta a revision judicial u otra revision
independiente por una autoridad superior diferente del mismo
Miembro;

j) toda decision relativa a la remuneracion prevista por esos
usos estar4d sujeta a revision judicial u otra revisio n
independiente por una autoridad superior diferente del mismo
Miembro;

k) los Miembros no estaran obligados a aplicar las condiciones
establecidas en los apartadosb) y f) cuando se hayan
permitido esos usos para poner remedio a practicas que, a
resultas de un proceso judicial o administrativo, se haya
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determinado que son anticompetitivas. La necesidad de
corregir las practicas anticompetitivas se podr a tener en cuenta
al determinar el importe de la remuneracion en esos casos.
Las autoridades competentes tendran facultades para denegar
la revocacion de la autorizacion si resulta probable que las
condiciones que dieron lugar a esa autorizacion se repitan;

[) cuando se hayan autorizado esos usos para permitir la
explotacion de una patente ("segunda patente") que no pueda
ser explotada sin infringir otra patente ("primera patente"),
habran de observarse las siguientes condiciones adicionales:

)] la invencion reivindicada en la segunda patente ha de
suponer un avance técnico importante de una importancia
econdmica considerable con respecto a la invencion
reivindicada en la primera patente;

1) el titular de la primera patente tendr4 derecho a una
licencia cruzada en condiciones razonables para explotar la
invencion reivindicada en la segunda patente; y

iii) no podra cederse el uso autorizado de la primera
patente sin la cesién de la segunda patente.

Articulo 32
Revocacion/caducidad

Se dispondra de la posibilidad de una revision judicial de
toda decision de revocacion o de declaracion de caducidad de
una patente.

Articulo 33
Duracion de la proteccion
La proteccion conferida por una patente no expirara antes de

gue haya transcurrido un periodo de 20 afios contados desde
la fecha de presentacion de la solicitud.?

%6 Queda entendido que los Miembros que no dispongan de un sistema de concesion inicial podran establecer
que la duracion de la proteccién se computara a partir de la fecha de presentacion de solicitud ante el sistema
gue otorgue la concesidn inicial.
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Articulo 34
Patentes de procedimientos: la carga de la prueba

1. A efectos de los procedimientos civiles en materia de
infraccion de los derechos del titular a los que se refiere el
parrafo 1 b) del articulo 28, cuando el objeto de una patente
sea un procedimiento para obtener un producto, las
autoridades judiciales estaran facultadas para ordenar que el
demandado pruebe que el procedimiento para obtener un
producto es diferente del procedimiento patentado. Por
consiguiente, los Miembros estableceran que, salvo prueba en
contrario, todo producto idéntico producido por cualquier parte
sin el consentimiento del titular de la patente ha sido obtenido
mediante el procedimiento patentado, por lo menos en una de
las circunstancias siguientes:

a) si el producto obtenido por el procedimiento patentado es
nuevo;

b) si existe una probabilidad sustancial de que el producto
idéntico haya sido fabricado mediante el procedimiento y el
titular de la patente no puede establecer mediante esfuerzos
razonables cual ha sido el procedimiento efectivamente
utilizado.

2. Los Miembros tendran libertad para establecer que la carga
de la prueba indicada en el parrafo 1 incumbira al supuesto
infractor s6lo si se cumple la condicion enunciada en el
apartado a) o sélo si se cumple la condicién enunciada en el
apartado b).

3. En la presentacion de pruebas en contrario, se tendran en

cuenta los intereses legitimos de los demandados en cuanto a
la proteccidn de sus secretos industriales y comerciales.

SECCION 6: ESQUEMAS DE TRAZADO (TOPOGRAFIAS)
DE LOS CIRCUITOS INTEGRADOS

Articulo 35

Relacién con el Tratado IPIC
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Los Miembros convienen en otorgar proteccion a los
esquemas de trazado (topografias) de circuitos integrados
(denominados en el presente Acuerdo "esquemas de trazado”)
de conformidad con los articulos 2 a 7 (salvo el péarrafo 3 del
articulo 6), el articulo 12 y el parrafo 3 del articulo 16 del
Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos
Integrados y en atenerse ademas a las disposiciones
siguientes.

Articulo 36
Alcance de la proteccion

Sin perjuicio de lo dispuesto en el parrafo 1 del articulo 37,
los Miembros consideraran ilicitos los siguientes actos si se
realizan sin la autorizacién del titular del derecho®: la
importacion, venta o distribucid6 n de otro modo con fines
comerciales de un esquema de trazado protegido, un circuito
integrado en el que esté incorporado un esquema de trazado
protegido o un articulo que incorpore un circuito integrado de
esa indole sélo en la medida en que éste siga conteniendo un
esquema de trazado ilicitamente reproducido.

Articulo 37
Actos que no requieren la autorizacion del titular del derecho

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 36, ningun
Miembro estard obligado a considerar ilicita la realizacién de
ninguno de los actos a que se refiere dicho articulo, en relacion
con un circuito integrado que incorpore un esquema de trazado
ilicitamente reproducido o en relacion con cualquier articulo
que incorpore tal circuito integrado, cuando la persona que
realice u ordene esos actos no supiera y no tuviera motivos
razonables para saber, al adquirir el circuito integrado o el
articulo que incorpora tal circuito integrado, que incorporaba un
esquema de trazado reproducido ilicitamente. Los Miembros
estableceran que, después del momento en que esa persona
reciba aviso suficiente de que el esquema de trazado estaba
reproducido ilicitamente, dicha persona podra realizar cualquier
acto con respecto al producto en existencia o pedido antes de

°" Se entenderé que la expresion "titular del derecho” tiene en esta seccion el mismo sentido que el término
"titular" en el Tratado IPIC.
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ese momento, pero podra exigirsele que pague al titular del
derecho una suma equivalente a la regalia razonable que
corresponderia pagar por una licencia libremente negociada de
tal esquema de trazado.

2. Las condiciones establecidas en los apartados a) a k) del
articulo 31 se aplicaran mutatis mutandis en caso de concesion
de cualquier licencia no voluntaria de esquemas de trazado o
en caso de uso de los mismos por o para los gobiernos sin
autorizacion del titular del derecho.

Articulo 38
Duracion de la proteccion

1. En los Miembros en que se exija el registro como condicion
para la proteccién, la proteccién de los esquemas de trazado
no finalizar4 antes de la expiracion de un periodo de 10 afios
contados a partir de la fecha de la presentacion de la solicitud
de registro o de la primera explotacion comercial en cualquier
parte del mundo.

2. En los Miembros en que no se exija el registro como
condicion para la proteccion, los esquemas de trazado
guedaran protegidos durante un periodo no inferior a 10 afios
contados desde la fecha de la primera explotacion comercial en
cualquier parte del mundo.

3. No obstante lo dispuesto en los parrafos 1y 2, todo Miembro
podra establecer que la proteccién caducara a los 15 afios de
la creaci 6n del esquema de trazado.

