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HACIA EL NUEVO DERECHO MEXICANO
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Manuel BECERRA RAMIREZ

A la memoria del maestro Jorge Barrera Graf
1. Introduccion

En materia de regulacion de la propiedad intelectual México se est4 enfren-
tando a cambios fundamentales. La idea es, sobre todo, crear un clima
propicio para la inversion extranjera y una mayor seguridad para la propie-
dad intelectual con miras a la concrecion de uno de los proyectos econémi-
cos més importantes, para México, de finales de siglo.

A partir de 1991 la legislacién mexicana sobre propiedad intelectual
empieza a dar un cambio de carcter radical. Sobre esa materia, el Estado
mexicano se mueve desde una posicién que ahora se califica como *‘defen-
siva’ a otra de “‘apertura”.

Si se ve a la legislacion de 1991 en retrospectiva, en €l marco de los
resultados de 1a negociacion del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN]) es posible observar que la expedicién de 1a Ley de Fomento
y Proteccion de la Propiedad Industrial y las reformas a la Ley Federal de
Derechos de Autor fueron movimientos para alcanzar niveles de proteccion
a la propiedad intelectual adecuados a las exigencias, fundamentalmente,
de los Estados Unidos.

Una vez que la legislacion mexicana se adecue a los cambios propuestos
por el TLCAN podremos decir que la politica legislativa del Estado mexi-
canohabrd dado un giro de 360 grados, dejando atrds el modelo “defensivo’™
para adoptar €] modelo prevaleciente en los Estados Unidos. Al respecto,

163

DR © 1993. Universidad Nacional Auténoma de México - Instituto de Investigaciones Juridicas



Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Juridica Virtual del Instituto de Investigaciones Juridicas de la UNAM
www juridicas.unam.mx https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv Libro completo en: https://goo.gl/lUwkoA

164 MANUEL BECERRA RAMIREZ.

aquf se presenta el fenémeno que ya con tino ha observado el profesor
Stephen Zamora de 1a Universidad de Houston, que se refiere a la “ameri-
canizacion del derecho mexicano™.' Esta hipotesis es ficil de probar si nos
damos cuenta que como resultado del TLCAN mucho habr4 que modificar
en la legislacion mexicana y poco en la norteamericana y canadiense.

El asunto no es grave si se trata de modificar para modernizar y mejorar
nuestra legislacion. Donde sf hay motivos de preocupacion es cuando nos
damos cuenta que este nuevo modelo lleva implicito un nuevo modelo de
desarrollo industrial y 1a aplicacion de una serie de instituciones juridicas
que exigen una infraestructura concreta.

En este nuevo modelo de “‘apertura™ la empresa privada, la industria,
juegan un papel muy importante cuando tradicionalmnente estos sectores han
estado protegidos por décadas ante los embates de las empresas extranjeras
y ahora en menos de una década el pafs s¢ abre a la competencia con
empresas extranjeras que tienen una enorme infraestructura, la experiencia
y la tradicion de participar activamente en la creacién de invenciones e
ideas, que la propiedad intelectual protege.

Para que no se pase el “tren del desarrollo”™, el pafs tiene que crear, con
gran rapidez la infrestructura econémica, jurfdica e institucional para que
los grandes actores uel desarrollo tecnolégico-industrial, como las univer-
sidades, la iniciativa privada y el aparato estatal, no solamente se comuni-
quen sino que interactien, se nutran reciprocamente, para hacer frente a la
poderosa competencia exterior.

Por otra parte, es necesario crear una infraestructura para adecuar los
cambios juridicos: oficinas especializadas con todo 1o necesario para decidir
sobre patentes, marcas, circuitos integrados, etcétera. Aspecto donde nues-
tro pafs es pobre. Se necesitan crear tribunales altamente calificados, que
conozcan de la materia de propiedad intelectual. Crear una cultura de
respeto, de valoracion, de la propiedad intelectual que desgraciadamente no
existe en el pafs.

La experiencia que nos han dado otros pafses, como Japén, es que no es
s6lo cuestién de tener acceso a la tecnologfa extranjera, en algunos casos
de punta, sino aprovecharla: asimilarla, adecuarla a las condiciones y

| Zamora, Stephen, '‘The americanization of mexican law: non trade issues in the North American
Free Trade Agreement™, Law and Policy in International Business, The International Law Journal of
Georgetown University Law Center, vol. 24, ném. 2, EUA, 1993, pp. 391-459,
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necesidades nacionales; a partir de esto, crear una tecnologfa competitiva a
nivel internacional, y a nivel interno multiplicarla.

2. El concepto de propiedad intelectual

La denominacitn de propiedad intelectual ha ganado un gran terreno en
lo que se refiere a su aceptacion por la doctrina, a pesar de sus criticos que
con mucha razén consideran que el nombre apropiado deberia ser ¢l de
“derechos intelectuales™ por considerar que con esa denominacién se puede
comprender tanto los componentes de la propiedad industrial (patentes,
marcas, secreto industrial, disefio industrial, denominaciones de origen,
etcétezra) y los derechos propiamente intelectuales que son los derechos de
autor,

Esta cuestitn que puede ser vista como meramente académica puede ser
analizada desde otro dngulo desde el cual se vislumbra una especie de
homogeneizacién, o dicho en términos de moda, globalizacién del derecho
de la propiedad intelectual.

Este concepto, de propiedad intelectual que estd ganando, cada vez mds
aceptacion a nivel internacional, es utilizado por la Organizacion Mundial
de la Propiedad Intelectual (OMPFI), un organismo especializado vinculado
a la Organizacién de Naciones Unidas (ONU).”

Por supuesto que existe una diferencia entre 10 intangible del derecho de
autor y lo tangible de los derechos de la propiedad industrial, pero lo
irracional de la globalizacion econdmica se impone. El Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN) uliliza esta denominacion.

3. El fracaso del nuevo Orden Econdmico Internacional (NOEI)

Los diagndsticos realizados en las décadas de los afios sesentas y scientas
sobre la actitud daflina de las cmpresas transnacionales posecdoras de

2 Ver Angel Medina, David, “Normatividad de la propiedad intelectual en el Tratado de Libre
Comercio de América del Nonte”, Panorama Juridico del Tratado de Libre Comercio H, Universidad
Iberoamericana, México, 1993, p. 84; Rangel Medina, David y Cristiani, Julio Javier, “Algunos
comentarios de cardcter prictico al Capfiulo de Propiedad Intelectual en el Tratado de Libre Comercio
de América del None”; Panorama, op. cit.

3 Chisom, Donald and Jacobs, Michael A, tnderstanding intellectual property law, Mathew
Bender, New York, 1992, pp. 1-2.
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tecnologfa en relacién con la economia de los pafses subdesarrollados (costo
altfsimo de la tecnologia, venta de tecnologia antigua e inadecuada para el
pais huésped, etcétera),’ no tuvieron un impacto contundente en la creacién
de condiciones de intercambio tecnolégico mds adecuados a los pafses
subdesarrollados.

Como sabemos, con base en estos diagnosticos se organizé un movimien-
to ambicioso para conformar un nuevo orden que inclufa un derecho de la
propiedad intelectual mds eldstico, menos riguroso. Esto correspondia a una
estrategia general de los pafses subdesarrollados. La legislacién mexicana
de la década de los setentas en materia de inversién extranjera, transferencia
tecnolGgica, patentes y marcas y derechos de autor son modelos de esta
corriente.

Sin embargo, los vientos neoliberales de la década de los ochentas
erosionaron poco a poco esta posicion por la via de los acverdos comerciales
de caricter bilateral de los Estados Unidos y 1os paises subdesarrollados que
exigen una mayor proteccién de la propiedad intelectual contra la piraterfa
y la competencia desleal.’ Por supuesto, esto en el marco de la crisis
econdmica de los pafses subdesarrollados que se han denominado como la
“década perdida’’.

Aunque se han expresado posiciones triunfalistas,” la verdad es que
muchas de las reivindicaciones que se hacfan siguen vigentes (por ejemplo
mucha de la tecnologfa que se adquiere es una tecnologfa que estd pasada
de moda o bien altamente contaminante) pero la situacién internacional
prevaleciente hace imposible tomar otra posicion. Por ejemplo, 1a necesidad
de inversion extranjera, hace que se tengan que modificar las reglas del
juego en materia de proteccion de 1a propiedad intelectual, como requisito
sine qua non para que llegue el capital de las empresas trasnacionales.

La teoria dominante en materia de economia y del derecho de la propie-
dad intelectual postula que si los pafses subdesarrollados aumentan la
proteccion a la propiedad intelectual, obtienen beneficios substanciales
como inversion, tecnologia y, en general, un crecimiento econdmico del
pais. Lo mismo sucede en maleria de proteccion a la propiedad intelectual

4 En la obra de Sibato, Jorge A., Transferencia de tecnologia. Una seleccion bibliogrdfica,
CEESTEM, México 1978, podemos encontrar una amplia bibliografia sobre la temética.

5 Enyart, James R., “A GATT intellectual property code”, Les Nouvelles, Journal of the Licensing
Executives Society, vol. XXV, nim. 2, junio 1990, p. 53.

6 Por ejemplo llamando a los tedricos de la década de los setentas como “Third World's high
priests”, (ver Enyart. James, cit.).
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en lo referente a los productos farmacéuticos en donde el efecto es mejorar
1a salud piblica.” Ademds de que una mayor proteccion incentiva al inven-
tor, al creador.

Esto tiene elementos de verdad y en parte es sofisma. Lo que es cierto es
que, como vimos antes, 1a inversién exige mayor proteccion a la propiedad
intelectual. También es cierto que atrae tecnologfa aunque esto no significa
que se esté hablando de una verdadera transferencia de tecnologfa, ya que
para eso se requiere una politica tecnol6gica en el interior del pafs’ y ahf las
politicas sobre tecnologfa de los viejos tedricos (dirfa despectivamente J. R,
Enyart “The Third World’s high priests””) siguen vigentes.”

El crecimiento econémico, por supuesto, no quiere decir desarrollo, el
cunal estd vinculado con la distribucion equitativa del producto nacional
bruto y, como decfamos, una verdadera asimilacién de la tecnologfa.

En lo tocante al concepto de ““mayor proteccion a la propiedad intelec-
tual, incentiva al creador”, es0 estd por verse; habrfa que ver si Beethoven
o Bell estaban pensando en sus derechos de autor o de inventor cuando
crearon sus inigualables obras.

Sin embargo, también esta verdad es relativa pues actualmente la inves-
tigacién que lleva a la tecnologfa de punta estd hecha por las grandes
corporaciones que calculan hasta el dltimo detalle de sus costos y ganancias
y presionan a sus gobiernos para exigir una mayor proteccion de sus
patentes, marcas, etcétera. Hay que ver, por ejemplo, la industria farmacéu-
tica norteamericana que habla de que en 1992 se gastaron cerca de 9 billones
de d6lares en investigacién y desarrollo, ademds de que mencionan la
inversién en tiempo (10 a 12 afios de desarrollo, antes de descubrir un
producto nuevo y ttil), lo que la lleva a exigir un mayor tiempo de proteccion
mediante patentes."

7 Rapp, Richard T., and Rozek, Richard P., *How property protection fuels economies™, Les
Nouvelles, Journal of the Licensing Executives Society, vol. XXV, ndim. 3, EUA, septiembre 1993, p.
170.

& En el interesante trabajo coordinado por Edna Jaime y Luis Barron, se habla de la necesidad, para
competir con ventaja en los mercados internacionales, de desarrollar una politica tecnoldgica que incluya
una eficiente y correcta adaptacién de la tecnologia extranjera, su asimilaci6n y desarrollo, asi como la
institucionalizacién de la investigacién e inhovacién tecnolgica que se vincule estrechamente al
proceso de reestructuracion de la industria. Ver Jaime, Edna; Barrén, Luis, coordinadores. Lo hecho en
México. Empresas mexicanas y apertura comercial, Cal y Arena, México, 1992, p. 169.

9 Ver el trabajo de Sébato, 1., op. cit. Aunque hay que mencionarlo, la diferencia estriba en que la
politica tecnolégica a que se refieren los autores de las décadas de los sesentas y setentas no ponen tanto
acento en la iniciativa privada como se hace actualmente.

10 Ver el trabajo del representante de la industria farmacéutica norteamericana {Pharmaceutical
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En efecto, ¢l costo de 1a investigacion para el desarrollo es muy alto y
los intereses econémicos involucrados son muchos; adem4s, hay que tomar
en cuenta que la competencia comercial internacional es muy intensa y
quien tiene ventaja es quien estd en la vanguardia tecnolégica. Por supuesto,
esto también nos puede ilustrar sobre la idea de que no hay que esperar
medidas filantrépicas de los poseedores de 1a lecnologia.

Aunque también hay que reparar en las terribles desviaciones en las que
se incurre en los paises desarrollados con la proteccién de la propiedad
intelectual. Nos referimos aqui a 1a experiencia norteamericana en donde
los litigios en materia de propiedad intelectual son més lucrativos que el
producto del esfuerzo intelectual y asf los abogados especializados en esta
materia estdn teniendo un auge sin precedentes. En tiempo de recesion, los
propietarios de la propiedad intelectual, dice una revista norteamericana
especializada en asuntos juridicos, “han encontrado nuevas y lucrativas
fuentes de ingresos, independientemente de las licencias, precisamente de
los litigios.”"!

4, Hacia la creacidn de nuevos pardmetros en materia
de propiedad intelectual

A pesar de que la propiedad intelectual no es una materia estrictamente
de cardcter comercial en un fendmeno que desde el punto de vista politico
se puede ver como una respuesta a las propuestas del NOEI, el tema de la
propiedad intelectual fue incluido en las negociaciones del GATT, debido
a un esfuerzo bien concebido de las empresas e industriales, de los pafses
desarrollados que lograron crear dentro del GATT el Comité de Propiedad
Industrial (en inglés Intellectual Property Committee —IPC—).

