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I. INTRODUCCION

En este articulo se analizaran las transformaciones operadas en la norma-
tividad interna de la propiedad intelectual en México dentro de los diez
afios posteriores a la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN), las cuales fueron bastantes trascendentes
en los ambitos cualitativo y cuantitativo.

El capitulo XVII del TLCAN regula la propiedad intelectual, la cual
comprende a las creaciones artisticas y literarias (derecho de autor), las
invenciones de aplicacion industrial y los signos distintivos (propiedad
industrial) y las variedades vegetales. La propiedad intelectual tiene su
fundamento en el sistema juridico mexicano, en el parrafo noveno del ar-
ticulo 28 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos mexicanos.

El cumplimiento de los compromisos que México adquiri6 a través de
este Tratado significaron profundas transformaciones en la concepcion
tradicional de nuestro pais en materia de inversion extranjera y de pro-
piedad intelectual, en la que prevaleci6 el proteccionismo hacia lo nacio-
nal, tendencia que se intensificd en las década de los sesenta y setenta, la
cual ha sido estudiada ampliamente por autores como Manuel Becerra
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24 ADRIANA BERRUECO GARCIA

Ramirez,! quien menciona que los ajustes que se hicieron a la regulacion
de la propiedad industrial en 1991 fueron un boleto de entrada para que
Meéxico participara tanto en las negociaciones del GATT como del
TLCAN.

Desde 1991 la Ley de Fomento y Proteccion a la Propiedad Industrial
de México ampli6 el plazo de proteccion para las patentes de invencion a
20 anos, también se ensancharon las areas tecnoldgicas de patentamiento
incorporandose, por ejemplo, los microorganismos, productos quimicos,
hormonas, vacunas y los medicamentos. Se limito el otorgamiento de li-
cencias obligatorias de patentes, ademas se concedio el ejercicio del de-
recho de prioridad de las patentes, siempre y cuando se solicite la patente
en México dentro de los doce meses siguientes a la solicitud de patente en
el pais de origen. En el rubro de las marcas comenz6 a medirse la vigen-
cia de proteccion a partir de la fecha de solicitud del registro y se simpli-
ficd la prueba de uso efectivo de las marcas registradas. Se mejoraron los
medios de defensa de los derechos de propiedad industrial y se fomentd
el régimen de franquicias comerciales, también desde 1991 los legislado-
res mexicanos decretaron la creacion de un organo técnico-administrati-
vo descentralizado encargado de la aplicacion de esta ley denominado
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).?

En lo referente a la regulacion del derecho de autor se debe mencionar
que antes de que entrara en vigor el TLCAN se realizaron dos reformas a
la Ley Federal de Derechos de Autor (vigente desde 1956), cuyos aspec-
tos mas relevantes son los siguientes.

A través del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federacion
(DOF) el 17 de julio de 1991 en la ley autoral se establecieron como
obras protegidas a los audiovisuales y los programas de computo, sur-
giendo de tal disposicion el comentario de que son estas obras intelectua-
les cuyos derechos detentan en su mayoria personas fisicas y empresas
norteamericanas.

Se determind que los autores son preferentes en los derechos que tie-
nen de una obra, atin sobre los productores de fonogramas; se defini6 el
término “fonograma” como toda fijacion exclusivamente sonora de la

1 Becerra Ramirez, Manuel, “Hacia el nuevo derecho mexicano de la propiedad
intelectual”, Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Andlisis, diagnostico
y propuestas juridicos, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Juridicas, 1993,
pp. 163-165.

2 Ibidem, pp. 171-173.
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ejecucion de una obra o de otros sonidos. Se establecio el derecho de los
productores de fonogramas de autorizar u oponerse a la reproduccion o a
cualquier forma de explotacion de sus fonogramas y se fijo como plazo
de proteccion para dichos productores, el de 50 anos, contados a partir del
final del afio en que se fijaron por primera vez los sonidos incorporados
al fonograma. Finalmente, se ampli6 el plazo de proteccion concedido a
los artistas intérpretes y ejecutantes sobre sus interpretaciones o ejecu-
ciones a 50 afios, antes el plazo era de 30 afos.

La reforma a la ley autoral hecha en 1993° si fue consecuencia directa
de las necesidades de ajustar la normatividad interna de México a algu-
nos preceptos contenidos en el TLCAN, tal es el caso de establecer como
obras protegidas por el derecho de autor a las bases o compilaciones de
datos o de otros materiales legibles por medio de maquinas o en otra for-
ma, que por razones de la seleccion de su contenido constituyan creacio-
nes de caracter intelectual, véase articulo 1705-1 del TLCAN.

De gran trascendencia fue la ampliacion del plazo de proteccion post
mortem para los derechos patrimoniales de los autores que concedid este
decreto, la proteccion ascendid a 75 afios anteriormente era de 50. Cabe
mencionar que dicha disposicion, que beneficia a los herederos de los
autores, rebasa el término fijado para tal fin tanto por el TLCAN como
por la Convencién de Berna para la Proteccion de Obras Artisticas y Li-
terarias que es de 50 afios en ambos instrumentos internacionales.

El decreto de 1993 también puso fin a la figura del dominio publico
pagante, que consistia en que quien explotara obras artisticas y literarias
que se encontraran en dominio publico debia entregar a la Secretaria de
Educacion Publica (SEP) el monto correspondiente al 2% del ingreso to-
tal que generaba la explotacion, la entonces Direccion General del Dere-
cho de Autor de la SEP entregaba parte de lo recaudado a las sociedades
autorales. La desaparicion del dominio publico pagante podria interpre-
tarse como una medida que los legisladores mexicanos tomaron para que
en nuestros ordenamientos dejaran de existir figuras juridicas que pudie-
ran parecer contrarias al libre comercio o la libre competencia, las cuales
prohibe el articulo 1704 del TLCAN. Sin embargo, en el &mbito interno
han sido muchas las inconformidades que han planteado las sociedades

3 Decreto que reforma, adiciona y deroga disposiciones de diversas leyes relaciona-
das con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Diario Oficial de la Fede-
racion del 22 de diciembre de 1993.
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autorales por esta reforma a la legislacion mexicana, y se han presentado
varias iniciativas ante el Congreso de la Union para reincorporar dicha
figura juridica, sin que a la fecha hayan prosperado.

En la era del TLCAN (1994-2004)

A lo largo de diez afios México ha tenido que crear una normatividad
interna que equilibre la proteccion a las creaciones intelectuales con las
necesidades del libre comercio como prescribe el articulo 1701 del
TLCAN.

En ese afan, la regulacion del derecho de autor mexicano ha incorpo-
rado figuras juridicas que son muy parecidas a las anglosajonas, llegando
incluso a romper con la tradicion continental o romanista, especialmente
en lo que se refiere al tratamiento de los derechos morales de autor, tema
que se ampliara mas adelante.

En el campo de la proteccion de una parte de la biotecnologia, que es
el de las variedades vegetales, por medio de la propiedad intelectual,
nuestro pais también abandond su tradicion proteccionista hacia los in-
versionistas y los cientificos nacionales para lograr reciprocidad en el co-
bro de regalias y para dar cumplimiento a las disposiciones del TLCAN.

En lo referente a la propiedad intelectual México adquiri6 varios com-
promisos a ser cumplidos con calendarios distintos, sobresalen entre di-
chos compromisos los siguientes: proteccion para las variedades vegeta-
les, los programas de computo y los esquemas de trazado de circuitos
integrados, cuyo tratamiento en el derecho interno mexicano sera anali-
zado a continuacion.