SECCION 7: PROTECCION DE LA INFORMACION NO
DIVULGADA

Articulo 39

1. Al garantizar una proteccion eficaz contra la competencia
desleal, de conformidad con lo establecido en el articulo 10bis
del Convenio de Paris (1967), los Miembros protegeran la
informacion no divulgada de conformidad con el parrafo 2, y los
datos que se hayan sometido a los gobiernos o a organismos
oficiales, de conformidad con el parrafo 3.
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2. Las personas fisicas y juridicas tendran la posibilidad de
impedir que la informacion que esté legitimamente bajo su
control se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por
terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos
comerciales honestos?®, en la medida en que dicha
informacion:

a) sea secreta en el sentido de que no sea, como cuerpo o0 en
la configuracion y reunidn precisas de sus componentes,
generalmente conocida ni f acilmente accesible para personas
introducidas en los circulos en que normalmente se utiliza el
tipo de informacién en cuestion; y

b) tenga un valor comercial por ser secreta; y

c) haya sido objeto de medidas razonables, en las
circunstancias, para mantenerla secreta, tomadas por la
persona que legitimamente la controla.

3. Los Miembros, cuando exijan, como condicién para aprobar
la comercializacion de productos farmacéuticos o de productos
guimicos agricolas que utilizan nuevas entidades quimicas, la
presentacion de datos de pruebas u otros no divulgados cuya
elaboracion suponga un esfuerzo considerable, protegeran
esos datos contra todo uso comercial desleal. Ademas, los
Miembros protegeran esos datos contra toda divulgacion,
excepto cuando sea necesario para proteger al publico, o salvo
gue se adopten medidas para garantizar la proteccion de los
datos contra todo uso comercial desleal.

SECCION 8: CONTROL DE LAS PRACTICAS
ANTICOMPETITIVAS
EN LAS LICENCIAS CONTRACTUALES

Articulo 40

1. Los Miembros convienen en que ciertas practicas o
condiciones relativas a la concesion de las licencias de los
derechos de propiedad intelectual, que restringen la
competencia, pueden tener efectos perjudiciales para el
comercio y pueden impedir la transferencia y la divulgacion de
la tecnologia.

%8 A los efectos de la presente disposicidn, la expresidn "de manera contraria a los usos comerciales honestos" significara
por lo menos las practicas tales como el incumplimiento de contratos, el abuso de confianza, la instigacion a la infraccion,
e incluye la adquisicion de informacion no divulgada por terceros que supieran, o que no supieran por negligencia grave,
que la adquisicién implicaba tales préacticas.
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2. Ninguna disposicion del presente Acuerdo impedir4 que los
Miembros especifiquen en su legislacidon las practicas o
condiciones relativas a la concesion de licencias que puedan
constituir en determinados casos un abuso de los derechos de
propiedad intelectual que tenga un efecto negativo sobre la
competencia en el mercado correspondiente. Como se
establece supra, un Miembro podra adoptar, de forma
compatible con las restantes disposiciones del presente
Acuerdo, medidas apropiadas para impedir o controlar dichas
practicas, que pueden incluir las condiciones exclusivas de
retrocesién, las condiciones que impidan la impugnacion de la
validez y las licencias conjuntas obligatorias, a la luz de las
leyes y reglamentos pertinentes de ese Miembro.

3. Cada uno de los Miembros celebrara consultas, previa
solicitud, con cualquiera otro Miembro que tenga motivos para
considerar que un titular de derechos de propiedad intelectual
gue es nacional del Miembro al que se ha dirigido la solicitud
de consultas o tiene su domicilio en él realiza practicas que
infringen las leyes o reglamentos del Miembro solicitante
relativos a la materia de la presente seccién, y desee conseguir
que esa legislacion se cumpla, sin perjuicio de las acciones que
uno y otro Miembro pueda entablar al amparo de la legislacion
ni de su plena libertad para adoptar una decisiéon definitiva. El
Miembro a quien se haya dirigido la solicitud examinara con
toda comprension la posibilidad de celebrar las consultas,
brindar4d oportunidades adecuadas para la celebracion de las
mismas con el Miembro solicitante y cooperara facilitando la
informacion publicamente disponible y no confidencial que sea
pertinente para la cuestion de que se trate, asi como otras
informaciones de que disponga el Miembro, con arreglo a la ley
nacional y a reserva de que se concluyan acuerdos
mutuamente satisfactorios sobre la proteccién de su caracter
confidencial por el Miembro solicitante.

4. A todo Miembro cuyos nacionales o personas que tienen en
él su domicilio sean en otro Miembro objeto de un
procedimiento relacionado con una supuesta infraccion de las
leyes o reglamentos de este otro Miembro relativos a la materia
de la presente Seccion este otro Miembro dara, previa peticion,
la posibilidad de celebrar consultas en condiciones idénticas a
las previstas en el parrafo 3 .

PARTE Il
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OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD
INTELECTUAL

SECCION 1: OBLIGACIONES GENERALES
Articulo 41

1. Los Miembros se asegurardn de que en su legislacion
nacional se establezcan procedimientos de observancia de los
derechos de propiedad intelectual conforme a lo previsto en la
presente Parte que permitan la adopcion de medidas eficaces
contra cualquier accion infractora de los derechos de propiedad
intelectual a que se refiere el presente Acuerdo, con inclusiéon
de recursos agiles para prevenir las infracciones y de recursos
gue constituyan un medio eficaz de disuasion de nuevas
infracciones. Estos procedimientos se aplicaran de forma que
se evite la creacion de obstaculos al comercio legitimo, y
deberan prever salvaguardias contra su abuso.

2. Los procedimientos relativos a la observancia de los
derechos de propiedad intelectual seran justos y equitativos.
No seran innecesariamente complicados o0 gravosos, ni
comportaran plazos injustificables o retrasos innecesarios.

3. Las decisiones sobre el fondo de un caso se formularan,
preferentemente, por escrito y serdn razonadas. Se pondran a
disposicion, al menos de las partes en el procedimiento, sin
retrasos indebidos. Sdlo se basaran en pruebas acerca de las
cuales se haya dado a las partes la oportunidad de ser oidas.

4. Se dara a las partes en el procedimiento la oportunidad de
una revisiébn por una autoridad judicial de las decisiones
administrativas finales y, con sujecié n a las disposiciones en
materia de competencia jurisdiccional previstas en la legislacion
de cada Miembro relativa a la importancia de un caso, de al
menos los aspectos juridicos de las decisiones judiciales
iniciales sobre el fondo del caso. Sin embargo, no sera
obligatorio darles la oportunidad de revision de las sentencias
absolutorias dictadas en casos penales.

5. Queda entendido que la presente Parte no impone ninguna
obligacién de instaurar un sistema judicial para la observancia
de los derechos de propiedad intelectual distinto del ya
existente para la aplicacion de la legislacion en general, ni
afecta a la capacidad de los Miembros para hacer observar su
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legislacion en general. Ninguna disposicion de la presente
Parte crea obligacién alguna con respecto a la distribuciéon de
los recursos entre los medios destinados a lograr la
observancia de los derechos de propiedad intelectual y los
destinados a la observancia de la legislacion en general.