El objetivo, que aunque ambicioso no est4 lejos de lograrse, es conformar
las reglas de comercio no s6lo internacionales sino también nacionales; y
con ese objetivo se pretende elaborar un c6digo'? similar a los que el GATT

Manufacturas Association), Harvey E. Bale (Bale, Harvey E. Jr. The Protection or Intellectual Property
in the Pharmaceutical Indusiry and the North American Free Trade Agreement, The North American
Free Trade Agreemeni; lis Scope and amplications for North American’s Lawyers, Businesses and
Policymakers, American Bar Association, EUA, 1993, pp. 1-36.

11 Reuben, Richard C., “What's new in intellectual property. Booming in copyright, trademark and
patent law"', ABA Journal, EUA, Janvary, 1993, p. 73,

12 Recordemos que Ja propuesta de los paises subdesarrollados por crear un Cédigo de Conducta de
la Transferencia de Tecnologia quedé congelado en la Organizacién de Naciones Unidas.
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ha producido en relacion a los productos y subsidios. Este c6digo estarfa
formado de tres secciones basicas:"

a. Principios fundamentales para la proteccién de 1a propiedad intelectual.
Se refieren a aquellos principios que ya se contienen en tratados internacio-
nales o leyes “‘de los pafses con mayor tradicién” y constituyen un “‘estan-
dard minimo de proteccion de 1a propiedad intelectual”. Estos principios se
refieren a los limites de cada uno de 1os aspectos de la propiedad intelectual,
patentes, marcas, derechos de autor, disefios industriales, semiconductores
y el secreto industrial."

b. Elementos esenciales relativos a los procedimientos de represion de la
violaci6n de 1a propiedad intelectual.

¢. Mecanismos de consulta y solucidén de controversias.

Estos principios que por ahora son una propuesta, en la préctica son los
actuales pardmetros de la legislaci6n en materia de propiedad intelectual a
nivel internacional.

Se puede discutir sobre los or{genes de estos pardsetros o “‘patrones’ y
en esa discusién reconocerfamos dos posturas fundamentales: aquella de
los que consideran que estos pardmetros son parte de un proceso mundial,
producto de la globalizacién de la economfa. Actualmente quien quiera
participar debe adecuarse a los *‘patrones’ internacionales, aun los pafses
que antes tenfan una economia planificada ahora deben conformar su
estructura legislativa interna a lo que ellos dispongan; tal es el caso por
ejemplo de China que recién, por primera vez, estd regulando a nivel interno
el derecho de autor,” y no se diga de los estados de Europa Oriental que
antes conformaban el bloque socialista, urgidos de insertarse en la economia

13 Tomado de Enyart, James R., op. cit., pp. 55-56.

14 En materia de patentes *‘se reconoce que la Convencién de Paris es inadecuada”™ y que los
siguientes principios constituyen un patrén internacional: No discriminacién. Un pais no puede excluir
a las medicinas, los quimicos, la biotecnologia y otras formas parecidas, de la patentabilidad, se debe
reconocer una vida promedio de 20 afios de la patente. Las licencias obligatorias deben de limitarse; el
licenciamiento no se debe impedir al imponer términos y condiciones irracionales a las partes. En lo
tocante a las marcas; la proteccidn a través de ellos se hard a tres objetos o dimensiones, dentro de los
cuales se incluye 1a marca de servicios; no se debe de restringir el derecho marcario mediante la exigencia
de requerimientos del uso de las marcas conjuntamente con marcas locales; el término de la marca debe
set de 10 afios. El derecho de autor. Aquf se sigue a la Convencién de Bema, aunque se le adicionan
algunos elementos como los programas de cémpute y de bancos de datos. Los disefios industriales: el
plazo de proteccidn no debe ser minimo de 10 afios; los semiconductores se¢ deben de proteger, por lo
menos por un plaze de 20 afios y no se deben de autorizar licencias obligatorias. El secreto industrial:
la legislacién local debe de contener una proteccién adecuada.

15 Ver “Peoples Republic of China. First PRC copyright law will take effect in june’', World
Intellectual Property Report, vol. 4, ntm. 10, octubre 1990, p. 228.
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internacional estdn legislando en materia de propiedad intelectual siguiendo
los pardmetros mencionados.

Sin embargo, otra postura serfa la de considerar la ‘‘americanizacién”
del derecho de la propiedad intelectual. Esta postura tiene su fundamenta-
cién en varios hechos, por ejemplo: las “sugerencias™ que realizan los
Estados Unidos de América a los pafses que no contienen esos “‘patrones”™
de proteccion de 1a propiedad intelectual (el caso de México lo veremos méds
adelante), para que modifiquen su legislacion.

En efecto, este pafs, con fundamento en la denominada Special 301
Intellectual Property Provisions, de 1a Omnibus Trade and Competitiveness
Act de 1988, instrumenta, a través de su representacion comercial (U.S.
Trade Representative), una polftica comercial que uniendo negociaciones
de cardcter comercial incluye ‘‘sugerencias’ de elevar el nivel de l1a protec-
ci6n de la propiedad intelectual.”® A esto hay que adicionar el gran éxito que
principalmente tuvo este pafs de lograr incluir el tema de la propiedad
intelectual en las actuales negociaciones de la Ronda Uruguay del GATT,
en lo que se ha denominado como TRIPS (abreviatura de Trade Related
Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit
Goods).

Esta iiltima postura no es desdefiable si tormamos en cuenta también la
potencialidad econ6émica de los Estados Unidos que le permite mérgenes
de negociacién comercial ventajosa.

Al final de cuentas, creemos que ambas posturas son ciertas; cada una
tiene elementos de verdad. Nos enfrentamos a una realidad innegable: la
creacién de pardmetros mundiales en materia de inversion extranjera; y
¢éstos estdn siendo conformados fundamentaimente por 1as iniciativas de los
pafses con mds poderfo econémico, entre otros por los Estados Unidos.

5. La “modernizacion’’ del derecho mexicano
sobre propiedad intelectual

En el afio de 1991 el Congreso de la Unién, mexicano, aprobé la Ley de
Fomento y Proteccién de 1a Propiedad Intelectual.” Este hecho fue muy
significativo por dos razones: la primera porque se rompe con todo un

16 Ver “‘United States Trade representative's fact sheet on offending countries under ‘Special 301
provision of trade act™, World Intelleciual Property Report, vol. 4, nim. 6, junio 1990, p. 138.
17 Diario Oficial del dia 27 de junio de 1991.
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esquema legislativo adoptado en la década de los sesentas y setentas y con
una estrategia de industrializacion de nuestro pafs, caracterizadas por una
amplia proteccion a la industria nacional frente a las empresas trasnaciona-
les. Lo que constitufa lo que ahora se ha denominado como una actitud
“defensiva”, *‘proteccionista’ del Estado mexicano. En esta nea se en-
contraba la Ley sobre el Registro de las Transferencias de Tecnologia y el
Uso de Explotacién de Patentes y Marcas (del 28 de diciembre de 1972); 1a
Ley de Invenciones y Marcas (publicado en DiarioOficial el 1° de febrero
de 1976), 1a Ley de Derechos de Autor ¢ inclusive la Ley de Inversiones
Extranjeras.

Pero hay que recordar que era una corriente fomentada por pafses
subdesarrollados como India, Argentina, Brasil, Venezuela, Nigeria, Corea,
Filipinas, etcétera, incluyendo a nuestro pais.

La segunda razén tiene que ver con el momento de aparicion de la Ley
de Fomento y Proteccion de la Propiedad Intelectual (LFPPI), et cual fue
muy significativo, pues precisamente en ese momento se negociaba la
propiedad intelectual tanto en €l marco del Tratado de Libre Comercio
México, Canadd, Estados Unidos, comoen ¢l GATT y la LFPPI; significaba
dejar sin materia la posicion mexicana.

No estd por demds seflalar que los cambios mexicanos significaron un
rompimiento de la tradicion mexicana y una especie de “pago’” de entrada
alanegociacién del TL.CAN. M4s adelante abundaremos sobre este aspecto.

Los aspectos mas relevantes de la LFPPI son:

a) Realiza una apertura a nuevas dreas de proteccion. Lo més signitica-
tivo es la apertura a nuevas dreas de proteccion tecnolGgica que antes
estaban soslayadas por la legislacion mexicana; por ejemplo: las variedades
vegetales y 1a biotecnologfa de obtencion de farmacoquimicos, medicamen-
tos, alimentos y bebidas fertilizantes, plaguicidas, herbicidas, fungicidas,
hormonas y vacunas; procedimientos genéticos para la obtencidn de espe-
cies animales y vegetales, o sus variedades; microorganismos, productos
qufmicos y aleaciones."

Simplemente la proteccion de las invenciones en el 4rea de la industria
farmacéutica significa una verdadera revolucion en México, si tomamos en

18 Ver Villarreal Gonda, Roberto, “La nueva ley mexicana en maleria de propiedad industrial',
Comercio Exterior, vol. 41, nim, 11, México, noviembre de 1991, pp. 1057-1065; y Serrano Migallén,
Fernando, La propiedad industrial en México. Nueva ley para su fomento y proteccion, Edit. Pormia, 8.
A.. México, 1992, 220 pp.
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cuenta que a nivel internacional las empresas transnacionales de 1a industria
farmacéutica constantemente estdn reclamando una proteccion a sus inven-
ciones y ahora con la proteccion se *‘abre la nuez”.

Aunque hay que mencionar que ya estaba prevista esta posibilidad, pero
hasta el afio de 1997."

Habrfa que ver, mediante otro tipo de andlisis, qué tanto se van a
desarrollar estas dreas tecnolégicas ¢n nuestro pafs, en el sentido de que se
hable de un desarrollo de 1a tecnologia mexicana. La versién oficial sostiene
que esta medida tiende a “‘estimular por igual, en todos los sectores
relacionados con la tecnologfa, las inversiones para el desarrollo industrial
de nuevos productos y procesos de fabricacién”.” Lo cual es muy cuestio-
nable puesto que el “‘proceso permanente de mejoras en la tecnologia™
depende de diferentes factores como la creacién de una cultura cientifica
{esto tiene que ver con una politica educativa adecuada), incentivos mate-
riales para el creador, una mayor participacion de cardcter material de la
iniciativa privada en la creacién cientifica, etcétera; no sélo, como se afirma,
de una mayor proteccion de la propiedad intelectual, 1o cual puede ser
benéfico para las empresas extranjeras que en condiciones idéneas son
factor importante en la creacién y poseen tecnologfa en forma monopdlica.

Sin embargo, hay que mencionar que un aspecto positivo, a todas luces,
es aquel mediante el cual se ordena publicar las solicitudes de patentes a los
18 meses de su presentacion ante la autoridad,” con esto hay un avance en
I que se refiere a publicidad de las patentes, lo que las hace maés accesibles.

Por otra parte, en esta 1fnea de apertura a nuevas dreas aparece, por vez
primera en la legislacion mexicana, el modelo de utilidad® y se protege el
secreto industrial

b} Se amplia el plazo de proteccion para patentes, de 20 aflos a partir de
la fecha de solicitud y de 10 afios para los registros marcarios.” En el renglon
del derecho marcario, se mide la vigencia de proteccitn a partir de la fecha
de solicitud del registro,” y se simplifica la prueba de uso efectivo de las
marcas registradas; solamente se reguicre gue en ¢l momento de la renova-

1w Villarreal, op. el p. 155,

2 foud  p. 115K,

21 Anicubo 157 de la LIPPL

72 Capiwl 1] de la LFPFL

73 'Tiulo wreero, capitulo Gnico de la | FPPL
“ Articub, 95 de la PLEFFVL

2 lindem
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cién, bajo protesta de decir verdad, se manifieste que se estd usando la
marca.”

c¢) Se concede el derecho de prioridad, de las patentes, siempre y cuando
se solicite en México la patente dentro de los doce meses siguientes a ta
solicitud de patente en el pafs de origen.”

d) Se limita enormemente el otorgamiento de licencias obligatorias.
Solamente se conceden cuando no se haya explotado después de tres anos
contados a partir de la fecha de otorgamiento de la patente, o de cuatro
aflos de la presentacion de la solicitud, segiin lo que ocurra ms tarde.™ En
efecto, las instituciones tipicas de 1a época “‘proteccionista” o ““‘defensiva’
como los discutidos certificados de invencion desaparecen, 1o mismo suce-
de con el Registro Nacional de Transferencia de Tecnologfa. Esto es
totalmente normal dentro del espfritu liberal que anima la legislacién de
1991.

¢) Se crea un 6rgano de cardcter técnico-administrativo de la propiedad
industrial. La LFPPI crea un organismo descentralizado denominado Insti-
to Mexicano de la Propiedad Industrial, el cual hasta la fecha no se ha
puesto en funcionamiento, que tendrd entre otras funciones, ser érgano de
consulia y apoyo técnico de la Secretarfa de Comercio y Fomento
Industrial.”

J} Se mejoran los medios de defensa de los derechos de la propicdad
intelectual. Este es un aspecto de gran importancia sobre todo para las
empresas extranjeras que constantemente manifiestan que nuestro sistema
no es del todo adecuado para la defensa de la propiedad intelectual. Al
respecto, para los efectos de este trabajo conviene detenerse un poco para
resefiar ¢l sisterna mexicano, 10 cual haremos mds adelante.

g) En lo tocante a la comercializacion es relevante que la LFPPI fomenta
el funcionamiento de las franquicias comerciales.®

Por otra parte, para completar esta somera revision de los cambios
ocurridos en materia de propiedad intelectual, hay que mencionar que
también en la Ley Federal de Derechos de Autor (LFDA) en ¢l mismo afio
de 1991 también sufre modificaciones,” que se manifiestan en lo siguiente:

26 Articulo 134 de la LFPPI.

27 Artculo 40 de 1a LFPPL

Articulo 70 de la LFPPL

Articulo 7 de 1a LFPPL

Diario Oficial de la Federacidn, 17 de julio de 1991,
31 Dianio Oficial de la Federacidn, 17 julio de 199).

s8R
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se amplfa el campo de proteccion a otras esferas de la actividad creativa
como los programas de computacién,” los fonogramas;” se protegen los
derechos de autor en general por 50 afios;™ ademds, se incrementan las
sancic;?es civiles y penales en caso de infraccién de los derechos de
autor,

6. El procedimiento litigioso dentro de la LFPPI

Se puede decir que 1a represion en contra de 1a violacién de los derechos
de la propiedad intelectual es uno de los temas torales en la relacion
comercial de México ante el extranjero. Esto es indiscutible si tomamos en
cuenta que es insuficiente contar con una legislacion de “‘primera” sin que
existan los mecanismos adecuados para reprimir su violacion; en otras
palabras estamos hablando de represién de la “piraterfa™ prictica que
nuestro pais tiene la mala fama de practicar a gran escala.