II. LAS VARIEDADES VEGETALES

Con base en el articulo 1701-2 y el anexo 1701.3 los firmantes del
TLCAN se obligaron a proteger los derechos emanados de la creacion
de variedades vegetales. En 1991 México incluy6 dicha proteccion en la
Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad Industrial en el campo de
las patentes, en la reforma de 1994 se autoriz6 al Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial (IMPI) para recibir las solicitudes de obtentores de
vegetales en tanto se expedia la ley sobre dicha materia, pero sin ser con-
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sideradas como patentes.* Lo anterior se hizo en cumplimiento del men-
cionado anexo 1701.3 del TLCAN, en el cual México se comprometid a
aceptar, a partir de la fecha de entrada en vigor del Tratado, solicitudes
de los obtentores de vegetales para variedades de todo género y especies
vegetales, asi como a otorgar la proteccion con base en el Convenio
Internacional para la Proteccion de las Obtenciones Vegetales (UPOV).
Posteriormente el Congreso de la Union cre6 la Ley Federal de Varieda-
des Vegetales (LFVV), publicada en el Diario Oficial de la Federacion
el 25 de octubre de 1996.

Antes de entrar a la enunciacion de las principales normas de dicha
Ley, se debe mencionar que México, en acatamiento del articulo 1701
del TLCAN, suscribid el Convenio Internacional para la Proteccion de las
Obtenciones Vegetales en su version revisada en 1978, el decreto de pro-
mulgacién se publico en el DOF el 20 de mayo de 1998. A la fecha Mé-
xico no ha suscrito la revision de 1991 hecha a dicho Convenio aunque a
ello se comprometié en el TLCAN. Esta omision es relevante en virtud
de que las disposiciones del TLCAN son norma suprema en México co-
mo lo determina el articulo 133 de la Constitucion Politica de los Esta-
dos Unidos Mexicanos; aunque se debe mencionar que dicho instrumen-
to internacional atin no entra en vigor por falta de adhesiones de los
Estados que deben suscribirlo.

1. La Ley Federal de Variedades Vegetales

Este ordenamiento cumple con gran parte de las disposiciones del
UPOV de 1978. Tiene como finalidad fundamental fijar las bases y pro-
cedimientos para la proteccion de los derechos de los obtentores de va-
riedades vegetales, para lo cual otorga a la Secretaria de Agricultura, Ga-
naderia, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacion (Sagarpa) las facultades
de aplicar e interpretar dicha Ley (articulo 10.).

En el articulo 33 de la Ley se establece la creacion de un Registro de
Variedades Vegetales a cargo de la Sagarpa, el cual en la practica quedd
dentro de las funciones del Registro Nacional Agropecuario de la misma
Secretaria. En el registro se inscriben las solicitudes para la expedicion
de titulos de obtentos, las constancias de presentacion, los titulos de ob-

4 Rangel Medina, David, Derecho intelectual, México, Mc Graw Hill, Instituto de
Investigaciones Juridicas, 1999, p. 59.
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tentor, la expedicion de las licencias de emergencia, el fin de la vigencia
de la constancia de presentacion o de los titulos de obtentor por caduci-
dad o vencimiento del plazo respectivo y las declaratorias en que se esta-
blezca que las variedades vegetales han pasado al dominio publico.

La proteccion que otorga esta Ley es un monopolio exclusivo de ex-
plotaciéon temporal para aquellas personas que hayan obtenido una varie-
dad vegetal, para que sea considerada como tal debe ser nueva, distinta,
estable y homogénea.

Segun la Ley es nueva la variedad vegetal a) que no se haya enajena-
do en el territorio nacional, o se haya enajenado dentro del afio anterior a
la fecha de presentacion de la solicitud del titulo de obtentor, o b) no se
haya enajenado en el extranjero, o bien la enajenacion se haya realizado
dentro de los seis afios anteriores a la presentacion de la solicitud, para el
caso de especies perennes, y dentro de los cuatro afios anteriores a la pre-
sentacion de la solicitud para las demas especies. Es distinta la variedad
vegetal que se distinga técnica y claramente por uno o mas caracteres
pertinentes de cualquier otra variedad, cuya existencia sea conocida en el
momento en que se solicite la proteccion. La Ley deja a cargo del regla-
mento las diversas referencias para determinar si una variedad es o no
conocida. Se considera estable la variedad vegetal que conserve inaltera-
dos sus caracteres pertinentes después de reproducciones o propagacio-
nes sucesivas, y es homogénea aquella variedad vegetal que sea suficien-
temente uniforme en sus caracteres pertinentes, a reserva de la variacion
previsible por su reproduccion asexuada o multiplicacion vegetativa (ar-
ticulo 70.).

Entre las lagunas de esta Ley destaca la falta de una definicion de ve-
getal, lo cual es muy relevante porque se puede cuestionar si los hongos,
algas y bacterias, con las que hoy trabaja la biotecnologia, son suscepti-
bles de proteccion mediante esta Ley.’

Este ordenamiento define en su articulo 20. a las variedades vegetales
como: “subdivision de una especie que incluye a un grupo de individuos
con caracteristicas similares y que se considera estable y homogénea”. El
mismo articulo define al obtentor como la persona fisica o moral que
mediante un proceso de mejoramiento haya obtenido y desarrollado una

5 Becerra Ramirez, Manuel, “La ley mexicana de variedades vegetales”, Liber ad
honorem Sergio Garcia Ramirez, México, Instituto de Investigaciones Juridicas, 1998,
p. 129.
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variedad vegetal de cualquier género o especie. Al respecto vale la pena
mencionar que en estricto sentido s6lo las personas fisicas son capaces
de crear obras del intelecto como las variedades vegetales, por lo tanto la
ley deberia especificar que son susceptibles de tener la titularidad de los
derechos patrimoniales, es decir, de explotacion econdmica y el titulo de
obtentor de la variedad, las personas morales que hayan financiado el
proceso de mejoramiento que llevo a la obtencion del nuevo vegetal.

Vinculado con el punto anterior se encuentra la descripcion legal de
los derechos que este ordenamiento da a los obtentores de variedades ve-
getales. Toda vez que la propiedad intelectual se caracteriza por tener un
doble contenido: el de caracter personal —que esta unido al creador y es
perpetuo, irrenunciable, inalienable e inembargable y se conoce como
derecho moral— y el de orden econémico o patrimonial, la LFVV espe-
cifica como derecho moral del obtentor, el derecho de ser reconocido co-
mo obtentor de la variedad vegetal, el cual es inalienable e imprescripti-
ble, y los derechos patrimoniales que consisten en el aprovechamiento y
explotacion en forma exclusiva y temporal, por si o por terceros, con su
consentimiento, una variedad vegetal y su material de propagacion, para
su produccion, reproduccion, distribucion o venta y para la reproduccion
de otras variedades o hibridos con fines comerciales (articulo 40.).

Los derechos patrimoniales de los obtentores tienen una vigencia de
18 afios para especies perennes y 15 afios para las demas especies. Los
plazos de proteccion se cuentan a partir de la fecha de expedicion del ti-
tulo de obtentor, una vez transcurridos, la explotacion de la variedad ve-
getal entra al dominio publico (articulo 40.).