SECCION 2: PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS CIVILES Y
ADMINISTRATIVOS

Articulo 42
Procedimientos justos y equitativos

Los Miembros pondran al alcance de los titulares de
derechos®® procedimientos judiciales civiles para lograr la
observancia de todos los derechos de propiedad intelectual a
gue se refiere el presente Acuerdo. Los demandados tendran
derecho a recibir aviso por escrito en tiempo oportuno y con
detalles suficientes, con inclusibn del fundamento de la
reclamacién. Se autorizard a las partes a estar representadas
por un abogado independiente y los procedimientos no
impondran exigencias excesivamente gravosas en cuanto a las
comparecencias personales obligatorias. Todas las partes en
estos procedimientos estardn debidamente facultadas para
sustanciar sus alegaciones y presentar todas las pruebas
pertinentes. El procedimiento deberd prever medios para
identificar y proteger la informacion confidencial, salvo que ello
sea contrario a prescripciones constitucionales existentes.

Articulo 43
Pruebas

1. Las autoridades judiciales estaran facultadas para ordenar
que, cuando una parte haya presentado las pruebas de que
razonablemente disponga y que basten para sustentar sus
alegaciones, y haya identificado alguna prueba pertinente para
sustanciar sus alegaciones que se encuentre bajo el control de
la parte contraria, ésta aporte dicha prueba, con sujecion, en
los casos procedentes, a condiciones que garanticen la
proteccion de la informacion confidencial.

2% A los efectos de la presente Parte, la expresion "titular de los derechos" incluye las federaciones y
asociaciones que tengan capacidad legal para ejercer tales derechos.
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2. En caso de que una de las partes en el procedimiento
deniegue voluntariamente y sin motivos solidos el acceso a
informacion necesaria o de otro modo no facilite tal informacién
en un plazo razonable u obstaculice de manera sustancial un
procedimiento relativo a una medida adoptada para asegurar la
observancia de un derecho, los Miembros podran facultar a las
autoridades judiciales para formular determinaciones
preliminares y definitivas, afirmativas o negativas, sobre la base
de la informacién que les haya sido presentada, con inclusion
de la reclamacion o de la alegacion presentada por la parte
afectada desfavorablemente por la denegacion del acceso a la
informacion, a condicion de que se d é a las partes la
oportunidad de ser oidas respecto de las alegaciones o las
pruebas.

Articulo 44
Mandamientos judiciales

1. Las autoridades judiciales estaran facultadas para ordenar a
una parte que desista de una infraccion, entre otras cosas para
impedir que los productos importados que infrinjan un derecho
de propiedad intelectual entren en los circuitos comerciales de
su jurisdiccién, inmediatamente después del despacho de
aduana de los mismos. Los Miembros no tienen la obligacion
de conceder esa facultad en relacion con una materia protegida
que haya sido adquirida o pedida por una persona antes de
saber o tener motivos razonables para saber que operar con
esa materia comportaria infraccién de un derecho de propiedad
intelectual.

2. A pesar de las demas disposiciones de esta Parte, y siempre
que se respeten las disposiciones de la Parte |l
especificamente referidas a la utilizacion por el gobierno, o por
terceros autorizados por el gobierno, sin el consentimiento del
titular de los derechos, los Miembros podran limitar los recursos
disponibles contra tal utilizacion al pago de una compensacion
de conformidad con lo dispuesto en el apartado h) del articulo
31. En los demas casos se aplicaran los recursos previstos en
la presente Parte o, cuando éstos sean incompatibles con la
legislacion de un Miembro, podran obtenerse sentencias
declarativas y una compensacion adecuada.
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Articulo 45
Perjuicios

1. Las autoridades judiciales estaran facultadas para ordenar al
infractor que pague al titular del derecho un resarcimiento
adecuado para compensar el da fio que éste haya sufrido
debido a una infraccién de su derecho de propiedad intelectual,
causada por un infractor que, sabiéndolo o teniendo motivos
razonables para saberlo, haya desarrollado una actividad
infractora.

2. Las autoridades judiciales estaran asimismo facultadas para
ordenar al infractor que pague los gastos del titular del derecho,
gue pueden incluir los honorarios de los abogados que sean
procedentes. Cuando asi proceda, los Miembros podran
facultar a las autoridades judiciales para que concedan
reparacion por concepto de beneficios y/o resarcimiento por
perjuicios reconocidos previamente, aun cuando el infractor, no
sabiéndolo o no teniendo motivos razonables para saberlo,
haya desarrollado una actividad infractora.

Articulo 46
Otros recursos

Para establecer un medio eficaz de disuasion de las
infracciones, las autoridades judiciales estaran facultadas para
ordenar que las mercancias que se haya determinado que son
mercancias infractoras sean, sin indemnizacién alguna,
apartadas de los circuitos comerciales de forma que se evite
causar dafos al titular del derecho, o que sean destruidas,
siempre que ello no sea incompatible con disposiciones
constitucionales vigentes. Las autoridades judiciales estaran
ademas facultadas para ordenar que los materiales e
instrumentos que se hayan utilizado predominantemente para
la produccién de los bienes infractores, sean, sin indemnizacion
alguna, apartados de los circuitos comerciales de forma que se
reduzcan al minimo los riesgos de nuevas infracciones. Se
tendrdn en cuenta, al dar curso a las correspondientes
solicitudes, tanto la necesidad de que haya proporcién entre la
gravedad de la infraccion y las medidas ordenadas como los
intereses de terceros. En cuanto a las mercancias de marca de
fabrica o de comercio falsificadas, la simple retirada de la
marca de fabrica o de comercio apuesta ilicitamente no
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bastara, salvo en casos excepcionales, para que se permita la
colocacién de los bienes en los circuitos comerciales.

Articulo 47
Derecho de informacion

Los Miembros podran disponer que, salvo que resulte
desproporcionado con la gravedad de la infraccién, las
autoridades judiciales puedan ordenar al infractor que informe
al titular del derecho sobre la identidad de los terceros que
hayan participado en la produccion y distribucion de los bienes
0 servicios infractores, y sobre sus circuitos de distribucion.

Articulo 48
Indemnizacién al demandado

1. Las autoridades judiciales estaran facultadas para ordenar a
una parte a cuya instancia se hayan adoptado medidas y que
haya abusado del procedimiento de observancia que indemnice
adecuadamente a la parte a que se haya impuesto
indebidamente una obligacion o una restriccién, por el dafio
sufrido a causa de tal abuso. Las autoridades judiciales
estardn asimismo facultadas para ordenar al demandante que
pague los gastos del demandado, que pueden incluir los
honorarios de los abogados que sean procedentes.

2. En relacion con la administracion de cualquier legislacion
relativa a la proteccion o a la observancia de los derechos de
propiedad intelectual, los Miembros eximiran tanto a las
autoridades como a los funcionarios publicos de las
responsabilidades que darian lugar a medidas correctoras
adecuadas solo en el caso de actuaciones llevadas a cabo o
proyectadas de buena fe para la administracion de dicha
legislacion.

Articulo 49
Procedimientos administrativos

En la medida en que puedan ordenarse remedios civiles a
resultas de procedimientos administrativos referentes al fondo

111



de un caso, esos procedimientos se atendran a principios
sustancialmente equivalentes a los enunciados en esta
seccion.

SECCION 3: MEDIDAS PROVISIONALES
Articulo 50

1. Las autoridades judiciales estaran facultadas para ordenar la
adopcion de medidas provisionales rapidas y eficaces
destinadas a:

a) evitar que se produzca la infraccion de cualquier derecho de
propiedad intelectual y, en particular, evitar que las mercancias
ingresen en los circuitos comerciales de la jurisdiccion de
aguéllas, inclusive las mercancias importadas, inmediatamente
después del despacho de aduana;

b) preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la
presunta infraccion.