Laley mexicana de 1991 en el extranjero es vista con buenos 0jos por su
apertura y acercamiento a los “‘patrones’ internacionales; sin embargo, en
lo que se refiere a las sanciones por incumplimiento es tomada todavfa con
reservas, ¢ independientemnente de que lo veamos m4s adelante, fue un tema
importante entre México y los Estados Unidos durante las negociaciones
del Tratado de Trilateral de Libre Comercio (TLCAN).”

Este aspecto es de gran importancia puesto que estd condicionando el
clima propicio para la inversi6n extranjera y los poseedores de tecnologfa.
Digamos que es una condici6n para el éxito del libre comercio.”

32 Articuio 7 de la LFDA.

33 Articulo 80 de la LFDA.

34 Articulo 90 de la LFDA.

35 Articulos 135-143 de ja LFDA.

36 Por ejemplo se afirma que “‘copyright penalties in Mexico remain low in comparison with vs
industry objetives. Mexico's enforcement efforts pursuant to its new IP laws have been criticized as
ineffective in combatting rampant piracy”, (ver Del Valle, Cristina, “Intellectual property provisions
of the NAFTA"™, The Journal of Praperty Rights, vol. 4, nim. 11, noviembre 1992, N.J, EUA, p. 8.

37 Estaes latesis de varios trabajos de especialistas norteamericanos, veamos por ejemplo la siguiente
opini6n: *'Ultimately, México’s success in attracting foreign investment and technology may be determi-
ned by these types of enforcement issues, for in a free market economy these assets will be attrated only
if investors believe that their techonologies will truly be protected in México”, Mc Knight, John B.;
Muggenburg, Carles, "Mexico's industrial property and copyright laws: attrating business with the
increased protection of intellectual property rights'', Newsletter of the Iniernational Law Section, State
Bar of Texas. vol. 9, julio 1992, mim. 3, p. 32.
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Aunque la ley de 1991 tiene modificaciones en materia de represién de
la piraterfa haciéndola mds severa, todavia no ha alcanzado un grado
Optimo. Por ejemplo, en un acucioso andlisis sobre los derechos que tienen
los autores de las patentes contra los usurpadores, Horacio Rangel O.
observa que laley carece de un *‘catdlogo de supuestos tfpicos de usurpacién
de patentes’,” lo cual le resta claridad, eficacia y empuja a realizar tortuosas
interpretaciones para determinar las defensas que proporciona el monopolio
de la patente.

En materia de procedimiento litigioso hay que distinguir enire: a) el
procedimiento ante la autoridad administrativa para obtener el monopolio
de la propiedad intelectual y b) el procedimiento frente a terceros en
ejercicio de los derechos proporcionados por la ley para proteger la propie-
dad intelectual.

En lo que se refiere a los primeros, 1a ley de 91 otorga el recurso de
reconsideracién en caso de negacién de la patente (artfculo 56 de 1a LFPPI);
y es el unico caso en que procede este recurso, el cual se sustancia de la
siguiente manera:

——se interpone mediante un escrito ante la Secretarfa de Comercio y
Fomento Industrial (Secofi),

—en un plazo de treinta dfas, contados a partir de 1a fecha de notificacion
de la resolucion respectiva;

-—al recurso se acompafiard la documentacion que acredite su pro-
cedencia.”

Se entiende que en €l caso que la parte recurrente sea vencida en la
reconsideracion, todav{a tiene la oportunidad de acudir a la justicia federal
a solicitar amparo.

También la patente puede ser afectada de nulidad y caducidad. La nulidad
que procede para al caso de las patentes, modelos de utilidad y disefios
industriales, puede ser interpuesta de oficio por la Secofi, a peticién de parte
afectada, o por el ministerio piblico. La accion de nulidad tiene una vigencia
de cinco aifos y procede en los casos previstos por la ley.

38 Rangel Oniz, Horacio, Los derechos del duefio de la patente de invencidn conira los usurpadores.

3¢ Andculo 200 de 1a LFPPL

40 Elarticulo 78 de la LFPPI establece la siguientes causas de nulidad: 1. Cuando se hayan otorgado
en contravencioén a las disposiciones sobre requisitos y condiciones para el otorgamiento de patentes o
registros de modelos de utilidad y disefios industriales, II. Cuando el otorgamiento se realice en
contravencion de lo dispuesto ¢n el articulo 43 de esta ley. En este caso tendré validez la patente o
registro sobre la primera reivindicacién relativa a la invencién, el primer modelo de utilidad o el primer
disefio industrial, segin el caso, procediendo la nulidad respecto de los subsecuentes; 11I. Cuando durante
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La caducidad de las patentes, modelos de utilidad y disefios industriales
procede en los casos previstos en la ley.*

Se entiende que a excepcion de la caducidad, que opera por el sélo
transcurso del tiempo, 1a procedencia de 1as otras causas de caducidad debe
ser declarada por la autoridad es decir por la Secofi. Como dijimos anterior-
mente, en los casos de la nulidad y caducidad no procede ningiin recurso
administrativo pero sf es posible solicitar el amparo.

En el caso de las marcas se puede colegir que contra la negativa al
otorgamiento del registro s6lo procede el juicio de amparo ya que, como lo
vimos, €l recurso de reconsideracion sélo procede contra 1a negativa de
otorgamiento de la patente.

Por otra parte, el registro de las marcas puede ser afectado por nulidad,”
caducidad,” y ser sujetos a cancelacion;* la declaracién de cualquiera de
estas sanciones se hard administrativamente por la Secofi de oficio, a
peticién de parte o del ministerio piiblico.

El procedimiento est4 regido, en forma supletoria, por el Cédigo Federal
de Procedimientos Civiles, y Ia LFPPI lo simplifica prohibiendo los inci-
dentes de previo y especial pronunciamiento® que en algunos casos son
utilizados mafiosamente por los litigantes para alargar o complicar los
procedimientos; y las pruebas se limitan, no admitiéndose la testimonial, ia
confesional y las pruebas contra la moral y el derecho,” esto nuevamente
con la finalidad de simplificar el procedimiento y no dar motivo a maniobras
que puedan alargarlo o complicarlo.

Por lo que respecta a los procedimientos frente a terceros, podemos
clasificarlos en tres tipos:

a) de cardcter administrativo;

b) de caricter civil;

c) de cardcter penal.

el tréimite se¢ hubiere incurrido en abandono de la solicitud, y I'V. Cuando el otorgamiento se encontrare
viciado por error o inadvertencia graves.”

41 El articulo 80 sefiala las siguientes causas de nulidad: vencimiento de su vigencia; por no cubrir
el pago de derechos al que estin sujetos en el tiempo gue fije la ley correspondiente, o dentro del plazo
de gracia de seis meses siguientes a éste; en caso de que no se compruebe explotacién en el plazo de
dos afios.

42 Anticulo 151 de la LFPPL

43 Articulo 152 de la LFPPL

44 Articulo 153 de 1a LFPPL

45 Articulo 195 de la LFPPIL.

4 Articulo 189 de 1a LFPPL
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Los procedimientos de cardcter administrativo frente a terceros consti-
tuyen otra de 1as novedades de la LFPPI y desde mi punto de vista son muy
cuestionables, como veremos més adelante.

LaLFPPI concede ala Secofi grandes poderes para ordenar inspecciones,
vigilancia e imponer infracciones de cardcter administrativo.

La inspecci6n y vigilancia tienen por objeto comprobar el cumplimiento
de lo dispuesto por 1a LFPPI y demd4s disposiciones derivadas de ella,*” De
acuerdo con estos objetivos, la Secofi puede requerir por escrito a toda
persona, informes y datos relacionados con el cumplimiento de 1a LFPPTy
demds disposiciones derivadas de ella, 1o cual se debe de cumplir en el plazo
de 15 dfas.

También 1a Secofi puede ordenar la realizacion de visitas de inspeccion,
de acuerdo con los siguientes pardmetros:

—se deben de practicar en dias y horas hdbiles;

—inicamente por el personal autorizado por la Secofi, y

—previa identificacién y exhibicion del oficio de comisién.

En caso de que durante la diligencia de inspeccién se comprobara
fehacientemente la comisién de infracciones administrativas o delitos “el
inspector asegurard, en forma cautelar, los productos con 108 cuales presu-
miblemente se cometan dichas infracciones o delitos”. Ademds, si se
presume delitos, 1a Secofi hard del conocimiento del Ministerio Publico
Federal los hechos y pondri a su disposicion los productos asegurados.

Esta disposicién otorga enormes facultades a la Secofi y la convierte en
un poder de carécter inquisitorial ya que sus inspectores, olviddndose de las
garantfas del 14 y 16 constitucionales pueden olfmpicamente asegurar en
forma cautelar, los productos con los cuales presumiblemente se comete
mds infraccion o un delito.

No hay duda que es necesario reforzar la lucha en contra de la violacion
de los derechos de la propiedad intelectual pero siempre conservando el
respeto por las garantfas constitucionales. Por otra parte, es curioso notar
que en momentos en que es clara 1a tendencia al adelgazamiento del Estado,
éste se convierte en un guardidn de la legalidad en materia de propiedad
intelectual, cuando lo ideal quizas serfa construir mecanismos adecuados
accesibles a los interesados o perjudiciales.

Hay que hacer notar que la Secofi actuando de oficio, 0 a peticion de
parte, investiga las infracciones de cardcter administrativo que se pueden

47 Anticulos del 203-212 de la LFPPL.
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realizar (el articulo 213 de la LFPPI en once incisos enumera las infraccio-
nes administrativas).

Hay la posibilidad de que la Secofi juzgue que la naturaleza de la
inspecci6n administrativa no amerite visita de inspeccion, en ese caso el
asunto se desahoga mediante un incidente: se corre traslado al presunto
infractor con los elementos y pruebas que sustente la presunta infraccion,
concediéndole cinco dfas para que conteste, y después se dicta resolucion.

Ahora bien, las sanciones que puede dictar la Secofi son de tres tipos:

a) multas: hasta por el importe de diez mil dfas de salario mfnimo general
vigente en el Distrito Federal; adicional hasta por el importe de quinientos
dfas de salario minimo general vigente en el Distrito Federal, por cada dfa
que persista la infraccidn;

b) clausura: temporal hasta por noventa dias, definitiva;

c) arresto administrativo hasta por treinta y seis horas.*

Estas sanciones que impone la Secofi son independientes de vna posible
indemnizaci6n al afectado.”

Por 1o que toca a los procedimientos de cardcter civil, la LFPPI es
excesivamente parca, se entiende que es posible demandar la reparacion y
el pago por dafios y perjuicios por la violacion de los derechos de la
propiedad intelectual, e inclusive demandar por la via mercantil (asf se
desprende de la expresion del articulo 227 de la LFPPI: “‘asf como de las
controversias mercantiles’”). El procedimiento civil trae aparejado el dere-
cho de promover medidas precautorias como el embargo precautorio.

A diferencia de 1o que sucede en el caso de los recursos civiles, 1a LFPPI,
en su artfculo 223 enumera en quince fracciones los delitos que se pueden
cometer por violacién de los derechos de la propiedad intelectual.”

48 Articulo 214 de la LFPPI.

49 Articulo 221 de Ia LFPPL

50 El articulo 223 establece: “Articulo 223. Son delitos: I. Fabricar o elaborar productoes amparados
por una patente de invencién o por un registro de modelo de utilidad, sin consentimiento de su titular o
sin la licencia respectiva; [I. Ofrecer en venta o poner en circulacién productos amparados por una
patente de invencién o por un registro de modelo de utilidad, a sabiendas de que fueron fabricados o
elaborados sin consentimieto del titular de Ja patente o de registro o sin la licencia respectiva; I, Utilizar
procesos patentades, sin consentimiento del titular de la patente o sin la licencia respectiva; IV, Ofrecer
en venta ¢ poner en circulacién productos que sean resultado de la utilizaci6n de procesos patentadas,
a sabiendas que fueron utilizados sin ¢l consentimiento del titular de la patente o de quien tuviera una
licencia de explotacién; V. Reproducir disefios industriales protegidos por un registro, sin consentimien-
to de su titular o sin la licencia respectiva; VI Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su
titular o sin la licencia respectiva, ¢n productos o servicios iguales o similares a los que la marca se
aplique; VII. Ofrecer en venta o poner en circulacién productos iguales o similares a los que se aplica
una marca registrada, a sabiendas de que se usé ésta en los mismos sin consentimiento de su titular;
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Ahora bien, las sanciones penales pueden consistir en las siguientes:

—de dos a seis afios de prision y multa por ¢l importe de cien a diez mil
dfas de salario mfnimo general vigente en el Distrito Federal;

—de seis meses a cuatro afios de prision y multa por el importe de
cincuenta a cinco mil dias de salario minimo general vigente en el Distrito
Federal.”

Esto, independiente del pago de dafios y perjuicios que se pueden
demandar por la via civil, para lo cual se requerird contar con un dictamen
técnico que emita la Secofi.

Por otra parte, para completar ¢l cuadro hay que mencionar que los
tribunales competentes para conocer de estos asuntos son los federales; pero
enel caso de que 1as controversias afecten sélo intereses particulares, podrdn
conocer de ellos, a eleccién del actor, los tribunales del orden comin,”

Este panorama que nos pinta la LFPPI no es muy diferente del que prevé
la Ley Federal de Derechos de Autor, que ya mencionamos; en el afio de
1991 se reformdé para hacer mas severas las sanciones penales, que estin
combinadas con multas o bien son penas aliernativas.”