Son varias las limitaciones que tiene el ejercicio de los derechos de un
obtentor de variedades vegetales; en primer término se encuentran las
excepciones especificadas por el articulo 5o0. de la LFVV, el cual esta-
blece que no se requiere consentimiento del obtentor de una variedad
vegetal para utilizarla: a) como fuente o insumo de investigacion para el
mejoramiento genético de otras variedades vegetales; b) en la multiplica-
cion del material de propagacion, siempre y cuando sea para uso propio
como grano para consumo o siembra, y ¢) para consumo humano o ani-
mal, que beneficie exclusivamente a quien la cosecha.

En tanto, en su articulo 25 la LFVV también limita los derechos de los
obtentores mediante la figura de las licencias de emergencia, las cuales
operaran en dos casos: 1) cuando la explotacion de la variedad vegetal se
considere indispensable para satisfacer las necesidades basicas de un sec-
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tor de la poblacion y exista deficiencia en la oferta o el abasto, y 2) en el
caso de que la variedad vegetal no se hubiere explotado en un plazo
de tres afos contados a partir de la fecha de expedicion del titulo de ob-
tentor.

Cuando el obtentor carezca de la posibilidad de hacer frente a la situa-
cion de emergencia, la Sagarpa convocara, mediante licitacion publica, a
terceros para que tengan interés en hacerlo. El derecho a cubrir dicha
emergencia se otorgard mediante una licencia, por un plazo determinado
cubriendo varios requisitos, entre los que se encuentra la prevision de un
pago a favor del obtentor de la variedad vegetal licenciada (articulo 26).

En una normatividad que es impulsada por un tratado de comercio in-
ternacional (TLCAN) como es la LFVV, el derecho de prioridad es basi-
co, por ello dicha ley, en su articulo 10, determina que se otorgara este de-
recho al solicitante del titulo de obtentor que anteriormente hubiera
formulado la misma solicitud en el extranjero en paises con los que Méxi-
co tenga o llegara a tener convenios o tratados en la materia. Entendiéndo-
se que la prioridad es reconocer como fecha de presentacion aquella en
que se hubiese hecho en otro pais, siempre y cuando no hayan transcurri-
do doce meses. El articulo sexto transitorio de la LFVV especifica que la
Secretaria de Agricultura reconocera el derecho de prioridad respecto de
las solicitudes de proteccion de los derechos de obtentor presentadas en
otros paises a partir de la fecha de entrada en vigor de esta Ley.

El articulo 1714 del TLCAN especifica que los paises firmantes ga-
rantizaran que su derecho interno contenga procedimientos de defensa de
los derechos de propiedad intelectual, que permita la adopcion de medi-
das eficaces contra cualquier acto que infrinja dichos derechos incluyen-
do recursos que desalienten futuras infracciones. Al respecto se debe
mencionar que la LFVV Unicamente considera las violaciones a esta Ley
como infracciones administrativas que se castigan con multas. Lo cual es
criticable porque pareceria que incumple la finalidad del articulo 1714
del TLCAN de adoptar medidas eficaces para proteger el derecho del ob-
tentor y sobre todo para inhibir futuras infracciones, pues los obtentores
de vegetales que ven violados sus derechos no obtienen ningun resarci-
miento con el pago de la multa que haga el infractor, la cual por cierto
puede ser suavizada, segin las consideraciones que la Sagarpa puede
realizar del caso concreto. Ademas la LFVV no contempla la utilizacion
de la via judicial civil o penal para hacer obligatoria la observancia de
sus normas.
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2. El Reglamento de la Ley Federal de Variedades Vegetales

Este ordenamiento se publico en el DOF el 24 de septiembre de 1998,
consta de 89 articulos mas dos transitorios. Estd destinado fundamen-
talmente a definir de manera mas clara los preceptos de la Ley que re-
glamenta, especialmente en lo que se refiere a tramites administrativos y
analisis cualitativos relacionados con el otorgamiento de los titulos de
obtentor.

Es de destacar que en el Reglamento en la parte concerniente a defini-
ciones introduce la figura del fitomejorador que es la persona fisica que
por cuenta de otro ha desarrollado y obtenido una variedad vegetal (ar-
ticulo 20.). Quiza con esta inclusion se pensd corregir el error que con-
tiene la Ley al considerar que el obtentor de una variedad vegetal puede
ser una persona moral, tema que se comentd en lineas anteriores. Al res-
pecto es interesante, desde el punto de vista teorico, el acercamiento que
hoy tienen todas las ramas de la propiedad intelectual entre si, pues la fi-
gura del fitomejorador guarda similitud con la del creador de la obra por
encargo que contempla la Ley Federal del Derecho de Autor o la del in-
ventor asalariado que regula la fraccion II del articulo 163 de la Ley Fe-
deral del Trabajo en México.

En el articulo 12 del Reglamento se determina que las solicitudes de
proteccion de los derechos del obtentor de variedades vegetales se pre-
sentaran ante el Servicio Nacional de Inspeccion y Certificacion de Se-
millas (SNICS) 6rgano desconcentrado de la Sagarpa, en los formatos
que gratuitamente proporcione dicha Secretaria; es de destacarse que en
cumplimiento del principio de transparencia que también establece el
TLCAN, dicho articulo especifica que los formatos y guias técnicas se
publicaran en el Diario Oficial de la Federacion.

En cumplimiento de la LFVV, el Reglamento especifica la integracion
y funciones del Comité Calificador de Variedades Vegetales, el cual esta
presidido por el subsecretario de agricultura y ganaderia de la Sagarpa y
su secretario técnico es el director del SNICS, en tanto la Secretaria de
Actas corresponde a la Direccion Juridica de la Sagarpa. El Comité tam-
bién estd integrado por un representante propietario y suplente de la Se-
cretaria de Medio Ambiente, del Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial y uno mas que de comun acuerdo designaran las instituciones
publicas nacionales de investigacion agricola (articulo 18). Entre las
principales funciones que tiene dicho Comité se encuentra la de determi-
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nar si las variedades que se pretenden proteger retinen los requisitos de
novedad, distintividad, homogeneidad y estabilidad (articulos 25 a 33).
En tanto al SNICS le corresponde realizar visitas de verificacion ejecutar
medidas provisionales que dicte la Sagarpa e imponer las sanciones por
violacion a la LFVV (articulos 60, 64 y 88).

La o6ptima proteccion de la propiedad intelectual que exige el TLCAN
a México requeria el funcionamiento de organismos publicos altamente
especializados para cumplir este fin, por ello en el rubro de variedades
vegetales México ha realizado modificaciones en la estructura de su
administracion publica federal por lo cual se cred el Registro Nacional
Agropecuario, mediante decreto publicado en el DOF el 23 de octubre
de 2001. Este Registro es un 6rgano técnico de la Sagarpa dependiente de
la Coordinacion General Juridica de esa Secretaria, tiene asignadas entre
sus funciones: coadyuvar con el SNICS en la tramitacion de los titulos
de obtentor; expedir las constancias de presentacion, titulos de obtentor y
certificados de existencia o de no inscripcion de variedades vegetales;
inscribir las solicitudes de expedicion de titulos de obtentor, las constan-
cias de presentacion, los titulos de obtentor, las renuncias de los dere-
chos de aprovechamiento y explotacion con fines comerciales de una va-
riedad vegetal, las transmisiones de derechos de aprovechamiento y
explotacion con fines comerciales, las licencias de emergencia y las de-
claratorias de que una variedad vegetal ha pasado al dominio publico.