2. Las autoridades judiciales estaran facultadas para adoptar
medidas provisionales, cuando ello sea conveniente, sin haber
oido a la otra parte, en particular cuando haya probabilidad de
gue cualquier retraso cause dafio irreparable al titular de los
derechos, o cuando haya un riesgo demostrable de destruccion
de pruebas.

3. Las autoridades judiciales estaran facultadas para exigir al
demandante que presente las pruebas de que razonablemente
disponga, con el fin de establecer a su satisfaccion con un
grado suficiente de certidumbre que el demandante es el titular
del derecho y que su derecho es objeto o va a ser objeto
inminentemente de infraccion, y para ordenar al demandante
gue aporte una fianza o garantia equivalente que sea suficiente
para proteger al demandado y evitar abusos.

4. Cuando se hayan adoptado medidas provisionales sin haber
oido a la otra parte, éstas se notificaran sin demora a la parte
afectada a mas tardar inmediatamente después de ponerlas en
aplicacion. A peticién del demandado, en un plazo razonable
contado a partir de esa notificacion se procederd a una
revision, en la que se le reconocera el derecho de audiencia,
con objeto de decidir si deben modificarse, revocarse o
confirmarse esas medidas.
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5. La autoridad encargada de la ejecucion de las medidas
provisionales podra exigir al demandante que presente
cualquiera otra informacion necesaria para la identificaciéon de
las mercancias de que se trate.

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el parrafo 4, las medidas
provisionales adoptadas al amparo de los parrafos 1 y 2 se
revocaran o quedaran de otro modo sin efecto, a peticion del
demandado, si el procedimiento conducente a una decision
sobre el fondo del asunto no se inicia en un plazo razonable
gue habra de ser establecido, cuando la legislacion de un
Miembro lo permita, por determinacion de la autoridad judicial
gue haya ordenado las medidas, y que a falta de esa
determinacion no sera superior a 20 dias habiles o 31 dias
naturales, si este plazo fuera mayor.

7. En los casos en que las medidas provisionales sean
revocadas o caduquen por accién u omision del demandante, o
en aguellos casos en que posteriormente se determine que no
hubo infraccion o amenaza de infraccibn de un derecho de
propiedad intelectual, las autoridades judiciales estaran
facultadas para ordenar al demandante, previa peticion del
demandado, que pague a éste una indemnizacion adecuada
por cualquier dafio causado por esas medidas.

8. En la medida en que puedan ordenarse medidas
provisionales a resultas de procedimientos administrativos,
esos procedimientos se atendran a principios sustancialmente
equivalentes a los enunciados en esta seccion.

SECCION  4: PRESCRIPCIONES  ESPECIALES
RELACIONADAS
CON LAS MEDIDAS EN FRONTERA®*

Articulo 51

Suspension del despacho de aduana por las autoridades
aduaneras

%0 En caso de que un Miembro haya desmantelado lo esencial de sus medidas de control sobre los
movimientos de mercancias a través de sus fronteras con otro Miembro con el que participe en una unién
aduanera, no estara obligado a aplicar las disposiciones de la presente seccion en esas fronteras.
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Los Miembros, de conformidad con las disposiciones que
siguen, adoptaran procedimientos® para que el titular de un
derecho, que tenga motivos validos para sospechar que se
prepara la importacion de mercancias de marca de fabrica o de
comercio falsificadas o mercancias pirata que lesionan el
derecho de autor®, pueda presentar a las autoridades
competentes, administrativas o judiciales, una demanda por
escrito con objeto de que las autoridades de aduanas
suspendan el despacho de esas mercancias para libre
circulacién. Los Miembros podran autorizar para que se haga
dicha demanda también respecto de mercancias que supongan
otras infracciones de los derechos de propiedad intelectual,
siempre que se cumplan las prescripciones de la presente
seccion. Los Miembros podran establecer también
procedimientos analogos para que las autoridades de aduanas
suspendan el despacho de esas mercancias destinadas a la
exportacion desde su territorio.

Articulo 52
Demanda

Se exigira a todo titular de un derecho que inicie un
procedimiento de conformidad con el articulo 51 que presente
pruebas suficientes que demuestren a satisfaccidon de las
autoridades competentes que, de acuerdo con la legislacién del
pais de importacion, existe presuncion de infraccion de su
derecho de propiedad intelectual y que ofrezca una descripcion
suficientemente detallada de las mercancias de modo que
puedan ser reconocidas con facilidad por las autoridades de

31 Queda entendido que no habra obligacién de aplicar estos procedimientos a las importaciones de

mercancias puestas en el mercado en otro pais por el titular del derecho o con su consentimiento, ni a las

mercancias en transito.
%2 Para los fines del presente Acuerdo:

a)

se entendera por "mercancias de marca de fabrica o de comercio falsificadas" cualesquiera

mercancias, incluido su embalaje, que lleven apuesta sin autorizacién una marca de fabrica o de comercio
idéntica a la marca validamente registrada para tales mercancias, o que no pueda distinguirse en sus aspectos

esenciales de esa marca, y que de ese modo lesione los derechos que al titular de la marca de que se trate

otorga la legislacion del pais de importacion;

b) se entendera por "mercancias pirata que lesionan el derecho de autor" cualesquiera copias hechas sin

el consentimiento del titular del derecho o de una persona debidamente autorizada por €l en el pais de
produccion y que se realicen directa o indirectamente a partir de un articulo cuando la realizacion de esa

copia habri a constituido infraccion del derecho de autor o de un derecho conexo en virtud de la legislacién
del pais de importacion.
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aduanas. Las autoridades competentes comunicaran al
demandante, dentro de un plazo razonable, si han aceptado la
demanda y, cuando sean ellas mismas quienes lo establezcan,
el plazo de actuacion de las autoridades de aduanas.

Articulo 53
Fianza o garantia equivalente

1. Las autoridades competentes estaran facultadas para exigir
al demandante que aporte una fianza o garantia equivalente
gque sea suficiente para proteger al demandado y a las
autoridades competentes e impedir abusos. Esa fianza o
garantia equivalente no debera disuadir indebidamente del
recurso a estos procedimientos.

2. Cuando a consecuencia de una demanda presentada en el
ambito de la presente seccion, las autoridades aduaneras
hayan suspendido el despacho para libre circulacion de
mercancias que comporten dibujos o modelos industriales,
patentes, esquemas de trazado o informacion no divulgada,
sobre la base de una decision no tomada por una autoridad
judicial u otra autoridad independiente, y el plazo estipulado en
el articulo 55 haya vencido sin que la autoridad debidamente
facultada al efecto dicte una medida precautoria provisional, y
si se han cumplido todas las demas condiciones requeridas
para la importacién, el propietario, el importador o el
consignatario de esas mercancias tendra derecho a obtener
gue se proceda al despacho de aduana de las mismas previo
depdsito de una fianza por un importe que sea suficiente para
proteger al titular del derecho en cualquier caso de infraccion.
El pago de tal fianza se entenderd sin perjuicio de ningun otro
recurso a disposicion del titular del derecho, y se entendera
asimismo que la fianza se devolvera si éste no ejerce el
derecho de acci 6n en un plazo razonable.