VI Ofrecer en veuta o poner en circulacion productos a los que se aplica uny marca registrada, que
hayan sido alterados; IX. Ofrecer en venta o paner en circulacién productos a los que se aplica una marca
registrada, después de haber alterado. sustituido o suprimido parcial o totalmente ésta; X. Continuar
usando una marca no registrada parecida en grado de confusién a otra registrada, después de que lu
sancidn administrativa impuesta por esla razén haya quedado firme; XI. Ofrecer en venta © poner en
circulacion los productos o prestar los servicios con {as miarcas a que se refiere la fraccidon anterior; XI1L
Usar sin autonzacion o licencia correspondiente una deneminacidn de onigen; X1I1. Revelar a un tercero
un secreto industrial, que se conozca con motivo de su trabajo, puesto, cargo, desempeiio de su profesion,
relaci6n de negocios o en virtud del otorgamiento de una licencia para su use, sin consentimiento de la
persena que guarde el secreto industrial, habiendo sido prevenide de su confidencialidad, con el
propdsito de obtener un beneficio econdmico para si o para el tercere o con ¢l fin de causar un perjuicio
a la persona que guarde el secreto; XIV. Apoderarse de un secreto industrial sin derecho y sin
consentimiento de la persona que lo guarde o de su usuario antorizado, para asarlo o revelarlo a un
tercero, con el propésito de obtener un beneficio econémica para si o para el tercero con el fin de causar
un perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial 0 a su usuario auterizado: XV. Usar la
informacion contenida en un secreto industrial, que conozea por virud de su trabajo, carge, puesto.
ejercicio de su profesidn o relacién de negocios, sin consentimiento de quien lo guarde o de sy usuario
autorizado, o que le haya sido revelado por un tercero, a sabiendas que éste no contaba para ello con ¢l
consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial o su usuario autorizado, o que le haya sido
revelade por un tercero, a sabiendas que éste ne contaba para ello con el consentimicnto de la persona
que guarde el secreto industrial o su usuario autorizado, con el propdsito de oblener un heneficio
econdnico o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secretu industrial o su usuario
autorizado.

51 Articulo 224 de 1a LFPP.

52 Articulo 227 de la LFPP.

53 Ariculos del 135 al 143 de la LFDA.
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Si hacemos una evaluacioén de las disposiciones antes mencionadas,
creemos que el resultado no serd muy optimista; y ahora (no hay que
perderlo de vista) ¢l balance tiene que hacerse con vista a la imagen que se
presente al extranjero, y mas concretamente al inversionista extranjero,

En principio de cuentas, el procedimiento administrativo puede resultar
un remedio inmediato; sin embargo, precisamente por esta caracteristica
puede derivar en una violacion constitucional. Adem4s de que el éxito de
esta via depende de la infraestructura con que cuente la Secofi.

Por otra parte, el dejar la carga de la represién contra la violacion de los
derechos de la propiedad intelectual a la autoridad administrativa trae, entre
otras consecuencias, las siguientes: se le otorgan facultades discrecionales
en demasfa, a tal grado que pueden atentar contra el estado de derecho; y
también, la autoridad administrativa puede ser sujeto de presiones de
cardcter politico que produzca el efecto de que la problemdtica en materia
de propiedad intelectual se “‘resuelva” por la via de criterios politicos y no
jurfdicos.™

Es evidente que tanto la LFPPI como la Ley Federal de Derechos de
Autor hacen hincapi€ en ia represién penal. Esto es entendible, quizds en el
concepto de litigio mexicano en donde optar por la via civil es enfrentarse
a largos y tortuosos procedimientos llenos de oportunidades para las tram-
pas de abogados hdbiles para enredar 10s juicios y con varias instancias que
los eternizan. En su lugar est4 1a via penal que hasta cierto punto afecta uno
de los bienes mads preciados del ser humano: la libertad.

Sin embargo, la via penal es muy débil también por dos razones. La
primera es que por la media aritmética de las penas, el infractor puede evadir
la prision pues puede salir bajo fianza y entonces nos encontramos ante lo
que José Luis Caballero ha denominado como “parte de la inversién™, es
decir 1a multa, la fianza y algin par de dfas en la cércel se compensan por
los cuantiosos ingresos de 1os infractores.”

54 El caso que puede ilustrar esta afirmacién es el ocurrido en mayo de 1993 cuando la Secofi asegurd
pantalones piratas de Ja marca “Pepe”” por un valor de un millén 200 mil délares. La crénica periodistica
refiere que después de una llamada telefénica del lider Fidel Veldzquez a} titalar de la Secofi, el sefior
Jaime Serra Puche, que habia dado la consigna de no dar un pasc atrds en el combate a la piraterfa, “hizo
cambiar de opinién al titular de la Secofi’* (ver Gaona, J. C., **Zona Libre™, E! Financiero, 31-VIII-93.

55 Caballero Leal, José Luis, “'Regulacién juridica de los programas de computacién a la luz del
Tratado de Libre Comercio™, Revista Mexicana de Justicia, nueva época, nim. 1, enero-marzo de 1993,
p. 58.
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La segunda raz6n es que los conceptos delito, pena, prisién no van muy
de acuerdo con los conceptos comerciales. Dicho en otras términos, al
comerciante 1o que le interesa es obtener una ganancia, evitar una compe-
tencia desleal, que le paguen dafios y perjuicios y en dado caso negociar un
buen contrato de licencia. En algunos casos, los comerciantes gquicren
comerciar no *‘meter” a sus “colegas” (en el sentido de comerciantes) a la
cdrcel.

Esto es una manera de pensar muy norieamericana, a quienes, dicho sea
de paso, les aterroriza el acento que pone el legislador mexicano en la
represion penal contra los infractores de los derechos de la propiedad
intelectual; ademds de que, como vefamos anteriormente, para ellos los
medios de represion constituyeron 1a key issue (el punto clave) de la
negociacién entre México y Estados Unidos en el TLCAN.*

Otros aspectos como la adecuada infraestructura de las autoridades
administrativas para reprimir la pirateria, la preparacion suficiente de los
jueces (el conocimiento de leyes sobre propiedad intelectual) también son
el centro de atencion en el extranjero.

Simplemente, en lo relativo a las autoridades involucradas en el examen
de las solicitudes de patentes encontramos una gran diferencia, por ejemplo
en México 30 examinadores son responsables del examen de las solicitudes
y de la concesidn de las patentes y de las marcas, frente a 1 500 de los Estados
Unidos; en México 10 oficinas examinadoras de 1a concesién de los dere-
chos de autor comparadas con 200 en los Estados Unidos.”

Por supuesto que hay una gran diferencia en el tamaifio del pafs, pero aun
asf, evidentemente, la diferencia es muy grande.

Estos son algunos de los aspectos que ¢l TLCAN debe afrontar y la
solucion se debe dar a nivel interno (en México la respuesta es, al parecer,
la creacin del Instituto de la Propiedad Intelectual, que como vefamos lo
anuncia la ley de 1991 y que hasta la fecha no se ha llegado a concretizar)
y por la otra a nivel de cooperacién (mayor informacién y capacitacion de
personal) entre los pafses involucrados en ¢l TLCAN,

s6 Del Valle, Cristina, op. cit., p. 8.
51 Glyde Hufbauer, Gary; Schott, Jeffrey J., North American Free Trade, issues and recommenda-
tions, Institute for International Economics, Washingion, D.C., 1992, p. 178.
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7. EITLCAN y el GATT

Si bien algunos autores consideran que las negociaciones sobre propie-
dad intelectual del GATT influenciaron 1as relativas al TLCAN, nehay duda
en que el resultado contenido en este dltimo documento ha superado (por
supuesto, en la perspectiva de los Estados Unidos) a lo logrado en el seno
del GATT.” A tal grado se valorizan las disposiciones del TLCAN que se
consideran como un modelo a seguir en futuras negociaciones.”

Hasta el momento, los puntos de divergencia se encuentran en la mayor
proteccion que el TLCAN otorga en lo que se refiere al trate nacional, el
periodo de trinsito regulado por el articulo 1709-4, 1as licencias obligato-
rias, los derechos contractuales en el caso de los derechos de autor y 1a
regulaci6n de Ia biotecnologfa,” entre otros aspectos.

8. Caracteristicas generales

Los especialistas norteamericanos no dejan de ver a las disposiciones del
tratado en materia de propiedad intelectual con aire triunfalista. Sobre todo,
porque consideran que es resultado de los esfuerzos de sus negociadores.*

s8 El estancamiento de]l GATT es atribuido por Bale a paises como la India, Egipto, la divisién de la
Comunidad Europea y la pasividad japonesa: *'...because of the retrogresive obstinancy of countries
such India and Egypt, as well as the split among key trade partners created on the TRIPS issue by
European Community negotiators, who have sought advantages mainly from the United States rather
than work 1o raise the standard of intellectual property protection word wide. Nor are japanese
negotiators playing a helpful role, as they appear to be passively waiting...”, ver Bale, op. cir., p. 2.

59 Por ejemplo Cristina del Valle observa: “‘For the most part, affected U.S. industry leaders praise
NAFTA's [P provisions as a ‘model’ for future multilateral agreements™. Ver Del Valle, Cristina, op.
cit,, p. 11.

60 Lycke, Lawrence E., NAFTA and intellectual property, International Trade Law and Latin
América Research Paper. inédito, pp. 39-42.

61 Ver por ejemplo la siguiente expresién: *‘Gracias a los incansables esfuerzos de la USTR, con el
tremendo apoyo por parte de los departamentos de Comercio y de Estado, el NAFTA representa los
patrones mds altos de proteccién de la propiedad intelectual, respecto de cualquier otro acuerdo
internacional. Las provisiones sobre propiedad intelectual contenidas en el capftulo 17 del NAFTA
beneficiardn a la investigacion sobre la industria farmacéutica y otras industrias, de manera significati-
va" (traduccién de M.B.R.). Bale, Hervey E. Jr., “New GATT draft text is a potential step backwards
for intellectual property rights’”, The North American Free Trade Agreement its scope and implication
Jor North America's lawyers, Businesses and Policy Makers, a publications of American Bar Associa-
tion Section of International Law and Practice and the Division for Professional Education, Estados
Unidos de América. 1993, p. 16.
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Por desgracia, hay mucha razén, pues como lo probaremos a 1o largo de
esta seccion, México concedié mucho y va a obtener poco, sobre todo de los
Estados Unidos.

El punto de referencia para la negociacion de los Estados Unidos fue la
Omnibus Trade and Competitiveness Act det aio de 1988, En un detallado
informe dc¢ uno de los participantes en la ncgociacion del TILCAN, cl
Industry Funcional Advisory Communitte on Intellectual Property Righis
Jor Trade Policy Matters (IFAC), se mencionan cuéles fueron los objetivos
a alcanzar en la negociacion. Creemos conveniente reproducirlos:

—asegurar y confirmar en un acuerdo multilateral los diferentes avances hechos
por México en 1991 respecto de la proteccion de la propiedad intelectual;

—proveer acciones efectivas y expeditas de cardcter civil y penal para los
nacionales de los tres paises, incluyendo mejores recursos en los cortes locales
o foros similares;

—proveer, asimismo, un acceso mds f4cil a la policia y otras agencias
represoras y mejorar los recursos de propiedad intelectual en las fronteras;

—restringir las pricticas de las licencias obligatorias y, en particular, alcanzar
el reconocimiento de la importacién como elemento para satisfacer el requisito
del uso;

—eliminar aquellos aspectos de las licencias obligatorias del sistema cana-
diense que discrimina los productos famacéuticos;

—eliminar la derogacion al trato nacional que produce una discriminacion
contra los titulares de la propiedad intelectual, y

—asegurar ¢l reconocimiento total de la transferencia contractual y otras
soluciones contractuales en derecho de autor.”

9. El TLCAN y su marco constitucional

Como sabemos, el TLCAN a fin de que sea obligatorio para el Estado
mexicano deberd reunir los requisitos que se sefialan en el articulo 133 de
nuestra Constitucion, Ahora bien, después que sea aprobado por el Senado,
el tratado, como no es autoaplicativo, 1o cual se desprende de su lenguaje
(*‘otorgard en su territorio”’, “‘ninguna disposicion de este capitulo impedird
que cada una de las partes tipifique”, etcétera) corresponder4 al Congreso,
de conformidad con el articulo 73-XXIX-F (“'El Congreso tiene facultad:

62 Ver Report of the Industry Funcional Advisory Commitiee for Trade in Intellectual Property Rights
on the North American Free Trade Agreement, septiembre 11, 1992, p. 2.
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XXIX-F para expedir leyes tendientes a la promocién de la inversién
mexicana, la regulacién de la inversién extranjera, la transferencia de
tecnologfa y la generacién difusion y aplicacion de los conocimientos
cientfficos y tecnol6gicos que requiere el desarrollo nacional’), legisiar
sobre el tema, y en forma concreta poner al dfa la legisiacion de 1991.

10. El TLCAN y los tratados internacionales

En principio de cuentas, el TLCAN incorpora o se apoya en una serie de
tratados sobre propiedad intelectual mediante la expresion de que “las
partes haran todo lo posible para adherirse a los... convenios...”:

a) El Convenio de Ginebra para la Proteccion de los productores de
Fonogramas contra la Reproduccion no Autorizada de sus Fonogramas,
1971 (Convenio de Ginebra);

b) El Convenio de Berna para la Proteccién de Obras Literarias y
Artfsticas, 1971 (Convenio de Berna);

¢) El Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial,
1967 (Convenio de Parfs); y

d) El Convenio Internacional para la Proteccién de las Obtenciones
Vegetales, 1978 (Convenio UPOV), o la Convencién Internacional para la
Proteccién de Nuevas Variedades de Plantas, 1991 (Convenio UPOV).