3. Cifras sobre variedades vegetales

Segun informacion del Servicio Nacional de Inspeccion y Certifica-
cion de Semillas de la Sagarpa, en el periodo 2002 a mayo de 2004 se
han otorgado 66 titulos de obtentor a diferentes personas fisicas y colec-
tivas. En el 2002 se otorgaron 9 titulos, 27 en el 2003 y 30 durante el
2004.

Los 66 titulos de obtentor se distribuyen de la siguiente manera: 16
para rosas; 11 para algodon; 8 para aguacate; 6 para maiz; 6 para papa;
4 para fresa; 4 para frambuesa; 2 para cerezo; correspondiendo un titulo
para cada una de las siguientes variedades: arroz, azucena, bugambilia,
café, cebada, chirimoya, guayaba, gypsophila y vid.

En cuanto al nimero de los titulos de obtentor asignados sobresalen
las siguientes empresas: D & PL Technology Holding Corp. con 11 titu-
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los; Fundacion Salvador Sanchez Colin CICTAMEX S.C., Sabritas S.de
R.L y Semillas y Agroproductos Monsanto S.A., con 6 titulos cada una;
Meilland Star Rose con 5 titulos.

ITI. LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

En el decenio que nos ocupa la normatividad de la propiedad indus-
trial ha tenido varias transformaciones en los dmbitos legal y reglamenta-
rio, que por la brevedad del espacio seran analizadas en los aspectos que
estén mas vinculados con el TLCAN.

1. La reforma de 1994

El 2 de agosto de 1994 el Diario Oficial de la Federacion publico el
decreto de reformas a la Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad
Industrial cuyos puntos medulares son los siguientes. En primer término
se modificd el nombre de dicho ordenamiento adoptando el de Ley de
Propiedad Industrial (LPI). El articulo segundo del decreto hizo que se
sustituyera en varios articulos de la Ley el nombre de la Secretaria de
Comercio por el del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
(IMPI), porque a éste se trasladaron las funciones que antes tenia dicha
Secretaria. El articulo quinto transitorio determin6 que el Instituto Mexi-
cano de la Propiedad Industrial debia recibir solicitudes de los obtentores
de variedades vegetales hasta en tanto se expidiera una ley autonoma de
esta materia.

La reforma de 1994 tuvo entre sus principales finalidades perfeccionar
el régimen de las marcas, por ello se adicionaron dos parrafos a la frac-
cion XV del articulo 90 de la Ley, el cual especifica los elementos que
no pueden ser registrados como marcas, la fraccion XV se refiere especi-
ficamente a las marcas notoriamente conocidas, la modificacién de 1994
procuré ser concordante con el articulo 1708-6 del TLCAN, el que esta-
blece que para determinar si una marca es notoriamente conocida, se to-
mara en cuenta el conocimiento que de ella se tenga en el sector corres-
pondiente del publico; y que ninguna de las partes firmantes del Tratado
exigira que la reputacion de la marca se extienda mas alla del sector del
publico que normalmente trate con los bienes o servicios en cuestion.

Respecto a la caducidad de las marcas se modifico el articulo 130 de
la Ley estableciéndose que para que opere la caducidad, el término de in-
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terrupcion de uso de la marca debe ser de al menos los tres afios inme-
diatos anteriores a la presentacion de la demanda de declaracion de la ca-
ducidad, lo cual es concordante con el articulo 1708-8 del TLCAN. Por
otra parte, en la modificacion al articulo 130 se especifican las causas
que justifiquen la falta de uso de la marca que pueden ser restricciones a
la importacion u otros requisitos gubernamentales aplicables a los bienes
o servicios a los que se aplique la marca.

A partir de 1994 el articulo 143 contiene la disposicion expresa de que
los derechos que deriven de una solicitud de registro de marca o los
que confiere una marca registrada pueden gravarse o transmitirse, para que
dichos actos juridicos produzcan efectos en perjuicio de terceros deben
ser inscritos en el IMPI.

Un gran avance en el rubro de proteccion de la propiedad industrial
fue la incorporacion en la Ley de las medidas provisionales que puede
adoptar el IMPI en los procedimientos de declaracion administrativa re-
lacionados con la violacion de los derechos que tutela dicha Ley, estas
medidas provisionales se enuncian en el articulo 199 bis, en concordan-
cia con los preceptos del articulo 1716 del TLCAN que las denomina
medidas precautorias y determina que las partes del Tratado deben esta-
blecer un régimen de medidas precautorias en sus legislaciones internas
para ser aplicadas por autoridades judiciales y administrativas.

Estas medidas ofrecen la ventaja de impedir la continuacion de la
violacion de derechos desde el comienzo del litigio, beneficiando a los
titulares de los derechos intelectuales; las medidas provisionales estable-
cidas en el articulo 199 bis son: 1. Ordenar el retiro de la circulacion o
impedir ésta, respecto de las mercancias que infrinjan los derechos de
propiedad industrial; 2. Ordenar se retire de la circulacion los objetos
fabricados o usados ilegalmente, los empaques, envases, papeleria y ma-
terial publicitario, anuncios, rotulos que infrinjan dichos derechos, los
instrumentos destinados a la fabricacion u obtencion de los anteriores
elementos; 3. Prohibir, de inmediato, la comercializacién o uso de los
productos con los que se violen los derechos intelectuales; 4. Ordenar el
aseguramiento de bienes; 5. Ordenar al presunto infractor o a terceros la
suspension o cese de los actos constitutivos de violacion de los derechos
que tutela la LPI; 6. Ordenar se suspenda la prestacion del servicio o se
clausure el establecimiento cuando las medidas que prevén las fracciones
anteriores sean insuficientes para prevenir o evitar la violacion de los de-
rechos intelectuales.
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La substanciacion de las medidas provisionales se encuentra regulada
en los articulos 199 bis a 199 bis 7 y en sus aspectos medulares transcri-
ben las normas fijadas por el articulo 1716 del TLCAN.

En materia de castigos a la conculcacion de los derechos de propiedad
industrial la reforma de 1994 se caracteriz6 por ampliar el espectro de in-
fracciones administrativas y disminuir el de los delitos. De hecho algu-
nas conductas que la Ley, en 1991, tipificaba como delitos, por la refor-
ma de 1994 se convirtieron en infracciones administrativas, tales son los
casos de la fraccion IV del articulo 213: uso de una marca parecida en
grado de confusion a otra registrada, para amparar los mismos o simila-
res productos que los protegidos por la registrada; y de la fraccion VIII
del articulo 213: uso de una marca registrada, sin el consentimiento de su
titular o sin la licencia respectiva, en productos o servicios iguales o si-
milares a los que la marca se aplique.

Se da por terminada la enunciacion de las reformas de 1994 destacando
la inclusion del articulo 221 bis en la LPI, el cual determina los criterios pa-
ra fijar el monto para resarcir la reparacion del dafio material o la indem-
nizacién de dafios y perjuicios por la violacion de los derechos que con-
fiere esta ley, que nunca podra ser inferior al cuarenta por ciento del precio
de venta al publico de cada producto o la prestacion de servicios que
impliquen una violacion de alguno de los derechos de propiedad industrial.

2. Las modificaciones de 1999

Nuevamente fue modificada la Ley de Propiedad Industrial a través
del decreto por el que se reforman diversas disposiciones en materia pe-
nal, publicado en el DOF el 17 de mayo de 1999. Las cuales consistieron
en lo siguiente.