Articulo 54
Notificacion de la suspension
Se notificar4 prontamente al importador y al demandante la

suspension del despacho de aduana de las mercancias de
conformidad con el articulo 51.
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Articulo 55
Duracion de la suspension

En caso de que en un plazo no superior a 10 dias habiles
contado a partir de la comunicaciéon de la suspension al
demandante mediante aviso, las autoridades de aduanas no
hayan sido informadas de que una parte que no sea el
demandado ha iniciado el procedimiento conducente a una
decision sobre el fondo de la cuestion o de que la autoridad
debidamente facultada al efecto ha adoptado medidas
provisionales que prolonguen la suspension del despacho de
aduana de las mercancias, se procedera al despacho de las
mismas si se han cumplido todas las demas condiciones
requeridas para su importacion o exportacion; en los casos en
gue proceda, el plazo mencionado podra ser prorrogado por
otros 10 di as habiles. Si se ha iniciado el procedimiento
conducente a una decision sobre el fondo del asunto, a peticién
del demandado se procederd en un plazo razonable a una
revision, que incluird el derecho de audiencia, con objeto de
decidir si esas medidas deben modificarse, revocarse o
confirmarse. No obstante, cuando la suspension del despacho
de aduana se efectle o se continde en virtud de una medida
judicial provisional, se aplicaran las disposiciones del parrafo 6
del articulo 50.

Articulo 56

Indemnizacion al importador y al propietario
de las mercancias

Las autoridades pertinentes estaran facultadas para ordenar
al demandante que pague al importador, al consignatario y al
propietario de las mercanci as una indemnizacién adecuada
por todo dafio a ellos causado por la retencion infundada de las
mercancias o por la retencion de las que se hayan despachado
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 55.

Articulo 57

Derecho de inspeccién e informacion
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Sin perjuicio de la proteccion de la informacién confidencial,
los Miembros facultaran a las autoridades competentes para
dar al titular del derecho oportunidades suficientes para que
haga inspeccionar, con el fin de fundamentar sus
reclamaciones, cualesquiera mercancias retenidas por las
autoridades de aduanas. Las autoridades competentes estaran
asimismo facultadas para dar al importador oportunidades
equivalentes para que haga inspeccionar esas mercancias.
Los Miembros podran facultar a las autoridades competentes
para que, cuando se haya adoptado una decision positiva
sobre el fondo del asunto, comuniquen al titular del derecho el
nombre y direccibn del consignador, el importador y el
consignatario, asi como la cantidad de las mercancias de que
se trate.

Articulo 58
Actuacion de oficio

Cuando los Miembros pidan a las autoridades competentes
gue actlen por propia iniciativa y suspendan el despacho de
aquellas mercancias respecto de las cuales tengan la
presuncion de que infringen un derecho de propiedad
intelectual:

a) las autoridades competentes podran pedir en cualquier
momento al titular del derecho toda informacién que pueda
serles util para ejercer esa potestad;

b) la suspensién debera notificarse sin demora al importador y
al titular del derecho. Si el importador recurre contra ella ante
las autoridades competentes, la suspensién quedara sujeta,
mutatis mutandis, a las condiciones estipuladas en el articulo
55;

c) los Miembros eximiran tanto a las autoridades como a los
funcionarios publicos de las responsabilidades que darian lugar
a medidas correctoras adecuadas sélo en el caso de
actuaciones llevadas a cabo o proyectadas de buena fe.

Articulo 59

Recursos

117



Sin perjuicio de las demas acciones que correspondan al
titular del derecho y a reserva del derecho del demandado a
apelar ante una autoridad judicial, las autoridades competentes
estaran facultadas para ordenar la destruccién o eliminacién de
las mercancias infractoras de conformidad con los principios
establecidos en el articulo 46. En cuanto a las mercancias de
marca de fabrica o de comercio falsificadas, las autoridades no
permitiran, salvo en circunstancias excepcionales, que las
mercancias infractoras se reexporten en el mismo estado ni las
someteran a un procedimiento aduanero distinto.

Articulo 60
Importaciones insignificantes

Los Miembros podran excluir de la aplicacion de las
disposiciones precedentes las pequeias cantidades de
mercancias que no tengan caracter comercial y formen parte
del equipaje personal de los viajeros o se envien en pequefias
partidas.

SECCION 5: PROCEDIMIENTOS PENALES
Articulo 61

Los Miembros estableceran procedimientos y sanciones
penales al menos para los casos de falsificacion dolosa de
marcas de fabrica o de comercio o de pirateria lesiva del
derecho de autor a escala comercial. Los recursos disponibles
comprenderan la pena de prision y/o la imposicion de
sanciones pecuniarias suficientemente disuasorias que sean
coherentes con el nivel de las sanciones aplicadas por delitos
de gravedad correspondiente. Cuando proceda, entre los
recursos disponibles figurara también la confiscacion, el
decomiso y la destruccion de las mercancias infractoras y de
todos los materiales y accesorios utilizados predominantemente
para la comision del delito. Los Miembros podran prever la
aplicacion de procedimientos y sanciones penales en otros
casos de infraccibn de derechos de propiedad intelectual, en
particular cuando se cometa con dolo y a escala comercial.

PARTE IV
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ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS DE
PROPIEDAD INTELECTUAL Y PROCEDIMIENTOS
CONTRADICTORIOS RELACIONADOS

Articulo 62

1. Como condicion para la adquisicion y mantenimiento de
derechos de propiedad intelectual previstos en las secciones 2
a 6 de la Parte II, los Miembros podran exigir que se respeten
procedimientos y tramites razonables. Tales procedimientos y
tramites seran compatibles con las disposiciones del presente
Acuerdo.

2. Cuando la adquisicion de un derecho de propiedad
intelectual esté condicionada al otorgamiento o registro de tal
derecho, los Miembros se asegurardn de que los
procedimientos correspondientes, siempre que se cumplan las
condiciones sustantivas para la adquisicion del derecho,
permitan su otorgamiento o registro dentro de un periodo
razonable, a fin de evitar que el periodo de proteccion se acorte
injustificadamente.

3. A las marcas de servicio se aplicara mutatis mutandis el
articulo 4 del Convenio de Paris (1967).

4. Los procedimientos relativos a la adquisicibn o
mantenimiento de derechos de propiedad intelectual y los de
revocacion administrativa y procedimientos contradictorios
como los de oposicién, revocacién y cancelacién, cuando la
legislaciéon de un Miembro establezca tales procedimientos, se
regirdn por los principios generales enunciados en los parrafos
2y 3 del articulo 41.

5. Las decisiones administrativas definitivas en cualquiera de
los procedimientos mencionados en el parrafo 4 estaran sujetas
a revision por una autoridad judicial o cuasijudicial.  Sin
embargo, no habra obligacién de establecer la posibilidad de
gue se revisen dichas decisiones en caso de que no haya
prosperado la oposicibn o en caso de revocacion
administrativa, siempre que los fundamentos de esos
procedimientos puedan ser objeto de un procedimiento de
invalidacion.