Los aspectos sobresalientes a mencionar aquf son:

a. México tiene dos afios, a partir de la firma del TLCAN (lo que sucedié a
fines de 1992) para adherirse al Convenio Internacional para 1a Proteccién
de las Obtenciones Vegetales, 1978 (Convenio UPQV), 0 la Convencién
Internacional para la Proteccion de Nuevas Variedades de Plantas, 1991
(Convenio UPOV).

b. Los Estados Unidos no aplican el articulo 6 bis de 1a Convencién de Berna
que regula los derechos morales de los autores, acorde con su legislacion
nacional y por haber hecho una reserva en el mismo sentido.”

c. Se deja fuera la Convencién de Roma para la Proteccion de los Artistas
Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos
de Radiodifusién, que aunque fue discutida, no se incluyé en el TLCAN.*

63 Cristiani, Julio, op. cit., p. 96.
64 [bidem.
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11. E! trato nacional

Uno de los aspectos més relevantes del TLCAN en materia de propiedad
intelectual es precisamente el que se refiere al trato nacional; es decir, la
obligacion de los tres estados de otorgar a los nacionales de otra parte “‘trato
no menos favorable del que conceda a sus propios nacionales en materia de
proteccion y defensa de todos los derechos de propiedad intelectual”
(artfculo 1703-1).

Esto trae por consecuencia la creacion de un sistema que esté a un mismo
nivel de derechos y obligaciones entre 1os tres paises. Esto fue un gran logro,
sobre todo a beneficio de la industria farmacéutica norteamericana que pudo
vencer la barrera canadiense que actualmente ofrece un tratamiento dife-
renciado ya que ofrece menor proteccion patentaria a las invenciones
farmacéuticas que no se investigan y se descubren dentro de Canad4.” Con
la entrada en vigor del TLCAN, Canad4 estd obligado a terminar con esa
diferenciacion,

Sin embargo, la regla de trato nacional no estd ajena a excepciones. El
TLCAN hace 1as siguientes excepciones:*

Uso secundario de los fonogramas: cada una de las partes otorgard a los
productores y artistas intérpretes y ¢jecutantes dicho trato, exceplo que cada una
de las partes podra limitar los derechos de los artistas intérpretes o gjecutantes
de otra parte respecto a los usos secundarios de sus fonogramas a los derechos
que sus nacionales reciben en el territorio de esa otra parte.

Es decir, en materia de uso secundario de los fonogramas prevalece el
principio de reciprocidad frente al trato nacional.

Hay también excepcion al trato nacional en materia de procedimientos
administrativos y judiciales para la proteccién y defensa de los derechos de
propiedad intelectual, siempre y cuando: 1a excepcion esté permitida por las
convenciones que las partes tienen obligacion de firmar (el Convenio de
Ginebra para la Proteccién de los Productores de Fonogramas contra 1a
Reproduccién no Autorizada de sus Fonogramas, 1971; Convenio de Gine-
bra; etcétera); sea necesaria para asegurar el cumplimiento de medidas que

65 Ver Bale, Harvey, op. cit., p. 17.
66 Articulo 1703-1.
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no sean incompatibles con el capftulo de 1a propiedad intelectual y que su
aplicacion no constituya una restriccién al comercio.

Las industrias culturales en Canadd. Esta es otra de las excepciones al
principio del trato nacional y constituye una verdadera “‘piedra en el zapato™
para los Estados Unidos. De acuerdo con el TLCAN (artfculo 1505-1), las
industrias culturales quedan fuera del trato nacional ya que Canadd se
reserva el derecho de protegerlas mediante cualquier accién en beneficio
del interés nacional. En este caso, el principio de trato nacional se subordina
al interés nacional de Canad4. 1.a situacion es que el concepto de industrias
culturales para Canad4 es muy amplio, incluye pelfculas, videos, miisica,
publicidad, trasmisiones por cable, etcétera. Asi, en estos rubros Canad4
puede imponer cuotas excepcionales.

Lo interesante del asunto es que esta excepcion s6lo se aplica entre
Canadd-Estados Unidos y Canadd-México, pero no se aplica entre Estados
Unidos-México.

Por supuesto, sobre todo en Estados Unidos (en México no conocemos
una expresion en ese sentido) hay mucha preocupacion; en principio, porque
esa excepcion afecta la poderosa industria del entretenimiento estadouni-
dense y luego porque constituye un “‘mal precedente’” que se puede extender
a otras negociaciones multilaterales como el GATT.”

Aquf nos preguntamos ;por qué si Canad4 obtuvo esa excepcion ddndose
cuenta del potencial de la industria norteamericana, México no hizo lo
mismo?; ;acaso no hay temor, por ejempio, a la poderosa industria cinema-
togrifica que inunda todo lo inundable, frente a la débil industria cine-
matogrifica nacional (que ahora muestra que tiene muchas ideas, pero poco
dinero)? Quiz4s cuando se tocd el tema de las industrias culturales, se confi6é
en la trillada idea de que México tiene una original y profunda cultura
nacional que puede resistir todos los embates de la cultura del pragmatismo
y consumismo anglosajén. Las consecuencias se verdn en algunos cuantos
afios.

Otra de las excepciones interesantes, en este caso con miras al beneficio
de México es la relativa a las disposiciones sobre restauracion de los
derechos de autor de peliculas mexicanas que se encuentran, y siempre se
encontraron, bajo el dominio piblico en Estados Unidos.

Esta disposicién que est4 dirigida a proteger las pelfculas mexicanas de
la “‘época de oro”, que fueron declaradas de dominio piblico conforme al

67 Ver Del Valle, Cristina, op, cit., p. 9.
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IT U.S.C. Seccion 405, curiosamente, como para ‘‘no contaminar” las
disposiciones medulares del capitulo XVII del TLCAN se insertaron en su
Anexo 1705.7.

A pesar de las apariencias de generosidad del Anexo 1705.7, hay serias
dudas de su efectividad ya que tiene dos condiciones que hacen dudar su
intencién original, pues se mencion6 que ‘‘esta obligaci6n se aplicar4: @) en
la medida que sea compatible con la constitucién de los Estados Unidos, y
b) estard sujeto a consideraciones de fndole presupuestal”’.

A reserva de hacer un anlisis de 1a constitucionalidad, como lo exige la
primera condicién, simplemente tomemos en cuenta la opinién de Julio
Javier Cristiani, quien considera que “*¢l rescate del dominio piblico de
aquellas peliculas de la llamada ‘época de oro del cine mexicano’, es
pricticamente imposible, tomando en cuenta lo dispuesto en [a propia
Constitucién de los Estados Unidos”.® Aunque Cristiani no menciona las
disposiciones de 1a Constitucion de los Estados Unidos que imposibilitaron
lo dispuesto en el anexo de referencia, simplemente tomamos en cuenta el
principio constitucional de “‘irretroactividad de las leyes”™, que seria sufi-
ciente para hacer inoperante la generosa disposicion del Anexo 1705.7.

Por otra parte, 1a condicién de “‘consideraciones de indole presupuestal’”,
es de tanta vaguedad (;de quién?, ;cudnto es posible?, etcétera) que en caso
de que se salve el primer requisito, el segundo también puede nulificar el
Anexo 1705.7.

Por tltimo, aunque para el beneficio de los Estados Unidos hubiera sido
preferible no conceder ninguna excepcion al principio de trato nacional, 1a
férmula negociada en el TLCAN es muy buena para este pais a tal grado
que se recomienda sea tomada como modelo en otras negociaciones multi
o bilaterales.®

12. El derecho de autor

En lo fundamental las disposiciones del TLCAN en materia de derechos
de autor se adecuan a lo dispuesto en ta Convencion de Berna (artfculo
1705-1), dejando abierta 1a posibilidad de que, ademds de lo que dispone
esa convencién se incorporen olras creaciones intelectuales como los pro-

68 Cristiani, op. cit., p. 97.
9 Report of the Industry..., cit., p. 9.
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gramas de computo y las compilaciones de datos o de otros materiales
(reconocida por nuestra legislacion en sus reformas de 1991).

Ademis, también de acuerdo con la Convencién de Berna, se establece
la proteccién del derecho de autor por et lapso de 50 aflos,

Donde no existe concordancia con la Convencién de Berna es en lo
relativo a las licencias obligatorias para las traducciones en los pafses sub-
desarrollados (1a Convencion de Berna permite a los pafses subdesarrolla-
dos otorgar licencias obligatorias de una obra protegida por el derecho de
autor, en caso de que ese pafs subdesarrollado, tenga necesidades legitimas
—articulo IT del apéndice de la Convencién de Berna—). Si bien el TLCAN
no prohibe esas licencias obligatorias, las limita extremadamente.”

También el TLCAN en su articulo 1705-5 permite a las partes establecer
limitaciones o excepciones al derecho de autor siempre que sean casos
especiales determinados y que “‘no impidan la explotacién normal de 1a obra
ni ocasionen prejuicio injustificadamente a los legftimos intereses del titular
del derecho™.

Otras de las diferencias del TLCAN con la Convencién de Bema es que
el primero se refiere a los derechos de autor en su aspecto econémico
haciendo caso omiso de la proteccién de los derechos nacionales como 1o
hace 1a Convenci6n de Berna.

Esto se debi¢ a otra de las posturas norteamericanas que predomind en
las negociaciones del TLCAN. La razén es que 10os norteamericanos no
consideran que los derechos morales estén relacionados con el comercio.”

Otras de las disposiciones relevantes del TLCAN en materia de derecho
de autor es la relativa al aseguramiento de la libertad de contratacion; algo
asf como el aseguramiento de que no va a existir nunca mas un registro de
transferencia de tecnologfa que imponga un marco juridico de contratacion.
El principio que se crefa superado, de la libertad absoluta de contratacion
vuelve por sus fueros y se inserta en el articulo 1705-3-a, que textualmente
establece: ‘cada una de las partes dispondré que para los derechos de autor
y derechos conexos: a) cualquier persona que adquiera o detente derechos
econémicos puede, libremente y por separado, transferirlos mediante con-
trato para efectos de explotacion y goce por ¢l cesionario...”

70 Ver articulo 1705 del TL.CAN.
711 Ver Report of IFAC-3, op. cit,, p. 7.
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13. Marcas

El TLCAN incorpora en materia de marcas derechos que ya son conoci-
dos en nuestra legislacion como el término de 10 afios con renovaciones por
periodos sucesivos cuando se cumplan las condiciones para su renovacion;
un registro de marcas; el uso de la marca para conservar el registro.

Los aspectos novedosos empiezan con la definicién de marcas que en el
caso del TLCAN es muy amplia, rebasando nuestra ley de 1991.™

En principio de cuentas, el TLCAN permite el registro como marcas las
letras, los ndmeros y los colores aislados y la ley mexicana del 91 no lo
permite, 1o que implica la necesidad de reformar nuestra legislacion.

Por otra parte, el TLCAN dispone que el registro de la marca se puede
cancelar por falta de uso “después de que transcurra, como minimo, un
periodo ininterrumpido de falta de uso de dos aiios™ (articulo 1708-8). La
ley mexicana habla de un periodo mayor: tres aftos (articulo 130).

El TL.CAN reconoce las marcas de certificacion gue no estdn previstas
en nuestra legislacién. Ademds se prohibe como marca las palabras en
espaiiol, francés o inglés que designen genéricamente los bienes o servicios,
o los tipos de bienes o de servicios, a los que la marca se aplique (Articulo
1708-13). La importancia de esto, observa J. J. Cristiani, es que puede
beneficiar a los exportadores mexicanos en Estados Unidos ya que en
algunas ocasiones €stos

enfrentaban barreras no arancelanas para las exportaciones, consistentes en que
algin ciudadano o residente en dicho pafs, habia registrado como marca el
nombre genérico en espafiol de determinado producto, y cuando algin fabncante
mexicano pretendia exportarlo, se le impedia al tener en su etiqueta o empaque,
¢l nombre genérico que un tercero ya habia registrado como marca,”

También Cristiani menciona otras dos novedades que contiene el
TLCAN; una se refiere a una proteccidén més adecuada de las marcas

72 El concepto de marca segin la ley de 1991 es: *“Todo signo visible que distinga productos o
servicios de olros de su misma especie o véase ¢n el mercado’” (articulo 87), en cambio el TLCAN la
define como ‘‘cualquier signo o cvalquier combinacién de signos que permite distinguir los bienes o
servicios de una persona de los de otra, inclusive nombres de personas, disefios, letras, niimeros, colores,
elementos figurativos o la forma de los bienes o la de su empagque, las tmarcas influirdn las de servicios,
y las colectivas y podrdn incluir Ias marcas de certificacién. Cada una de las Partes podri establecer
como condicidn para el registro de las marcas que los signos sean visibles™ (articulo 1708-1).

73 Caostiani, 1. J,, op. cit., p. 99.
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cién de preservar la identidad nacional y tradiciones de los pafses contra-
tantes, al acordar que se negard el registro a las marcas que contengan o
consistan en elementos inmorales, escandalosos 0 que induzcan a error,
etcétera (artfculo 1708-4).™

Por otra parte, el TLCAN fija un sistema de registro que debe contener
como elementos minimos: el examen de las solicitudes; as{ como un
procedimiento que permita la defensa del solicitante en caso de negativa del
registro; 1a publicacion de la marca; 1a oportunidad para la oposicion y la
cancelacién de la solicitud.

Aqui se presenta un interesante problema de interpretacion ya que la
legislacién mexicana no tiene expresamente un procedimiento de oposicion,
Sin embargo, posee los procedimientos de nulidad, caducidad y cancela-
cién. Entonces la pregunta aquf serfa: ;éstos son procedimientos de oposti-
cién? Si por procedimientos de oposicién entendemos aquellos que se
ventilan ante los tribunales, la respuesta es no, ya que la declaracion de
nulidad caducidad o cancelacion del registro de una marca, se hace admi-
nistrativamente por Ia Secofi (articulo 155 de 1a LFPPI), Ademds, 1a ley no
seflala un verdadero procedimiento de oposicién aunque deja al Cédigo
Federal de Procedimientos Civiles su suplencia.