La fraccion 11 del articulo 223 se reformoé para determinar que se con-
sidera delito la falsificacion dolosa de marcas cuando se haga con el fin
de especulacion comercial. Anteriormente esta fraccion unicamente enun-
ciaba que se consideraba delito: falsificar marcas en forma dolosa y a es-
cala comercial.

Al articulo 223 se le adicion¢ la fraccion III tipificandose como deli-
tos las siguientes conductas: producir, almacenar, transportar, introducir
al pais, distribuir o vender, en forma dolosa y con fin de especulacion
comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por
esta Ley, asi como aportar o proveer, a sabiendas, materias primas o in-
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sumos destinados a la produccién de objetos que ostenten falsificaciones
de marcas protegidas por esta Ley.

El articulo 224 se reformd para determinar nuevas sanciones para los
seis tipos penales que comprende el articulo 223 de la LPI, las descritas
en las fracciones I, IV, V y VI merecen pena de prision de dos a seis
aflos y multa de cien a diez mil veces el salario minimo general vigente
en el Distrito Federal; en tanto los delitos enunciados en las fracciones II
y III de dicho articulo tienen una mayor penalidad que es de tres a diez
aflos de prision y multa de dos mil a veinte mil dias de salario minimo
general vigente en el Distrito Federal.

Se adiciono al texto legal el articulo 223 bis en el que se incluy6 como
delito la venta a cualquier consumidor final en vias o lugares publicos,
en forma dolosa y con fines de especulacion comercial, de objetos que
ostenten falsificaciones de marcas protegidas por la LPI, conducta que se
sanciona con pena de prision de dos a seis afios y multa de cien a diez
mil dias de salario minimo general vigente en el Distrito Federal. El mis-
mo articulo determina que si la venta se realiza en establecimientos co-
merciales o de manera organizadas se aplicaran las sanciones previstas
por los articulos 223 y 224 de la Ley de Propiedad Industrial.

Respecto a las modificaciones que la LPI tuvo durante 1999 en mate-
ria de sanciones de la violacion de derechos intelectuales, se debe desta-
car que el TLCAN en su articulo 1717 contempla que las legislaciones
internas de las partes deben prever procedimientos y sanciones penales a
aplicarse “cuando menos en los casos de falsificacion dolosa de marcas o
de pirateria de derechos de autor a escala comercial”. El mismo articulo
en su fraccion 3a. determina que las partes deben prever sanciones pena-
les cuando se infrinjan otro tipo de derechos intelectuales, siempre y
cuando se haga a escala comercial. Es decir que el énfasis que pone el
TLCAN para aplicar sanciones penales esta dirigido a inhibir las conduc-
tas delictivas que tengan como fin la comercializacion de bienes intelec-
tuales a gran escala, en razon de ello la reforma de 1999 se apega a los
criterios y finalidades del articulo 1717 del Tratado.

3. Los esquemas de trazado de circuitos integrados

El anexo 1710-9 del TLCAN determindé que México debia cumplir
con la obligacion de dar proteccion a los esquemas de trazado de circui-

DR © 2005. 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/WtLT15

LA PROTECCION DE LA CREATIVIDAD INTELECTUAL 37

tos integrados dentro de los cuatro afios posteriores a la entrada en vigor
del Tratado. Para honrar esta obligacion el Congreso de la Uniéon modifi-
c6 la Ley de la Propiedad Industrial justamente en el plazo fijado por el
TLCAN, mediante el decreto publicado en el DOF el 26 de diciembre de
1997 se establecid el régimen de proteccion que México otorga a los es-
quemas de trazado de circuitos integrados, la cual entré en vigor el 1o.
de enero de 1998. Los puntos medulares del régimen juridico mexicano de
estas creaciones intelectuales se exponen a continuacion.

La Ley de Propiedad Industrial protege los esquemas de trazado de
circuitos integrados y los define en la fraccion II del articulo 178 bis 1
como:

la disposicion tridimensional, expresada en cualquier forma, de los ele-
mentos, de los cuales uno por lo menos sea un elemento activo, y de algu-
na o todas las interconexiones de un circuito integrado, o dicha disposi-
cion tridimensional preparada para un circuito integrado destinado a ser
fabricado.

El mismo articulo en su fraccion I define al circuito integrado como:

un producto, en su forma final o en una intermedia, en el que los elemen-
tos, de los cuales uno por lo menos sea un elemento activo, y alguna o to-
das las interconexiones, formen parte integrante del cuerpo o de la superfi-
cie de una pieza de material semiconductor, y que esté destinado a realizar
una funcioén electronica.

La proteccion a los esquemas de trazado se otorga mediante su regis-
tro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, segtn el articu-
lo 178 bis. La LPI, en su articulo 178 bis 2 también determina que seran
registrables los esquemas de trazado que sean originales, entendiéndose
como tales los que sean resultado de un esfuerzo intelectual de su crea-
dor y no sea habitual o comun entre los creadores de esquemas de traza-
do o los fabricantes de circuitos integrados en el momento de su creacion
(fraccion 1V del articulo 178 bis 1). De la lectura del primer parrafo del
articulo 178 bis 2 se desprende que para ser registrado el esquema de tra-
zado debe ser nuevo, es decir, que no haya sido comercialmente explota-
do en cualquier parte del mundo. Conserva el caracter de nuevo para
efectos de registro, el esquema de trazado que haya sido explotado co-
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mercialmente de manera ordinaria, en México o el extranjero, siempre
que la solicitud de registro se presente ante el IMPI, dentro de los dos
aflos siguientes a la fecha en que el solicitante lo explote comercialmente
en forma ordinaria por primera vez en cualquier parte del mundo.

El registro que otorgue el IMPI tendra una vigencia de 10 afios impro-
rrogables, contados a partir de la fecha de presentacion de la solicitud del
registro (178 bis 3). Los derechos que confiere dicho registro a su titular
estan enunciados en el articulo 178 bis 4 y son impedir que otras per-
sonas sin su autorizaciéon:1. Reproduzcan en su totalidad el esquema de
trazado protegido, o cualquiera de sus partes que se considere original
por si sola, por incorporacion en un circuito integrado o en otra forma;
2). Importen, vendan o distribuyan en cualquier forma para fines comer-
ciales el esquema de trazado protegido, un circuito integrado en el que se
incorpore un esquema de trazado protegido, o un bien que incorpore un
circuito integrado que a su vez incorpore un esquema de trazado protegi-
do reproducido ilicitamente.

Como corolario del régimen juridico sobre esquemas de trazado de
circuitos integrados se debe mencionar que en cuanto a estas creaciones
intelectuales no procede el otorgamiento de licencias obligatorias segiin
lo establece el articulo 178 bis 7 de la LPI. Ademas, la fraccion XXIV
del articulo 213 del mismo ordenamiento considera infraccion adminis-
trativa la importacion, venta o distribucion sin autorizacion del titular del
registro, en cualquier forma para fines comerciales, de un esquema de
trazado protegido, de un circuito integrado en el que esté incorporado un
esquema protegido o, un bien que incorpore un circuito integrado que a
su vez incorpore un esquema protegido reproducido ilicitamente.

Finalmente, se debe destacar que segln el articulo segundo transitorio
del decreto de reformas de la LPI en comento, no gozaran de la pro-
teccion que otorga esta ley los esquemas de trazado cuya primera explota-
cion ordinaria, en forma separada o incorporados en un circuito integra-
do, en cualquier parte del mundo, se haya realizado antes de la entrada
en vigor de este decreto.