PARTE V
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PREVENCION Y SOLUCION DE DIFERENCIAS
Articulo 63

Transparencia

1. Las leyes, reglamentos, decisiones judiciales definitivas y
resoluciones administrativas de aplicacion general hechos
efectivos por un Miembro y referentes a la materia del presente
Acuerdo (existencia, alcance, adquisicion, observancia vy
prevencion del abuso de los derechos de propiedad intelectual)
seran publicados o, cuando tal publicacion no sea factible,
puestos a disposicion del publico, en un idioma del pais, de
forma que permita a los gobiernos y a los titulares de los
derechos tomar conocimiento de ellos. También se publicaran
los acuerdos referentes a la materia del presente Acuerdo que
estén en vigor entre el gobierno o una entidad oficial de un
Miembro y el gobierno o una entidad oficial de otro Miembro.

2. Los Miembros notificaran las leyes y reglamentos a que se
hace referencia en el parrafo 1 al Consejo de los ADPIC, para
ayudar a éste en su examen de la aplicacion del presente
Acuerdo. EI Consejo intentara reducir al minimo la carga que
supone para los Miembros el cumplimiento de esta obligacion,
y podra decidir que exime a éstos de la obligacion de
comunicarle directamente las leyes y reglamentos, si las
consultas con la OMPI sobre el establecimiento de un registro
comun de las citadas leyes y reglamentos tuvieran éxito. A
este respecto, el Consejo examinara también cualquier medida
que se precise en relacién con las notificaciones con arreglo a
las obligaciones estipuladas en el presente Acuerdo que se
derivan de las disposiciones del articulo 6ter del Convenio de
Paris (1967).

3. Cada Miembro estara dispuesto a facilitar, en respuesta a
una peticion por escrito recibida de otro Miembro, informacién
del tipo de la mencionada en el parrafo 1. Cuando un Miembro
tenga razones para creer que una decision judicial, resolucion
administrativa o acuerdo bilateral concretos en la esfera de los
derechos de propiedad intelectual afecta a los derechos que le
corresponden a tenor del presente Acuerdo, podra solicitar por
escrito que se le dé acceso a la decision judicial, resolucion
administrativa o acuerdo bilateral en cuestibn o que se le
informe con suficiente detalle acerca de ellos.

4. Ninguna de las disposiciones de los parrafos 1 a 3 obligara a
los Miembros a divulgar informaciéon confidencial que impida la
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aplicacion de la ley o sea de otro modo contraria al interés
publico o perjudigue los intereses comerciales legitimos de
determinadas empresas publicas o privadas.

Articulo 64
Solucién de diferencias

1. Salvo disposicion expresa en contrario en el presente
Acuerdo, para las consultas y la solucion de las diferencias en
el ambito del mismo seran de aplicacién las disposiciones de
los articulos XXII' 'y XXIII del GATT de 1994, desarrolladas y
aplicadas por el Entendimiento sobre Solucion de Diferencias.

2. Durante un periodo de cinco afios contados a partir de la
fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, para la
solucion de las diferencias en el ambito del presente Acuerdo
no seran de aplicacion los parrafos 1 b) y 1 c) del articulo XXIII
del GATT de 1994.

3. Durante el periodo a que se hace referencia en el parrafo 2,
el Consejo de los ADPIC examinar4 el alcance y las
modalidades de las reclamaciones del tipo previsto en los
parrafos 1 b) y 1 c¢) del articulo XXIIl del GATT de 1994 que se
planteen de conformidad con el presente Acuerdo y presentara
recomendaciones a la Conferencia Ministerial para su
aprobacion. Las decisiones de la Conferencia Ministerial de
aprobar esas recomendaciones o ampliar el periodo previsto en
el parrafo 2 s6lo podran ser adoptadas por consenso, y las
recomendaciones aprobadas surtiran efecto para todos los
Miembros sin otro proceso de aceptacion formal.

PARTE VI

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Articulo 65

Disposiciones transitorias

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los parrafos 2, 3 y 4, ningin

Miembro estara obligado a aplicar las disposiciones del
presente Acuerdo antes del transcurso de un periodo general
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de un afo contado desde la fecha de entrada en vigor del
Acuerdo sobre la OMC.

2. Todo pais en desarrollo Miembro tiene derecho a aplazar por
un nuevo periodo de cuatro afios la fecha de aplicacion, que se
establece en el p arrafo 1, de las disposiciones del presente
Acuerdo, con excepcion de los articulos 3, 4y 5.

3. Cualquier otro Miembro que se halle en proceso de
transformacién de una economia de planificacion central en
una economia de mercado y libre empresa y que realice una
reforma estructural de su sistema de propiedad intelectual y se
enfrente a problemas especiales en la preparacion o aplicacion
de sus leyes y reglamentos de propiedad intelectual podra
también beneficiarse del periodo de aplazamiento previsto en
el parrafo 2.

4. En la medida en que un pais en desarrollo Miembro esté
obligado por el presente Acuerdo a ampliar la proteccion
mediante patentes de productos a sectores de tecnologia que
no gozaban de tal proteccién en su territorio en la fecha general
de aplicacion del presente Acuerdo para ese Miembro, segun
se establece en el parrafo 2, podra aplazar la aplicacién a esos
sectores de tecnologia de las disposiciones en materia de
patentes de productos de la seccion 5 de la Parte Il por un
periodo adicional de cinco afos.

5. Todo Miembro que se valga de un periodo transitorio al
amparo de lo dispuesto en los parrafos 1, 2, 3 6 4 se asegurara
de que las modificaciones que introduzca en sus leyes,
reglamentos o practicas durante ese periodo no hagan que
disminuya el grado de compatibilidad de éstos con las
disposiciones del presente Acuerdo.

Articulo 66
Paises menos adelantados Miembros

1. Habida cuenta de las necesidades y requisitos especiales de
los paises menos adelantados Miembros, de sus limitaciones
econdémicas, financieras y administrativas y de la flexibilidad
que necesitan para establecer una base tecnoldgica viable,
ninguno de estos Miembros estara obligado a aplicar las
disposiciones del presente Acuerdo, a excepcion de los
articulos 3, 4 y 5, durante un periodo de 10 afios contado
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desde la fecha de aplicacion que se establece en el parrafo 1
del articulo 65. El Consejo de los ADPIC, cuando reciba de un
pais menos adelantado Miembro una peticion debidamente
motivada, concedera prorrogas de ese periodo.

2. Los paises desarrollados Miembros ofreceran a las
empresas e instituciones de su territorio incentivos destinados a
fomentar y propiciar la transferencia de tecnologia a los paises
menos adelantados Miembros, con el fin de que éstos puedan
establecer una base tecnoldgica soélida y viable.

Articulo 67
Cooperacion técnica

Con el fin de facilitar la aplicacion del presente Acuerdo, los
paises desarrollados Miembros prestaran, previa peticion, y en
términos y condiciones mutuamente acordados, cooperacion
técnica y financiera a los paises en desarrollo o paises menos
adelantados Miembros. Esa cooperacion comprenderd la
asistencia en la preparacion de leyes y reglamentos sobre
protecciobn y observancia de los derechos de propiedad
intelectual y sobre la prevencion del abuso de los mismos, e
incluira apoyo para el establecimiento o ampliacion de las
oficinas y entidades nacionales competentes en estas materias,
incluida la formacién de personal.