Creemos que no es un procedimiento de oposicién como el que exige el
TLCAN, y si lo es no estd expresado en forma clara, por lo tanto, es
pertinente modificar nuestra ley de 1991.

14. Patentes

El TLCAN establece que el periodo de protecciOn para las patentes serd
de por lo menos 20 afios, que se contardn a partir de la fecha de la
presentacion de 1a solicitud, o de 17 afios a partir de la fecha del otorga-
miento de la patente (articulo 1709-12). Aquf hay una diferencia con nuestra
legislacion mexicana que no habla de la opcion de 17 aftos.

Las patentes se otorgardn a cualquier invencion ya se trate de productos
o de procesos, en todos los campos de la tecnologfa, siempre que tales
invenciones sean nuevas, resulten de una actividad inventiva y sean sus-
ceptibles de aplicacién industrial. Para adecuarse a la terminologfa nortea-
mericana se reconoce que las expresiones ‘“‘actividad inventiva” y

74 Ihidem.
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“susceptibles de aplicacién industrial” sean respectivamente sinénimos de
las expresiones no evidente (non-abvious en inglés) y utiles (useful)
(artfculo 1709-1).

Ademds, el TL.CAN limita la posibilidad de otorgar licencias obligato-
rias, aunque no las prohibe,

Lo que se considera como un aspecto muy controversial es lo relativo a
la posibilidad de que las partes en el TLCAN excluyan de la patentabilidad
lo siguiente:

a) métodos de diagndstico, terapéuticos y quinirgicos, para el tratamiento
de seres humanos y animales;

b) plantas y animales, excepto microorganismos; y

¢) procesos esencialmente bioldgicos para la produccion de plantas o
animales, distintos de los procesos no bioldgicos y microbioldgicos para
dicha produccién.

Enloque respecta a las plantas, no obstante 1o anterior, se obliga a otorgar
proteccion a las variedades de plantas mediante patentes, un esguema
efectivo de proteccion sui generis, 0 ambos (artfculo 1709-3),

Esta exclusion es muy criticada sobre todo por las empresas norteameri-
canas que aseguran que estdn realizando inversiones multimillonarias, las
cuales quedarfan sin proteger.

También es criticada la disposicién del TLCAN que permite

excluir invenciones de la patentabilidad si es necesario impedir en su territorio
1a explotacién comercial de las invenciones para proteger el orden piiblico o la
moral, inclusive para proteger la vida y la salud humana, animal y vegetal, o
para evitar dafio grave a la naturaleza o al ambiente, siempre que la exclusién
no se funde dnicamente en que ta Parte prohibe la exsplotaciOn comercial, en su
territorio de la materia que sea objeto de la patente.”

Los motivos de 1a critica de esta disposicién son fundamentalmente la
vaguedad de los conceptos de “orden piblico™ y “moral”.

75 Articulo 1709-2.
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15. Canal de proteccion

Uno de los aspectos del TLCAN m4s festejado en ¢l extranjero, concre-
tamentc en Estados Unidos, e¢s la disposicién relativa a un “‘canal de
proteccion’ (lo traducimos de su equivalente en inglés, pipeline protection)
para los productos farmacéuticos y agroquimicos que no hayan obtenido la
proteccion patentaria a partir de cierta fecha. Evidentemente esta es una
disposicitn dirigida a México.

El TLCAN dispone que si una parte no ha dispuesto ¢l otorgamiento de
patentes para dar proteccién a los productos farmacéuticos y agroquimicos
de conformidad con lo dispuesto en el parrafoI:

(a) al 1 de enero de 1992, para la materia relacionada con sustancias que se
generen de manera natural, las cuales sean preparadas o producidas por procesos
microbioldgicos o derivadas significativamente de los mismos y que s¢ destinen
a constituir alimento o medicina; y

(b) al 1 de julio de 1991, para cualquier otra materia, esa Parie otorgara al
inventor de cualquiera de esos productos, o a su causahabiente, los medios para
obtener proteccién por patente para dicho producto, por el periodo en que siga
vigente la patente concedida en otra Parte, siempre que el producto no se haya
coinercializado en la Parte que otorga la proteccion de conformidad con este
parrafo, y que la persona que solicite esa proteccién presente una solicitud
oportunamente.

Esta innovacién en el TL.LCAN, como decfamos anteriormente, ha sido
sumamente festejada a tal grado que se propone que debe ser incluida en
todos los acuerdos bilaterales y multilaterales celebrados por los Estados
Unidos.”™ Sin embargo, en México se le debe dar una correcta regulacién
para que no se viole el principio de “‘noretroactividad™ contenido en nuestra
Constitucion.

16. Excepciones a los derechos derivados de las patentes

La disposicion contenida en el articulo 1709-6 que se refiere a la
posibilidad de establecer excepciones que limiten los derechos exclusivos

76 Bale, Harvey, E. Ir., op. cit., p. 20.
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conferidos por una patente también se ha visto muy criticada por su
vaguedad; sin embargo, desde la Gptica nacional nos parece correcto, pues
constituye uno de }os pocos reductos que le permiten al Estado maniobrar
afavor del desarrollo nacional, o del bienestar cormin, sacdndolo de la esfera
de los intereses de las empresas trasnacionales (bueno, al menos tal parece
que es la intencion),

Como una manifestacion en contra de las posiciones discriminatorias de
cualquiera de los tres pafses que forman parte del TLCAN, se dispone que
no habri discriminacion en el otorgamiento de patentes, ni en el goce de los
derechos respectivos, alegando:

-—¢l campo de la tecnologfa;

—el territorio de la parte en que la invencidn fue realizada, o

—ie si los productos son importados o producidos localmente (articulo
1709-7).

En virtud de esta disposicion, las legislaciones sobre propiedad intelec-
tual de Estados Unidos y de Canadd tendrén que ser reformadas —en el caso
de los Estados Unidos, la Seccién 104 (35 USC 104)— en relacién con las
invenciones hechas en Canad4 o México; lo mismo respecto de la industria
farmacéutica en Canad4.

17. Esquema de trazado de circuitos semiconductores integrados

La proteccion de los circuitos semiconductores integrados por parte del
TLCAN constituye una de 1as mds importantes novedades de este tratado.

El origen de 1a proteccién de este tipo de propiedad intelectual es otro
ejemplo de cémo algunas disposiciones jurfdicas norteamericanas se inter-
nacionalizan. En efecto, el primer pais que legislé en esa materia fue Estados
Unidos que al ver amenazado su predominio por Jap6n y otros pafses
asidticos, en el 4rea de la tecnologfa sobre semiconductores, expididen 1984
la Semiconductor Chip Protection Act (SCPA).”

Es interesante ver c6mo la SCPA sirvié de modelo para pafses como
Jap6n (Ley sobre Disefios de Circuitos Integrados Semiconductores, Ley
43, de 1985); Suecia (Iey Sobre Diagramas de Distribucion de Circuitos

77 Esaltamente recomendable para ver el origen y las implicaciones de esta ley, el trabajo de Corres,
Carlos Maria, “Competencia y propiedad intelectual en la industria microelectrénica’, Comercio
Exterior, vol. 41, nim. 11, México, noviembre de 1991, pp. 1015-1024.
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Integrados, Ley 1425, de 1986); y posteriormente inspiré a otros pafses:
Reino Unido, Alemania, Francia, Holanda, Espafia, Austria, Australia e
Italia.

La ciispide de 1a SCPA se alcanza con la celebracién en Washington (del
8 al 26 de mayo de 1989) de la conferencia diplomdtica que adopta un
Tratado sobre la Propiedad Intelectual Respecto de los Circuitos Integrados
(Tratado de Washington de 1989).

Es sorprendente ver que Estados Unidos (el pafs originador) y Japén,
(quien le sigue) votaron en contra y no son miembros del Tratado de
Washington de 1989. La causa de su oposici6n fue el temor a las licencias
obligatorias y otros aspectos.

Pues bien, el Tratado de Washington regresa por sus fueros en el TLCAN,
cuando establece que

cada una de las Partes protegerd los esquemas de trazado (topografias) de
circuitos integrados (esquemas de trazado) de conformidad con lo seftalado en
los articulos 2 a 7, 12 y 16.3, excepto al articulo 6.3 del Tratado sobre la
Propiedad Intelectual Respecto de los Circuitos integrados, abierto a la firma el
26 de mayo de 1989.™

Por supuesto, que en el TLCAN no se admiten las licencias obligatorias
en materia de circuitos integrados (articulo 1710-5). El término minimo de
proteccion serd de 10 afios y puede llegar a un mexicano de 15 afios.

Por lo que respecta a nuestro pafs, México tiene un trato preferencial ya
que si bien debe realizar “su mayor esfuerzo para poner en prictica lo antes
posible las obligaciones scfialadas en el artfculo 1710”, tiene un plazo de
cuatro afios, después de la entrada en vigor del TLCAN para hacerlo (Anexo
1710-9).

18. Secretos industriales

EITLCAN obliga a las partes a proteger el secreto industrial, entendiendo
como tal (el texto del tratado no proporciona una definicion especifica, sin
embargo, se puede colegir de su contenido) toda informacién que legalmen-
te detente una persona y que posea las siguientes caracterfsticas: que sea

78 Articulo 1710-1.Text of Footnote
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secreta, y por tal razén tenga un valor comercial efectivo o potencial y que
en tales circunstancias, la persona que legalmente la tenga bajo control haya
adoptado medidas razonables para mantenerla secreta.

Al igual que en la legislacion mexicana, en el texto del TLCAN, se
autoriza a las partes para exigir que un secreto industrial conste en docu-
mentos, medios electrénicos 0 magnéticos, discos Opticos, microfilmes,
peliculas y otros instrumentos similares, 1o cual s visto con ciertas reservas
por parte de los observadores internacionales ya que puede ser una carga
para el desarrollo tecnolégico.

De cualquier manera, hay que reconocer que el TLCAN es el primer
documento jurfdico internacional que regula la proteccion del secreto
industrial.

19. Indicaciones geogrdficas

De conformidad con ¢l articulo 1712, cada una de las partes tiene
obligacién de proveer, en relacion con las indicaciones geograficas, 10s
medios legales para que las personas interesadas puedan impedir el uso de
cualquier medio que, en 1a designacion o presentacion del producto, indique
o0 sugiera que el producto de que se trate proviene de un territorio, regién o
localidad distinta al verdadero lugar de origen geogrifico del producto
(articulo 1712-1).

También en este articulo se vinculan las marcas con la violacién de las
indicaciones geogrificas ya que las partes en el wratado pueden autorizar a
que, de oficio o a peticion de parte, se niegue a registrar o anular el registro
de una marca (artfculo 1712-2); 1o cual hace que 1a legislacion mexicana se
tenga que reformar en ese sentido.

En forma curiosa se reconoce expresamente al tequila y el mezcal a favor
de México como “‘productos distintivos™’, pero esta forma de proteccitn de
la propiedad intelectual no s¢ mantuvo en el capftulo XVII del TLCAN.
Julio J. Cristiani que particip6 por parte de México en la negociacion del
TLCAN, explica que México es parte del Arreglo de Lisboa relativo a la
Proteccién de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional
(Arreglo de Lisboa), pero no asf Canad4 y los Estados Unidos; por lo tanto,
por un temor de que la aceptacién del tequila mexicano significara la
aceptacion técita de adhesion al texto del Arreglo de Lisboa, se excluy6
dicho reconocimiento del capftulo XVII del TLCAN.
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20. Defensa de los derechos de la propiedad intelectual

En lo tocante a los aspectos generales, el TLCAN utiliza un lenguaje que
no es directo, sino que da solamente los pardmetros (*‘cada una de las partes
garantizard...””) para que cada une de los pafses adecue su legisiacion
interna.

En principio, las pattes en el tratado deberdn establecer procedimientos
de defensa de los derechos de propiedad intelectual que contengan las
siguientes caracterfsticas:

a) que permitan la adopcidn de medidas eficaces contra cualquier acto
que infrinja los derechos de propiedad intelectual;

b) que incluyan recursos expeditos para prevenir las infracciones y
recursos que desalienten fururas infracciones,

¢} que en la aplicacién de estos procedimientos se evite 1a creacion de
barreras al comercio legitimo; y

d) que se proporcione salvaguardas contra el abuso de los procedimientos
(articulo 1714-1).

Ademds, se debe garantizar que 1os procedimientos para la defensa de
los derechos de propiedad intelectual sean:

—justos y equitativos,

—no sean necesariamente complicados o costosos, y

—que no impliquen plazos irrazonables o demoras injustificadas.

Respecto de lo de ““justos y equitativos’” son conceptos muy generales,
todo tipo de procedimiento pretende 0 presume de ser justo y equitativo.
Habria que ver cudl es la interpretacién que le dan las otras partes.

Los que son mds claros, aunque sujetos también a interpretaciones, son
los conceptos de ‘“‘innecesariamente complicados o costosos” y “‘que no
impliquen plazos irrazonables o demoras injustificadas”.

En lo relativo a 1as resoluciones sobre el fondo, tante en procedimientos
administrativos como judiciales, deberdn sujetarse a las siguientes caracte-
risticas:

a) preferentemente, formalizarse por escrito y contener 1as razones en
que se fundan;

b) ponerse a disposici6n, cuando menos, de las partes en un procedimien-
to, sin demoras indebidas; y

¢) fundarse unicamente en las pruebas respecto de 1as cuales se haya dado
a tales partes la oportunidad de ser ofdas.
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En ¢l caso de procedimiento mexicano estos requisitos estdn plenamente
cumplidos ya que son garantias constitucionales.

Ademds, las partes deben de garantizar 1a revision por autoridad judicial.
Sin embargo, en caso de sentencias absolutorias en asuntos penales, no hay
obligacién de otorgar la oportunidad de revision judicial (artfculo 1714-4).

- Esta disposici6n es curiosa, ya que rompe con el principio de equidad que
antes defiende.