Segun informes proporcionados por servidores publicos del Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial fue hasta el afio 2003 cuando se
presentaron solicitudes de registro de esquemas de trazado de circuitos
integrados, de los cuales se han abierto 8§ expedientes que se encuentran
en estudio a la fecha de publicacion de este articulo.
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IV. EL DERECHO DE AUTOR

En el decenio que nos ocupa esta rama de la propiedad intelectual ha
tenido varias transformaciones desde la entrada en vigor del Tratado,
pues en 1996 M¢éxico promulgdé una nueva normatividad denominada
Ley Federal del Derecho de Autor, cuyo reglamento se publicé en mayo
de 1998, también la normatividad punitiva en esta materia fue modifica-
da en 1996 ya que al Codigo Penal Federal se le adiciond el titulo vigési-
mo sexto que tipifica los delitos en materia autoral.

Los cambios han continuado, el 23 de julio de 2003 la Ley Federal del
Derecho de Autor fue reformada y el 11 de mayo de 2004 el DOF publi-
co el decreto por el que las conductas tipificadas en el articulo 424 bis
del Cddigo Penal Federal son consideradas como delincuencia organiza-
da. A continuacion se describiran los aspectos fundamentales del marco
normativo del derecho de autor desarrollado durante los diez afios poste-
riores a la entrada en vigor del TLCAN.

1. La Ley Federal del Derecho de Autor

El 24 de diciembre de 1996 se publico este ordenamiento, el cual
entr6 en vigor en marzo de 1997, es una ley muy amplia que constaba, en
su version original, de 238 articulos; motivo por el cual este analisis se
centrara en los aspectos que estan mas vinculados con la normatividad
del TLCAN. La Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) protege las
prerrogativas que tienen los creadores de obras artisticas y literarias (de-
recho de autor en estricto sentido) y los derechos conexos que son los
que corresponden a los artistas intérpretes o ejecutantes, los editores,
los productores de fonogramas o videogramas y los organismos de radio-
difusion.

Las obras literarias y artisticas que protege esta Ley son las de crea-
cion original susceptibles de ser divulgadas o reproducidas en cualquier
forma o medio. En el articulo 13 la Ley enuncia las ramas de creacion de
las obras que protege, éstas son: la literaria, musical, dramatica, danza,
pictorica o de dibujo, escultdrica y de caracter plastico, caricatura e his-
torieta, arquitectonica, cinematografica y demas audiovisuales, progra-
mas de radio y television, programas de cémputo, fotografica, obras de
arte aplicado y obras de compilacion como bases de datos y enciclope-
dias.
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Es fundamental mencionar una diferencia medular entre la propiedad
industrial y el derecho de autor, mientras en la primera el registro de las
creaciones es constitutivo de derechos, en la materia autoral la protec-
cion se otorga desde el momento en que la obra es fijada en un soporte
material y no se exige al autor formalidad alguna para darle la proteccion
como lo previene la Convencion de Berna y el articulo 5o. de la LFDA.
Por ello el articulo 168 de la Ley sefiala que las inscripciones en el regis-
tro autoral establecen la presuncion de ser ciertos los hechos y actos que
en ellas consten, salvo prueba en contrario, y que toda inscripcion deja a
salvo los derechos de terceros; no obstante lo anterior, agrega el articulo
169, los actos convenios y contratos que se otorguen o celebren por per-
sonas con derecho para ello y que sean inscritos en el registro, no se in-
validaran en perjuicio de terceros de buena fe, aunque posteriormente
sea anulada dicha inscripcion.

A través de esta Ley se decretd la creacion del Instituto Nacional del
Derecho de Autor (INDA), que antes era una direccion general, como 0r-
gano desconcentrado de la Secretaria de Educacion Publica, el cual tiene
entre sus funciones la aplicacion administrativa de la LFDA, proteger y
fomentar el derecho de autor y llevar el registro ptblico correspondiente.
Esta facultado para realizar investigaciones respecto de presuntas
infracciones administrativas y ordenar y ejecutar actos provisionales para
prevenir o terminar con la violacion al derecho de autor y los derechos
CONexos.

En el articulo 232 de esta Ley se especifica que el Instituto Mexicano
de la Propiedad industrial (IMPI) estd facultado para sancionar las in-
fracciones en materia de comercio establecidas en la Ley Federal del De-
recho de Autor, en el articulo 231. ElI IMPI sancionara las infracciones
en materia de comercio con arreglo al procedimiento y las formalidades
previstas en los titulos sexto y séptimo de la Ley de Propiedad Industrial,
y podra adoptar las medidas precautorias previstas en la mencionada ley
(articulo 234).

El articulo 12 de la LFDA define al autor como la persona fisica que
ha creado una obra literaria y artistica. Entre las innovaciones de esta
Ley se encuentra la enunciacion expresa del doble contenido que tiene el
derecho de autor, es decir, un contenido de orden personal llamado dere-
cho moral y el de naturaleza econdémica conocido como derecho patri-
monial, asi se desprende de la definicion que establece el articulo 11 de
la LFDA sobre derecho de autor: “reconocimiento que hace el Estado a
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favor de todo creador de obras literarias y artisticas previstas en el articu-
lo 13 de esta Ley, en virtud del cual otorga su proteccion para que el au-
tor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de caracter personal y
patrimonial”.

Precisamente la figura juridica de los derechos morales de autor marca
una sensible diferencia entre nuestro sistema juridico continental y el an-
glosajon, pues el sistema copyright tiende a la proteccion del derecho de
los productores para lo cual resulta un obstaculo la existencia de dere-
chos morales de los que s6lo pueden ser titulares personas fisicas (re-
cuérdese la definicion de autor en nuestra ley) pues se consideran unidos
al autor, son perpetuos, inalienables, imprescriptibles, irrenunciables e
inembargables segun lo establecen los articulos 18 y 19 de la LFDA. A
consecuencia de lo cual en el Anexo 1701.3 del TLCAN, Estados Uni-
dos de Norteamérica se exceptud de cumplir con las disposiciones del ar-
ticulo 6 bis de la Convencion de Berna, en el que se enuncian los dere-
chos morales de autor. Seria materia de otro estudio el analisis de la
validez de este Anexo en virtud de que la Convencion de Berna no per-
mite excepciones a sus normas,® y en México este instrumento interna-
cional tiene el cardcter de norma suprema con base en el articulo 133
Constitucional.

Los articulos 21 y 82 de la LFDA enuncian los derechos morales: de
divulgacion de la obra, de paternidad, integridad, modificacion, retiro
de la obra del comercio o retracto, de repudio y derecho de coleccion.

En la introduccion de este estudio se menciond que después de la en-
trada en vigor del TLCAN la legislacion mexicana sobre derecho de au-
tor habia introducido figuras ajenas a su tradicion juridica, que incluso
son contrarias a los principios generales del derecho autoral, tal es el ca-
so de la obra por encargo que regula la LFDA en su articulo 83, el cual
determina que salvo pacto en contrario, la persona fisica o moral que co-
misione la produccion de una obra o que la produzca con la colaboracion
remunerada de otras gozara de la titularidad de los derechos patrimonia-
les sobre la misma y le corresponderan las prerrogativas morales de di-
vulgacion, integridad y coleccion de dicha obra.