PARTE VII

DISPOSICIONES INSTITUCIONALES; DISPOSICIONES
FINALES

Articulo 68

Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio

El Consejo de los ADPIC supervisara la aplicacion de este
Acuerdo y, en particular, el cumplimiento por los Miembros de
las obligaciones que les incumben en virtud del mismo, y
ofrecera a los Miembros la oportunidad de celebrar consultas
sobre cuestiones referentes a los aspectos de los derechos de
propiedad intelectual relacionados con el comercio. Asumira
las demas funciones que le sean asignadas por los Miembros
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y, en particular, les prestara la asistencia que le soliciten en el
marco de los procedimientos de solucién de diferencias. En el
desempeiio de sus funciones, el Consejo de los ADPIC podra
consultar a las fuentes que considere adecuadas y recabar
informacion de ellas. En consulta con la OMPI, el Consejo
tratard de establecer, en el plazo de un afio después de su
primera reunién, las disposiciones adecuadas para la
cooperacion con los 6rganos de esa Organizacion.

Articulo 69
Cooperacion internacional

Los Miembros convienen en cooperar entre si con objeto de
eliminar el comercio internacional de mercancias que infrinjan
los derechos de propiedad intelectual. A este fin, estableceran
servicios de informacion en su administracion, daran
notificacibn de esos servicios y estardn dispuestos a
intercambiar informacion sobre el comercio de las mercancias
infractoras.  En particular, promoveran el intercambio de
informacion y la cooperacion entre las autoridades de aduanas
en lo que respecta al comercio de mercancias de marca de
fabrica o de comercio falsificadas y mercancias pirata que
lesionan el derecho de autor.

Articulo 70
Proteccién de la materia existente

1. El presente Acuerdo no genera obligaciones relativas a
actos realizados antes de la fecha de aplicacion del Acuerdo
para el Miembro de que se trate.

2. Salvo disposicién en contrario, el presente Acuerdo genera
obligaciones relativas a toda la materia existente en la fecha de
aplicacion del presente Acuerdo para el Miembro de que se
trate y que esté protegida en ese Miembro en dicha fecha, o
gue cumpla entonces o posteriormente los criterios de
proteccion establecidos en el presente Acuerdo. En lo
concerniente al presente parrafo y a los parrafos 3 y 4, las
obligaciones de proteccion mediante el derecho de autor
relacionadas con las obras existentes se determinaran U
nicamente con arreglo al articulo 18 del Convenio de Berna
(1971), y las obligaciones relacionadas con los derechos de los
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productores de fonogramas y artistas intérpretes o ejecutantes
de los fonogramas existentes se determinaran Unicamente con
arreglo al articulo 18 del Convenio de Berna (1971) aplicable
conforme a lo dispuesto en el parrafo 6 del articulo 14 del
presente Acuerdo.

3. No habra obligacion de restablecer la proteccion a la materia
gue, en la fecha de aplicacion del presente Acuerdo para el
Miembro de que se trate, haya pasado al dominio publico.

4. En cuanto a cualesquiera actos relativos a objetos concretos
gue incorporen materia protegida y que resulten infractores con
arreglo a lo estipulado en la legislacién conforme al presente
Acuerdo, y que se hayan iniciado, o para los que se haya
hecho una inversion significativa, antes de la fecha de
aceptacion del Acuerdo sobre la OMC por ese Miembro,
cualquier Miembro podra establecer una limitacion de los
recursos disponibles al titular del derecho en relacién con la
continuacion de tales actos después de la fecha de aplicacion
del presente Acuerdo para este Miembro. Sin embargo, en
tales casos, el Miembro establecerd& como minimo el pago de
una remuneracion equitativa.

5. Ningun Miembro esté obligado a aplicar las disposiciones del
articulo 11 ni del parrafo 4 del articulo 14 respecto de originales
o0 copias comprados antes de la fecha de aplicacion del
presente Acuerdo para ese Miembro.

6. No se exigird a los Miembros que apliquen el articulo 31 -ni
el requisito establecido en el parrafo 1 del articulo 27 de que
los derechos de patente deberdn poder ejercerse sin
discriminacion por el campo de la tecnologia- al uso sin la
autorizacion del titular del derecho, cuando la autorizacion de
tal uso haya sido concedida por los poderes publicos antes de
la fecha en que se conociera el presente Acuerdo.

7. En el caso de los derechos de propiedad intelectual cuya
proteccion esté condicionada al registro, se permitird que se
modifiquen solicitudes de protecci 6n que estén pendientes en
la fecha de aplicacion del presente Acuerdo para el Miembro de
que se trate para reivindicar la proteccion mayor que se prevea
en las disposiciones del presente Acuerdo. Tales
modificaciones no incluiran materia nueva.

8. Cuando en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la
OMC un Miembro no conceda proteccidn mediante patente a
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los productos farmacéuticos ni a los productos quimicos para la
agricultura de conformidad con las obligaciones que le impone
el articulo 27, ese Miembro:

a) no obstante las disposiciones de la Parte VI, establecera
desde la fecha en vigor del Acuerdo sobre la OMC un medio
por el cual puedan presentarse solicitudes de patentes para
esas invenciones;

b) aplicara a esas solicitudes, desde la fecha de aplicacién del
presente Acuerdo, los criterios de patentabilidad establecidos
en este Acuerdo como si tales criterios estuviesen aplicandose
en la fecha de presentacion de las solicitudes en ese Miembro,
0 si puede obtenerse la prioridad y ésta se reivindica, en la
fecha de prioridad de la solicitud; vy

c) establecera la proteccion mediante patente de conformidad
con el presente Acuerdo desde la concesion de la patente y
durante el resto de la duracién de la misma, a contar de la
fecha de presentacién de la solicitud de conformidad con el
articulo 33 del presente Acuerdo, para las solicitudes que
cumplan los criterios de proteccion a que se hace referencia en
el apartado b).

9. Cuando un producto sea objeto de una solicitud de patente
en un Miembro de conformidad con el péarrafo 8 a), se
concederan derechos exclusivos de comercializacion, no
obstante las disposiciones de la Parte VI, durante un periodo
de cinco afios contados a partir de la obtencion de la
aprobacion de comercializacion en ese Miembro o hasta que se
conceda o rechace una patente de producto en ese Miembro si
este periodo fuera mas breve, siempre que, con posterioridad a
la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, se
haya presentado una solicitud de patente, se haya concedido
una patente para ese producto y se haya obtenido la
aprobacion de comercializacién en otro Miembro.

Articulo 71

Examen y modificacion

1. El Consejo de los ADPIC examinara la aplicacion de este
Acuerdo una vez transcurrido el periodo de transicion

mencionado en el parrafo 2 del articulo 65. A la vista de la
experiencia adquirida en esa aplicacion, lo examinara dos afios
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después de la fecha mencionada, y en adelante a intervalos
idénticos. El Consejo podra realizar también examenes en
funcién de cualesquiera nuevos acontecimientos que puedan
justificar la introduccién de una modificacibn o enmienda del
presente Acuerdo.