Abhora bien, expresamente se aclara que las disposiciones del TLCAN
sobre 1a defensa de los derechos de 1a propiedad intelectual no implican una
obligacion para las partes de ‘“‘establecer’” un sistema judicial especifico
para la defensa de los derechos de propiedad intelectual distinto del sistema
de esa parte para la aplicacion de las leyes en general {articulo 1714-15).

Bueno, el hecho de que no obligue no significa que impida la creacion
de un sistema judicial especifico que podria ser lo ideal ya que se ganarfa
en profesionalismo y calidad de la justicia que se imparta.

La defensa de los derechos de 1a propiedad intelectual se hace por dos
vias judiciales fundamentales: 1a civil y 1a penal; especial énfasis se le daa
las medidas precautorias que son contempladas también en el dmbito
judicial y que al parecer son comunes en el derecho anglosajon.

21. El procedimiento civil

También en lo que se refiere al procedimiento civil, el TLCAN da las
lineas generales a las cuales s¢ tiene que sujetar cada uno de los tres paises
miembros: las notificaciones, la representacién de abogado {(en forma
curiosa el TLCAN menciona que €l abogado debe ser ““independiente”, nos
preguntariamos ;de quién?), las pruebas y la proteccién de la informacion
confidencial, que a propdsito no es una disposicién conocida en nuestro
sisterna.”

79 El articulo 1715-1 establece: Cada una de las Partes pondrd al alcance de los litulares de derechos,
los procedimientos judiciales civiles para la defensa de cualquier derecho de propiedad intelectual
comptendido en este capitulo. Cada una de las Partes preverd que: (a) los demandados tengan derecho
a recibir una notificacién oportuna por escrito en la que conste con suficiente detalle el fundamento de
la reclamacion: (b) se antorice a las partes en un procedimiento a estar representadas por un abogado
independiente; (c) los procedimientos no impongan requisitos excesivos de comparecencias personales
forzosas; (d) todas las partes en un procedimiento estén debidamente facultadas para sustanciar sus
pretensiones y presentar kas pruebas pertinentes; y (e) los procedimientos incluyan medios para
identificar y proteger la informacién confidencial.
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Mis adelante, especial énfasis se pone a Ia prese. ...16n de pruebas y su
desahogo.”

La idea principal es que (sin que se afecte el derecho de ser ofdo y de
presentar pruebas, y ademds se proteja la informacién confidencial) el
procedimiento sea dgil y no se obstaculice por motivo de la presentacion de
pruebas o de su desahogo. Es decir, allanar el camino para hacer del
procedimiento un procedimiento 4gil. En el caso de México habrfa que
analizar nuestro juicio ordinario civil que serfa la via para hacer valer los
derechos de la propiedad intelectual y que est4 lleno de salidas que pueden
dar motivo para que un litigante no muy escrupuloso pueda enredar o
retardar un procedimiento.

Un aspecto muy novedoso para el sistema mexicano es al que se refiere
el mismo artfculo 175-2 (c), que faculta a que las autoridades judiciales:
ordenen a

una parte en un procedimiento que desista de una infraccién... incluso para
impedir que las mercancfas importadas que impliquen Ia infraccién de un
derecho de propiedad intelectual entren en los circuitos comerciales de su
jurisdiccion, orden que se pondria en préctica al menos inmediatamente después
del despacho aduanal de dichas mercancias.

Esto no es ni mds ni menos que lo que en el derecho anglosajén,
concretamente en el derecho norteamericano, se denomina como injunc-
tion® (m4s adelante nos referimos a esta figura jurfdica).

80 El inciso 2 del mismo articulo 1715 al respecto dice: Cada una de las partes dispondrd que sus
autoridades judiciales tengan: (a) cuande una de las partes en un procedimiento haya presentado las
pruebas suficientes a las que razonablemente tenga acceso como base de sus pretensiones y haya
indicado alguna prueba pertinente para la sustentacién de dichas pretensiones que esté bajo control de
la parte contraria. facultad para ordenar a la parte contraria la presentacién de dicha prueba, con apego,
en su caso, a las condiciones que garanticen la proteccién de informacién confidencial; (b) cuando una
de las paries en un procedimiento, voluntariamente y sin motivo vélido, niegue el acceso a pruebas o
no proporcione pruebas pertinentes bajo su control en un plazo razonable, u obstaculice de manera
significativa un procedimiento relativo a un caso de defensa de derechos, facultad para dictar resolucio-
nes preliminares y definitivas, de naturaleza positiva o negativa, con base en las pruebas presentadas,
incluyendo la reclamacién o los argumentos presentados por la parte a quien afecte desfavorablemente
la denegacién de accese a las pruebas, a condicién de que se conceda a las partes la oportunidad de ser
oidas respecto de los argumentos o las pruebas.

81 Esta institucion del derecho norteamericano se define como: un “‘recurso prohibitivo, equitativo,
otorgado por una corte en un juicio a favor de una parte actora (o demandante) y en contra de una parte
demandada en una accién o contra una parte que en el caso concreto llegé a ser parte demandada, y con
la finalidad de prohibirle a este tiltimo (y a sus dependientes y agentes) la realizaci6n de algin acto, que
amenaza o inlenta realizar o restringirlo a su realizacién ya que se considera ese acto como injusto,
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Otras disposiciones se refieren a el pago de un resarcimiento adecuado
al titular del derecho intelectual; los gastos del titular del derecho que
pueden incluir “los honorarios de abogado apropiados”. Esta disposicién
también es interesante y trascendental ya que creard una homogeneizacion
de la actividad de los abogados o por lo menos de sus salarios; asf como
sanciones econémicas contra quien abuse de los procedimientos de defensa.
También esta disposicién puede ser novedosa en el sistema mexicano.

22. Medidas de disuasion contra los infractores

Otras de las interesantes novedades, dentro de la misma linea de los
recursos en materia civil contenidas en el TLCAN, son las relativas a las
que el mismo denomina como “‘medidas de disuasién’, cuya aplicacién
corre a cargo de la autoridad judicial.

Estas medidas tienen que ver con el retiro e inclusive con la destruccién
de las mercancfas que infringen la propiedad intelectual, ademds el retiro
sin indemnizacion de los materiales ¢ instrumentos que ‘‘predominantemen-
te se hayan utilizado para la produccién de 1as mercancfas infractoras’. Pero
hay que mencionar que las autoridades judiciales tienen lfmites que son: la
Constitucién, deben de ser proporcionales (entre la gravedad de la infrac-
cién y las medidas ordenadas) y ademds al dictarse deben de tomarse en
cuenta los intereses de otras personas.”

inequitativo o injurioso para e} actor o demandante...””, O dicho de otra forma mds simple: “Un proceso
judicial que opera in personam, mediante el cuat se requiere a la persona a la que se dirige hacer o
abstenerse de hacer una cosa en particular”” (traduccién de M.B.R.); Campbell Black, Henry, Black’s
Law Dictionary, West Publishing Co., St. Paul, Minn., 1983, p. 401.

82 Textualmente el articulo 1715-5 dice: Cada una de las Partes preverd que, con el objeto de disuadir
eficazmente las infracciones, sus autoridades judiciales tengan la facultad para ordenar que: {(a) las
mercancias que hayan encontrado que infringen los derechos de propiedad intelectual sean, sin
indernnizacién de ningin tipo, retiradas de los circuitos comerciales de modo tal que se evite cualquier
dafio al titular del derecho, o bien, siempre que ello no sea contrario a las disposiciones constitucionales
vigentes, se destruyan; y (b) los materiales ¢ instrumentos que predominantemente se hayan utilizado
para la produccién de las mercancfas infractoras sean, sin indemnizacién de ningidn tipo, retirados de
los circuitos comerciales, de modo tal que se reduzcan al minimo los riesgos de infracciones subsecuen-
tes. Al considerar la emision de dichas érdenes, las autoridades judiciales tomardn en cuenta fa necesidad
de proporcionalidad entre la gravedad de la infraccién y las medidas ordenadas, as{ como los intereses de
otras personas. En cuanto a las mercancias falsificadas, la mera remocién de la marca ilicitainente
adherida no seré suficiente, salvo en casos excepcionales, para permitir la liberaci6n de los bienes en
los circuitos comerciales.
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23. Medidas precautorias

Uno de los aspectos més inieresantes del TLCAN en materia de protec-
cién a la propiedad intelectual es el relativo a las medidas precautorias,
mismas a las que este tratado dedica mucha atencién.

Las caracterfsticas fundamentales que deben reunir estas medidas son:
que sean dictadas por la autoridad judicial, y que sean rdpidas y eficaces.

Sus objetivos son:

a) evitar una infraccién de cualquier derecho de 1a propiedad intelectual;

b) evitar la introduccién de mercancias presuntamente infractoras en los
circuitos comerciales en su jurisdiccion;

c) evitar la entrada de mercancfas importadas al menos inmediatamente
después del despacho aduanal;

d) para conservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta
infraccion (artfculo 1716-1).

Por otra parte, las medidas precautorias tienen lfmites, ya que la autoridad
judicial exigird pruebas suficientes para probar la necesidad de la medida;
ademds, puede exigir una garantia para el caso de que se causen dafios y
perjuicios a la persona contra quien se dicte la medida precautoria.

Hay que tomar en cuenta que la persona afectada también tiene derechos,
ya que si bien en las medidas precautorias no es necesario dar vista a la parte
contraria, después de realizada, el afectado es notificado y entonces tienen
posibilidad de defensa (1716-6), ademds de que ¢l demandado puede pedir
una compensacion adecuada cuando se vea dafiado por una medida precau-
toria injusta (1716-8).

24. Procedimiento penal

El artfculo 1717 se refiere a las sanciones de cardcter penal que se pueden
imponer, 1as cuales pueden ser: penas de prisién o multas, o ambas,

Estas sanciones tienen como finatidad servir de medio disuasivo.

Las sanciones penales se aplican en caso:

—de falsificacién dolosa de marcas o de pirateo de derechos de autor a
escala comercial;

—de infraccidn de derechos de propiedad intelectual distintas a éstas;
cuando se cometan con dolo y a escala comercial.
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En artfculo separado (articulo 1707) también se ordena la proteccion, por
la via penal, de las sefiales de satélite codificadas portadoras de programas
en forma especifica: La tipificacién como delito de:

—fabricacion;

—importacion;

—venta;

—arrendamiento; o

—<Cualquier acto que permita tener un dispositivo o sistema que sea de
ayuda primordial para decodificar una sefial de satélite codificadora de pro-
gramas sin autorizacion del distribuidor legftimo de dicha sefial.

Es de observase que ¢l TLCAN concede una mayor importancia a los
aspectos precautorios y civiles, los aspectos penales aparecen mis como
vias de disuasion. El espacio que se le dedica a los aspectos penales es mas
pequedio que el relativo a los civiles y precautorios,

25. Defensa de los derechos de la propiedad intelectual en la frontera

Hay una obligaci6n, de acuerdo con el articulo 1718 para que las partes
en el TLCAN adopten procedimientos contra la importacion de mercancfas
falsificadas o pirateadas.

Un procedimiento detallado se menciona en ¢l TLCAN en donde las
autoridades aduanales tienen un papel destacado.

26. Cooperacion v asistencia técnica

El TLCAN obliga a prestarse asistencia técnica mutua, aunque s6lo se
menciona en términos generales. Lo que sf se menciona expresamente es:

a} la capacitacion de personal; y

b) el intercambio de informacidén relativa al comercio de mercancfas
infractoras.

Es necesario aclarar y poner, concretamente en un acuerdo detallado, el
objeto y la manera de cooperacién. La disposiciones del TLCAN son
importantes, sirven como base, sin embargo, es necesario concretizarlas.
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27. La proteccién de la propiedad intelectual en Estados Unidos

a) La propiedad intelectual y la constitucion
de los Estados Unidos de Norteamérica.

El sistema constitucional federal de los Estados Unidos distribuye el
poder legislativo entre el gobierno federal y 1os gobiernos locales y restringe
los poderes legislativos de la federacién y de los Estados.”

En su articulo 1° 1a constitucion otorga al Congreso varios poderes; de
los cuales dos se refieren directamente a la propiedad intelectual:

—Ila facultad de regular el comercio exterior y el interestatal (cldusula de
comercio); y

—la facultad de expedir leyes sobre patentes y derechos de autor (cl4u-
sula patente-derecho de autor).

Este esquema constitucional presenta ciertas caracterfsticas especfficas
para el sistema norteamericano, ya que ¢l Congreso tiene serias limitaciones
en materia de legislacién sobre propiedad intelectual. Concretamente, el
Congreso no puede ejercer sus facultades contenidas en el artfculo 1°,
seccién 8, cldusula 8, cuando se refiere a la proteccién de materia que no
constituyen un weiting (un escrilo) o bien un discovery (una invencion) en
el sentido estrictamente constitucional.

De esta manera, el Congreso, por ejemplo, no puede emitir leyes para Ia
proteccion de las marcas, fundamentdndose en las cldusulas patente-dere-
cho de autor, cuando lo hizo, fue la primera vez que la Suprema Corte
invalidd una ley (estatuto) congresional.

Aunque existe la posibilidad de que el Congreso, en ejercicio de las
facultades que le concede el articulo 1°, (especi{ficamente las facultades para
regular el comercio internacional e interestatal) pueda dar proteccion a la
propiedad intelectual para tipos 0 materias, o periodos de duracién més alld
de los limites de los patrones establecidos por la cldusula patente-de-
rechos de autor. Hay ejemplos, en este caso, como la Lankam Act que se
fundamenta en las faculitades comerciales que la Constitucion concede al
Congreso para otorgar proteccion a las marcas y regular la competencia
desleal. Esta situaciGn trae por consecuencia que en materia de marcas haya

83 Chisum, Donald and Jacobs, Michael A, Understanding Intellectual Property Law, Matthew
Bender, New York, 1992, pp. 1-8-1-10.
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competencia recurrente de los estados y de la federacion, a diferencia de las
patentes y los derechos de autor que competen al gobierno federal.