6 Obon Leon, Ramon, La proteccion internacional de la obra audiovisual. Ponencia
presentada en el Seminario sobre Propiedad Intelectual y Economia en el Sector Audio-
visual. Auspiciado por la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual y el Instituto
Nacional del Derecho de Autor, México, junio de 2004, inédita.
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Respecto a lo anterior, recuérdese que los derechos morales solamente
pueden tener como titular a personas fisicas y no como lo establece el ar-
ticulo 83 a personas morales; por otra parte, la obra por encargo se con-
templaba en legislaciones anteriores en México pero estaba restringida a
casos muy especificos como eran los diccionarios y enciclopedias. Con
la regulacion de 1996 se permite que sobre cualquier tipo de obra las
personas morales queden como titulares de los mencionados derechos de
divulgacion, integridad y coleccion, lo cual es grave porque, ademas, en
1996 no se especificaba, en caso de duda en cuanto a los términos del
contrato, quién tendria preferencia entre el autor y el empresario, laguna
que intentd subsanarse en la reforma que se hizo a la LFDA en el 2003.
Resta mencionar que existen opiniones respecto a que la inclusion en es-
tos términos de la obra por encargo fue producto del cabildeo que hicie-
ron en México importantes empresarios de las industrias culturales esta-
dounidenses y la obra por encargo pretende copiar la figura anglosajona
del work made for hire’

Conviene especificar que los derechos patrimoniales de autor que re-
conoce el sistema juridico mexicano estan enunciados y explicados en
los articulos 16 y 27 de la LFDA como facultades de explotacion y son:
reproduccion, publicacion, edicion o fijacion material de la obra en
ejemplares efectuada por cualquier medio, comunicaciéon publica, trans-
mision publica o radiodifusion, distribucion de la obra incluyendo la
venta u otra forma de transmision de la propiedad de los soportes mate-
riales que contengan la obra, la importacion al territorio nacional de co-
pias de la obra hechas sin autorizacion del autor, divulgacion de obras
derivadas en cualquier modalidad y cualquier utilizaciéon publica de la
obra salvo en los casos expresamente establecidos en la Ley, cuyas limi-
taciones se encuentran contenidas en los articulos147 al 153.

En 1996 la Ley establecio en su articulo 29, que los derechos patrimo-
niales estaban vigentes durante la vida del autor y sus herederos las po-
dian explotar 75 afios después de la muerte del autor; en la reforma del
2003 dicho plazo fue aumentado a 100 afios. Concluido dicho lapso las
obras pasan al dominio publico y son de libre explotacion, con la sola
restriccion de que se respeten los derechos morales del autor.

7 Sobre el tema véase Berrueco Garcia, Adriana, La normatividad juridica de los
medios de comunicacion en México, en las postrimerias del segundo milenio. Tesis de
doctorado en derecho presentada en la Universidad Nacional Autonoma de México, Mé-
xico, 2002.
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Es notable en el texto del TLCAN la preocupacion por normar los
programas de computo y las bases de datos como se desprende de la lec-
tura del articulo 1705 de ese Tratado. Como se menciono en la introduc-
cion de este estudio, los programas de computo y bases de datos fueron
incorporados como obras protegibles en la ley autoral mexicana en 1991
y 1993; sin embargo, la proteccion que la Ley de 1996 otorgd a estas
obras es mucho mas extensa, lo cual en gran medida se debe a las dispo-
siciones del TLCAN. Tal como lo previene éste, los programas de
computo reciben el tratamiento de obras literarias segun el articulo 102
de la LFDA, pero tienen un régimen privilegiado porque el articulo 104 de
dicha Ley especifica que los titulares de derechos de autor sobre un pro-
grama de computo o sobre una base de datos conservaran, aun después
de la venta de ejemplares de los mismos, el derecho de autorizar o prohi-
bir el arrendamiento de dichos ejemplares. Este precepto no se aplicara
cuando el ejemplar del programa de computacion no constituya en si
mismo un objeto esencial de la licencia de uso. Estas disposiciones estan
consignadas en los mismos términos en el articulo 1705-2 del TLCAN.

En cuanto a las bases de datos la LFDA llega a la aberracion de otor-
gar proteccion a aquellas que no sean originales, esta proteccion para uso
exclusivo de quien las haya elaborado existe por cinco afos, segln el ar-
ticulo 108 del mencionado ordenamiento. Disposicion que no es atribui-
ble al TLCAN.

Otro aspecto que fue central en el TLCAN fue la proteccion a fono-
gramas, en la legislacion mexicana estas obras se protegen desde antes
de la entrada en vigor del Tratado, la actual LFDA en su articulo 131
contempla a favor del productor (en caso de no haberlo reservado para si
los autores) del fonograma el no agotamiento del derecho de renta de los
ejemplares después de su venta, acorde con el articulo 1706 del Tratado.

Finalmente, se debe subrayar que el articulo 235 contempla que en re-
lacion con las infracciones en materia de comercio, el Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial queda facultado para emitir una resolucion de
suspension de la libre circulacion de mercancias de procedencia extranje-
ra en frontera, en los términos de lo dispuesto por la Ley Aduanera. Esta
disposicion procura dar cumplimiento a los preceptos contenidos en el
articulo 1718 del TLCAN sobre defensa de los derechos de propiedad in-
telectual en la frontera.
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En cuanto al castigo de tipo penal a la violacion de los derechos de
autor se debe tener presente que éste se ubico desde 1996 en el texto del
Codigo Penal Federal, en donde los articulos 424 a 429 tipifican las con-
ductas delictivas en materia autoral asi como sus respectivas sanciones.
Por otra parte, segtin el articulo 194 del Codigo Federal de Procedimien-
tos Penales las conductas descritas en el articulo 424 bis del Codigo Pe-
nal Federal estan consideradas como delitos graves para todos los efectos
legales, por afectar de manera importante valores fundamentales de la
sociedad. Dandose con ello puntual cumplimiento a las obligaciones
contraidas por México a través del articulo 1717 del TLCAN.

2. Reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor

El 19 de mayo de 1997 el DOF publico el decreto en el que se estable-
ce la primera modificacion que tuvo la LFDA, la cual fue transformada
por iniciativa de la Camara de Diputados, en la fraccion III del articulo
231, este articulo describe las infracciones administrativas en materia de
comercio cuando se cometen con fines de lucro; la fraccion I1I en 1996
especificaba: “Ill. Producir, fabricar, almacenar, distribuir, transportar o
comercializar copias ilicitas de obras protegidas por esta ley”.

La reforma consistio en sustituir el término fabricar por el de reprodu-
cir, pues segun especificaron los Diputados en su iniciativa, en la defini-
cion de reproduccion se encuentra comprendida la fabricacion. También
se modifico esta fraccion con la incorporacion de los términos fonogra-
mas, ideogramas y libros, asi como con la referencia a la titularidad de
los derechos conexos. De tal suerte que el actual texto de dicha fraccion
quedd en los siguientes términos: “Producir, reproducir, almacenar, dis-
tribuir, transportar o comercializar copias de obras, fonogramas, ideogra-
mas o libros, protegidos por los derechos de autor o los derechos cone-
xo0s, sin la autorizacion de los respectivos titulares en los términos de
esta ley”.

El 23 de julio de 2003 el DOF publicé el decreto de reformas a la Ley
Federal del Derecho de Autor, las cuales en buena medida se hicieron
para ampliar los derechos de los autores de obras fotograficas, plasticas y
graficas, ello mediante la inclusion de la figura conocida como derecho
de seguimiento, el cual consiste en el derecho que tienen los autores de
ese tipo de obras para obtener una retribucion econdémica por las ventas
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sucesivas que se haga de dichas creaciones en subastas publicas, en esta-
blecimientos mercantiles o con la intervencion de comerciantes; el dere-
cho de seguimiento se incorpor6 en la LFDA a través del articulo 92 bis,
dandose con ello cumplimiento a las disposiciones de la Convencion de
Berna.