2. Las modificaciones que sirvan meramente para ajustarse a
niveles mas elevados de proteccion de los derechos de
propiedad intelectual alcanzados y vigentes en otros acuerdos
multilaterales, y que hayan sido aceptadas en el marco de esos
acuerdos por todos los Miembros de la OMC podran remitirse a
la Conferencia Ministerial para que adopte las medidas que
corresponda de conformidad con lo dispuesto en el parrafo 6
del articulo X del Acuerdo sobre la OMC sobre la base de una
propuesta consensuada del Consejo de los ADPIC.

Articulo 72
Reservas

No se podran hacer reservas relativas a ninguna de las
disposiciones del presente Acuerdo sin el consentimiento de
los demas Miembros.
Articulo 73
Excepciones relativas a la seguridad

Ninguna disposicion del presente Acuerdo se interpretara en
el sentido de que:

a)imponga a un Miembro la obligacibn de suministrar
informaciones cuya divulgacion considera contraria a los
intereses esenciales de su seguridad; o

b) impida a un Miembro la adopcién de las medidas que estime
necesarias para la proteccion de los intereses esenciales de su
seguridad:

)] relativas a las materias fisionables o a aquellas que
sirvan para su fabricacion;

1)) relativas al trafico de armas, municiones y material de
guerra, y a todo comercio de otros articulos y material
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destinados directa o0 indirectamente a asegurar el
abastecimiento de las fuerzas armadas;

i) aplicadas en tiempos de guerra o0 en caso de grave
tension internacional; o

c) impida a un Miembro la adopcibn de medidas en
cumplimiento de las obligaciones por €l contraidas en virtud de
la Carta de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la
paz y la seguridad internacionales.”
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CONCLUSIONES

El andlisis de los tratados internacionales frente a las licencias de uso y
procedimientos administrativos de caducidad desarrollado en este trabajo, nos

han llevado a realizar las siguientes conclusiones:

1. El criterio adoptado por la Suprema Corte de Justicia de la Nacién,
en relacion a la interpretacion del articulo 133 constitucional nos ha permitido,
tanto a autoridades como particulares, resolver cualquier conflicto que llegaré a
presentarse entre la legislacion internacional y la local.

En efecto, la SCJIN estableci6 como primer término que los tratados
internacionales suscritos por el Estado Mexicano constituyen ley suprema de la
unién y por otro lado, se pronuncié en relacién a la jerarquizacion de dichos
compromisos internacionales dentro de nuestro sistema juridico. Establecié que
éstos se encuentran en un plano inferior a nuestra Constitucion Federal y en uno
superior a la legislacion local, ya sea ésta de caracter federal o general e incluso

municipal.
Este criterio ha permitido resolver conflictos de grandes magnitudes,

preponderando el cumplimiento de las obligaciones por parte del Estado frente a

la comunidad internacional.

2. La finalidad del ADPIC, se encuentra establecida en pocas palabras

en el articulo 41 de dicho acuerdo, el cual requiere de los Estados signatarios la
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instrumentacién de una proteccion efectiva, es decir, un régimen que vaya mas
alla de la introduccion de leyes, el establecimiento de mecanismos o instancias

publicas, o a la resolucion formal de controversias.

El ADPIC exige que haya una materializacion sustancial, real y efectiva de la
proteccion de derechos de propiedad intelectual en cada caso especifico, es
decir, exige un grado de compromiso serio a cada uno de sus suscriptores a
efecto de implementar un sistema de proteccion a los derechos de propiedad
intelectual que cumpla a cabalidad con cada uno de los elementos antes

mencionados.

El articulo 19, inciso 2 del ADPIC, establece, para efectos de mantener el
registro marcario, que dicha marca se encuentre en uso por parte de un tercero,

siempre y cuando se encuentre controlada por su titular.

Esta disposicion, en total disparidad a la Ley de la Propiedad Industrial, no
contempla requisito de registro o inscripcion de las licencias de marca para que el
uso llevado a cabo por un tercero, en este caso, por el licenciatario, dicho uso

puede beneficiar al titular de la marca.

3. El conflicto entre la legislacion internacional y local es evidente. Por
un lado, nuestra legislacion en materia de propiedad industrial, exige la inscripcion
de la licencia de uso de marca respectiva para que ésta surta efecto en contra de
terceros; cuando, por otro lado, de conformidad con el ADPIC, el uso de la marca
ejecutado por un tercero puede beneficiar a su titular, siempre y cuando éste

altimo tenga control sobre ella.

Bajo ese orden de ideas, la respuesta a este conflicto se encuentra

establecida en la interpretacion al articulo 133 constitucional y a la jerarquizacion
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de los tratados internacionales dentro de nuestro sistema juridico, ambos temas

materia de vitales decisiones a cargo de nuestra Suprema Corte.

De conformidad con dichos criterios emitidos por nuestra Corte, es clara la
conclusion. En efecto, el ADPIC, al tratarse de un compromiso de caracter
internacional adoptado por el Estado Mexicano, de conformidad con el articulo
133 constitucional es ley suprema de la union y por tanto, se encuentra
jerdrquicamente en un plano inferior a nuestra Constitucion Federal y en un

superior a toda nuestra legislacion local.

Consecuentemente, el ADPIC es de aplicacion estricta y preferente frente a
la Ley de la Propiedad Industrial, razén por la cual, el requisito contemplado por el
articulo 62 de dicha legislacion local, deja de surtir efecto juridico alguno,
permitiendo al particular celebrar licencias de uso de marca y surtiendo sus
plenos efectos frente a terceros sin tener la necesidad de inscribir dicha licencia

ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

4. Eliminando el requisito contemplado por el articulo 62 LPI, aquel
particular que haya sido demandado dentro de un procedimiento administrativo de
caducidad, de conformidad con el objeto para lo cual las marcas fueron creadas,
tendra la oportunidad de ofrecer elementos suficientes aportados por su
licenciatario a efecto de acreditar el uso de la marca en pugna, mismos gque
tendran que ser valorados por la autoridad administrativa aun y dicha licencia de
uso no se encuentre registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial; lo anterior, de conformidad con los criterios sustentados por nuestra

Suprema Corte de Justicia de la Nacion previamente expuestos.

Esto nos lleva a otra pequefa y obligada conclusion. El mantener nuestra
legislacion local de esta manera, es decir, conteniendo disposiciones que carecen

de aplicacion alguna resulta perjudicial tanto para el Estado, como para el
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particular. Representa erogaciones inutiles, ya que al seguir vigente dichas
disposicion, existe confusion frente a la autoridad administrativa, la cual se
encuentra obligada a resolver conforme a su legislacién, es decir, conforme a la
Ley de la Propiedad Industrial, lo cual se traduce en un posterior litigio ante el
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en donde tendra que resolver
si aplicar la legislacion local o la internacional. Como puede esperarse, llegar a
este punto representa una serie de gastos procesales a cargo del demandante e
igualmente un gasto para el Estado al tener que accionar el aparato jurisdiccional

necesario para resolver dicho conflicto.

Por lo tanto, consideramos conveniente eliminar el requisito contemplado por
el articulo 62 de la Ley de la Propiedad Industrial lo cual representa un aspecto
agradable que destacar de México frente a la comunidad internacional,

especificamente, en materia de propiedad intelectual.
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