Los casos de las leyes sobre nuevas variedades de plantas y de la
proteccion de los semiconductores (respectivamente: Plant Variety Protec-
tion Act y Semiconductor Chip Protection Act) no tienen gran problema en
cuanto a que expresamente el Congreso para su expedicién se fundamenta
tanto en la clausula patente-derecho de autor como en la cldusula de
comercio.

28. El litigio en materia de propiedad intelectual
en los Estados Unidos

Se considera al litigio, sobre todo en materia de patentes, *‘costoso,
complejo y altamente técnico™.* Por esto, el litigio en materia de propiedad
intelectual es considerado la dltima instancia. Un porcentaje muy alto de las
coniroversias en esta materia no liega a los tribunales.

Un abogado en 1a materia 1o primero que recomienda, antes de ir a juicio,
es Ilegar a un acuerdo. La filosoffa prictica del norteamericano aconseja
que mediante un acuerdo las partes en conflicto ganan: el titular de la patente
no arricsgard la pérdida de su monopolio vy el infractor podra continuar la
actividad que escogid con la ventaja adicional de haber obtenido los
beneficios de usar en exclusiva una licencia.

De cualquier manera, en el caso de que no haya posibilidad de acuerdo,
un juicio se ventila ante un juez con o sin jurado.

El sistema norteamericano hace la diferencia entre el Patenting Process
(el proceso para obtener la patente) del cual se pueden derivar procedimien-
tos litigiosos ante la autoridad administrativa (Patent Office Board of
Appeals) que se ventilan ante 1a Corte de Apelacion de 1os Estados Unidos
para el Circuito Federal (United States Court of Appeals for the Federal
Circuit) que asumi6 la jurisdiccién de apelacién de la desaparecida Corte
de Apelacion del Consumidor y Patentes.”

La existencia del nuevo circuito federal tiene las siguientes conse-
cuencias: cambia sustancialmente el litigio de apelacitén de cualquier juicio

24 Seidel, Arthur H., Lavorgua Gregory J., Ménaco, Daniel A., What the general practitioner should
know about patent law and practice, 5* ed., Ali-Aba, American Law Institute, EUA, 1993, p. 121.

85 Darchler, A., Davis, Michael, Intellectual property, in a nul sheil, 2 ed., West Publishing Co.,
Minnesota, 1990, p. 121.
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que involucre cuestiones de derecho patentario; también cambia el meca-
nismo de revision de las decisiones de la Oficina de Apelaciones de
Patentes. Las dos maneras son:

Primero, cualquier apelacién de las decisiones de la Corte de Distrito
automdticamente va al Circuito Federal, en lugar de ir a varias cortes de
apelacion.

Segundo, con la supresion de la Corte de Apelacion del Consumidor y
Patentes, ahora una apelacién va de la Parent Office Board of Appeals
directarrente al nuevo circuito federal.

Sin embargo, esto no significa que todo caso que trate de patentes sea
apelable ante el circuito federal. Por ejemplo, una parte a la que s¢ le¢ haya
negado su patente en lugar de apelar a la Patent Office Board of Appeals
tiene la opcion de ir a la District Court for the District of Columbia para
recurrir 1a decisién de la autoridad administrativa,*

Para entender mejor ¢l procedimiento norteamericano y sobre todo 1os
objetivos que se buscan al incoar un juicio por violacién de la propiedad
intelectual, veamos ahora cudles son las instituciones mediante las cuales
se trata de subsanar la violacion de los derechos de 1a propiedad intelectual
(remedies, en inglés).

El caso es apticado a las patentes pero se puede extender a las demds
figuras de la propicdad intelectual.

En caso de infraccion de los derechos de ta propiedad intelectual, 1a corte
puede conceder los siguientes “‘remedios’ (en traduccion literal del inglés).

1. Injuctions. El derecho norteamericano conoce varios tipos de injuc-
tions; la preliminar, mediante la cual se le restringe a un acusado, durante
el juicio, a realizar acciones para prevenir dafios irreparables al titular de
una patente.” Tradicionalmente, para el otorgamiento de la injuction preli-
minar, la corte toma en cuenta os siguientes elementos para determinar si
procede o no: la probabilidad de éxito de la demanda, lo irreparable de los
dafios, el balance de los dafios y el interés publico. La injuction permanente
procede cuando se ha decretado que hay una infraccion a los derechos de
la propiedad intelectual, y no hay ninguna razén para negarla,™

86 Ibid., pp. 122-123.
87 Chisum, Donald S.. Understanding intellectual... cit., pp. 2-289.
8 thid., pp. 2-292.
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2. La compensaci6n de los dafios, que puede incluir 1a pérdida de las
ganancias del titular de la patente, el pago de derechos establecidos y pago
razonable de derechos.”

El juzgador tiene cierto poder descrecional ya que puede aumentar la
sancién econémica o adecuarla a las intenciones del infractor (por ejemplo
si hay o no buena fe).

3. Intereses. La corte también puede condenar al pago de interés. Aunque
la Corte de Distrito tiene facultad discrecional para fijar la tasa de interés,
generalmente se ajusta a la tasa existente en el mercado.

4. Pago de honorarios del abogado y gastos. El pago de honorarios al
abogado es un elemento excepcional pues la regla norteamericana es que
cada litigante cubre los honorarios de sus abogados. La corte, otra vez, toma
en cuenta la mala fe del litigante.

Como vemos, ¢l sistermna norteamericano hace hincapi€ en dos elementos:
el preventivo: detener mediante l1a injuction el acto lesivo, y reparar el
dafio que es fundamentalmente de tipo econémico. Su cardcter practico
aconseja la sancién econdmica y 1a concertacion de acuerdos de licencias,
las cuales dan seguridad juridica y, por supuesto, una ganancia econémica
para ¢l titular del derecho de la propiedad intelectual. Este criterio es
preferible a una sancién penal que produce un deterioro de la posible
relacién comercial y una suspension de la actividad econdmica del infractor.

29. El litigio en materia de propiedad intelectual en Canadd

En Canad4, en lo tocante a la jurisdiccion en materia de propiedad
intelectual, existe una jurisdiccion de cardcter concurrente, en algunos
€asos, y otros remanente, entre las cortes federales y las cortes de jurisdic-
cién original de cada una de las provincias. Las cortes federales comprenden
la Federal Court, Trial Division y 1a Federal Court of Appeal. A su vez,
cada provincia, tiene, inter alia, una Corte Superior de Jurisdiccién General,
una Corte de Jurisdiccion Provincial y cortes de apelacion. Ambos sistemas
tienen un punto concurrente que es la Suprerna Corte de Canad4 que conoce
tanto de las apelaciones contra sentencias de la Federal Court of Appeal y
las cortes provinciales de apelacién."0

89 Ibid., pp. 2-293.
%0 Ver Chromecek, Milan, y Mc Cormack C., Stuart, Editor General Chisum, Donald 8., Canada
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En 1o que se refiere a la competencia recurrente que por ejemplo se da
en el caso de las patentes, hay una consecuencia de cardcter territorial. Una
decisién de una corte provincial, se extiende solamente a las fronteras de
dicha provincia; en cambio, una sentencia de la Federal Court of Canada
tiene efectos territoriales en todo Canada.

Para entender mejor el sistema canadiense tomemos el ejemplo relativo
a la demanda de nulidad de una patente que es efectiva como una defensa
tanto en las cortes provinciales como en la Corte Federal de Canadé; sin
embargo, en las cortes provinciales esta demanda tiene efecto slo entre las
partes de la accidn, y esto en virtud de que acciones como impeachment o
nulidad son de jurisdiccién exclusiva de la Corte Federal.” Es decir, 1a di-
ferencia estriba en el alcance de las decisiones, siendo la decisién de 1a Corte
Federal de mayor alcance.

Aligual que el sistemna norteamericano, €l canadiense tiene una estructura
jurfdica para sancionar la violacién de los derechos de 1a propiedad intelec-
tual (lo que seflaldbamos anteriormente, “los remedios’’). Pero antes de
tocar este tema, nos referimos a una institucién muy original que tiene que
ver con un recurso que, en ¢l campo del derecho de patente, tiene un tercero.

Nos referimos a 1o que podemos denominar como accidn de declaracion
de no-infraccién por su traduccion literal (declaration of non-infringement).
Esta accion es prevista en la Pafent Act y consiste en gue cualquier persona
que tenga una causa razonable para sospechar que pudiera ser acusado de
infringir una patente, puede gjercitar una accién ante la Federal Court, Trial
Divisién para que dicte una “declaracion de no-infracci6n”.”

Esta es una muestra de que el desarrolto de los mecanismos jurfdicos ha
llevado a proteger no solamente a los titulares de la propiedad intelectual,
sino también a los terceros. Ademds de que para crear tales instituciones es
necesario tener una adecuada infraestructura de cardcter técnico-jurfdico
{jueces especializados, peritos, abogados que conozcan no solamente ¢l
derecho sino que tengan conocimiento en otras ciencias naturales como
qufmica, ffsica, medicina, etcétera).

Bien, retomando el tema de los ‘“‘remedios”, el derecho canadiense
reconoce lo siguiente: el pago de daflos o ganancias, esto significa que el

world intellectual property guidebook, Matthew Bender & Company, New York, 1991, pp. 1-11.

91 Ver McCormack, Stuart y Band Martine, M.N., Intellectual property, Doiny Business in Canada,
Matthew Bender & Co., New York, 1990, pp. 11-21 y 11-22.

92 Chromecek, Milan, Canada, op. cit., pp. 1-35.
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titular de una patente que obtenga una sentencia favorable contra un
infractor puede obtener, a su seleccidn, el pago de las ganancias conseguidas
por el infractor o bien el pago de los dafios sufridos en razon de la infraccién;
y la injuction, tanto temporal (interlocutory) como permanente; esta dltirna
es a discrecion de la corte.

En este tema de 1as injuctions, hay una figura, que por cierto, aparece en
el TLCAN (artfculo 1715-1-b) que consiste en que cuando el actor aduce
una evidencia clara de que el demandado posee documentos O cosas
incriminatorias y que hay un serio ricsgo de que tales evidencias serdn
destruidas, la corte puede dictar una orden a la que se denomina ‘‘Anton
Filler” obligando al demandado a permitir al actor asegurar las pruebas de
la infraccién.”

En materia de derechos de autor, ademds de estos recursos, €l sistema
canadiense tiene otros muy originales como:

a’) la conversion que consiste en que todas las copias infractoras de
cualquier trabajo protegido por el derecho de autor y todas las placas usadas
0 que se intentaron usar para la produccion de tales copias pasan a propiedad
del titular del derecho de autor;

b) el rescate (delivery up); el actor que prueba su derecho tiene autoriza-
cién para que ¢l demandado rescate a su favor todas las copias infractoras
del trabajo protegido por el derecho de autor, excepto ¢l caso de los trabajos
arquitect6nicos.™

También en materia de derechos de autor, la legislacién canadiense prevé
recursos penales, los cuales se aplican contra cualquier persona que: con-
cientemente fabrica, vende, distribuye, exhibe en piblico o importa copias
no autorizadas; posee placas para la produccion de las copias infractoras;
interpreta un trabajo protegido $in la autorizacién del dueiio.

Estas acciones estdn sancionadas con una multa mdxima de un millén de
dolares y/o cinco afios de prision.

También, en el marco del proceso penal, 1a corte puede dictar una
injuction con 10s siguientes objetivos: evitar futuras infracciones; ademds
1a destruccion, rescate u otras disposiciones relativas a las copias infractoras
o placas.

93 Mc Cormack..., op. cit., pp. 11-22.
94 Ibid., pp. 11-14.
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30. Consideraciones finales

Creemos que entre los sistemas norteamericano y canadiense hay un
denominador comin que es, precisamente, su tendencia marcada hacia los
procedimientos civiles y los precautorios. En caso de sanciones penales, por
ejemplo, como lo acabamos de ver en derecho de autor canadiense, la
sancion econ6mica es sumamente alta (un millén de délares) frente a una
moderada pena corporal (cinco afios de prisién) que es alternativa.

Las disposiciones contenidas en el TLCAN, sin duda alcanzan un nivel
muy alto en la proteccién de la propiedad intelectual; sin embargo, atin los
norteamericanos no estdn satisfechos ya que piden, y eso es justo, una
efectiva puesta en vigor de las disposiciones del tratado y no s6io eso, sino
que sean efectivos.” Esa preocupacion de la efectividad de las leyes me-
xicanas estd expresada en varios trabajos de especialistas norteamericanos.

Lo preocupante, desde el punto de vista mexicano, son las intenciones
norteamericanas de constantemente estar “controlando’”* 1a efectiva apli-
cacidn de la legislacién mexicana; y no solamente se aconseja controlar sino
aplicar agresivamenie las disposiciones de la seccién 301 de 1a Omnibus
Trade and Competitiveness Act, que contiene la autorizacién para que el
organismo norteamericano denominado U.S. Trade Representative (USTR)
pueda realizar una investigacion de las pricticas de comercio exterior y los
Estados Unidos tomen las siguientes medidas: a) realizar acciones unilate-
rales para hacer valer sus derechos bajo acuerdos bilaterales o multilatera-
les; o b) responder a una prictica discriminatoria e “‘irracional” de otro
gobierno que restringe el comercio de los Estados Unidos.”

Por supuesto, tal accién serfa totalmente en contra del derecho interna-
cional ya que se aplicarfan en forma trasnacional disposiciones juridicas
internas. Ademds de que en caso de puesta en vigor del TLCAN se estarfa
incumpliendo el tratado soslayando sus disposiciones de solucién de con-
troversias.

México debe estar pendiente de no permitir la aplicacién de 1a Omnibus
Trade and Competitiveness Act, soslayando el TLCAN.

95 El Industry Functional Advisory Committe expresa su preocupacion de la siguiente manera: ““This
need for effective enforcement is especially acute in Mexico where U.S industry has continved to
experience administrative and enforcement problems which severely undermine its ability to maintain
a commercial presunce’’. Ver Industry Functional Advisory Committe, op. cit., p. 17.

96 Se utiliza la palabra “‘monitor” en inglés,

97 Del Valle, Cristina, op. cir., p. 10.
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