Por otra parte, se debe destacar que a través de esta reforma se esta-
blecié de manera expresa que las obras fotograficas reciben el tratamien-
to de obras plasticas o graficas, lo cual no implica que con anterioridad a
la reforma las fotografias tuvieran un régimen menos favorable ya que
los fotografos tienen los mismos derechos morales y patrimoniales que el
resto de los creadores artisticos.®

Como ya se manifesto a través de este decreto de 2003 se aumento a
100 afios el plazo de proteccion post mortem para los derechos patrimo-
niales de los autores, el cual esta especificado en el articulo 29 de la
LFDA.

Se adicion6 un articulo que es el 83 bis para especificar que para que
una obra se considere realizada por encargo, los términos del contrato
deben ser claros y precisos, y que en caso de duda prevalecera la inter-
pretacion mas favorable para el autor. Agregandose que el autor también
esta facultado para elaborar su contrato cuando se le solicite una obra por
encargo. De estas disposiciones surge el comentario de que los legislado-
res trataron de corregir el estado de desventaja en que la Ley de 1996 de-
jaba a los autores de acuerdo al contenido del articulo 83 que se comento
en lineas anteriores.

El articulo 213 se reformo para especificar que en las controversias
que se susciten con motivo de la aplicacion de esta Ley en las que solo
se afecten intereses particulares podran ser resueltas, a eleccion del au-
tor, por los tribunales federales o por los de los estados y del Distrito Fe-
deral; esta se hizo para que la LFDA fuera concordante con los dispuesto
por el articulo 103 constitucional, pues antes de la modificacion el ar-
ticulo 213 estaba redactado de tal forma que hacia entender que toda
controversia judicial en materia autoral debia dirimirse en los tribunales
federales, violandose con ello el principio de primacia de la Constitucion
sobre la legislacion secundaria.

8 Berrueco Garcia, Adriana, “Los artistas de la luz y sus derechos de autor”, Revista
Mexicana del Derecho de Autor, nim. 10, México, Instituto Nacional del Derecho de
Autor, octubre-diciembre de 2003.
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Se adiciono el articulo 216 bis para establecer que la reparacion del
dafio material y/o moral asi como la indemnizacidon por danos y perjui-
cios por violacion a los derechos que confiere la LFDA en ninglin caso
podra ser inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al publico
original o de la prestacion original de cualquier tipo de servicios que im-
pliquen violacién a alguno de los derechos tutelados por esta Ley.

Este nuevo articulo también previene que cuando no sea posible fijar
las indemnizaciones siguiendo los anteriores criterios, el juez estd facul-
tado para fijar estos montos auxilidndose de peritos. También se estable-
ce que para los efectos de este articulo se entiende por dafio moral el que
ocasione la violacion de los derechos contemplados en las fracciones I a
IV y VI del articulo 21 de esta Ley, es decir, los derechos morales de di-
vulgacion, paternidad, integridad, modificacion y repudio.

En el ambito de los derechos conexos se hicieron las siguientes modi-
ficaciones: se incorporo al texto de la LFDA el articulo 117 bis para es-
pecificar que los aristas intérpretes y ejecutantes tienen el derecho irre-
nunciable a percibir una remuneracion por el uso o explotacion de sus
interpretaciones y ejecuciones cuando se hagan con fines de lucro directo
o indirecto, por cualquier medio.

En el articulo 134 de la LFDA se aument6 el plazo de proteccion de
los derechos de los productores de fonogramas a 75 afios, anteriormente
era de 50 afios como lo exige el articulo 1706-2 del TLCAN.

Para finalizar esta resefia de las modificaciones de 2003 a la Ley Fe-
deral del Derecho de Autor se debe destacar que también se aumento el
término de proteccion de los derechos de los organismos de radiodifu-
sidn a 50 afios contados a partir de la primera emision o transmision ori-
ginal del programa, anteriormente ese plazo era de 25 afios.

V. CONCLUSIONES

Después de analizar el nuevo derecho mexicano de la propiedad inte-
lectual surgido a partir de la entrada en vigor del Tratado de Libre Co-
mercio de América del Norte se puede concluir que el sistema juridico
mexicano tuvo notables transformaciones que en la mayor parte de ellas
enriquecieron la normatividad de las creaciones intelectuales, ese seria el
caso de la incorporacion de figuras como las variedades vegetales y los
esquemas de trazado de circuitos integrados.
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Nuestra normatividad sobre propiedad intelectual se ha colocado a la
par de las mas avanzadas del mundo, pese a varias inconsistencias que
todavia tiene y que se sefialaron en este articulo. México deberia exigir
reciprocidad a otras naciones, por ejemplo en materia de plazos de pro-
teccion post mortem para los derechos patrimoniales de autor, pues en la
actualidad los autores extranjeros se benefician de este amplio plazo sin
que sea posible exigir el mismo trato para los creadores mexicanos en
otras naciones.

Por otra parte se deberia revisar la constitucionalidad del TLCAN en
lo referente a la reserva a la Convencion de Berna que incluy6 Estados
Unidos de Norteamérica para no obligarse en materia de derechos mora-
les de autor.

Mucho se ha discutido que la apertura comercial de México ante la
nacién mas poderosa del mundo, en el caso especifico de la propiedad
industrial, no ha beneficiado a nuestro pais; al respecto se pueden
consultar las cifras que anualmente publica el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial’ donde se puede constatar que la mayor parte de las
patentes que otorga tienen como titulares a empresas e inventores esta-
dounidenses y que México se encuentra muy marginado en este rubro.
La misma situacion prevalece en el ambito de los titulos de obtentor de
variedades vegetales que ha otorgado la Sagarpa. De lo cual se despren-
de como conclusién que México no ha podido desarrollar un adecuado
proceso de creacion de ciencia y tecnologia, pese a que la legislacion en
ese campo también ha sido reformada. Por lo tanto, la falta de los resul-
tados de patentamiento de invenciones nacionales no puede ser atribuido
al marco juridico de la propiedad intelectual sino a factores extrajuridi-
cos como pueden ser las politicas publicas sobre creacion de tecnologia
o la vinculacion de nuestras empresas con los inventores de México.

Como consecuencia de las exigencias determinadas en el TLCAN, du-
rante el lapso estudiado México ha perfeccionado su régimen juridico
marcario como se pudo apreciar en este articulo, y curiosamente, nuestro
pais supera a Estados Unidos de Norteamérica en el nimero de registros
de marca que ha otorgado el IMPI. Nuevamente podria pensarse en que
este factor obedece a elementos extrajuridicos pues se debe tener presen-
te que la creacion de marcas esta directamente vinculada con la creacion

9 Informe anual 2002 del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. México,
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, octubre de 2003.
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artistica mas que con la actividad inventiva, cualidad que ha sido desa-
rrollada histéricamente por los mexicanos.

Es de destacarse el interés de México por cumplir cabalmente con las
obligaciones que contrajo en materia de propiedad intelectual, pues salvo
la suscripcién del Convenio Internacional para la Proteccion de Varieda-
des Vegetales en su revision de 1991, nuestro pais ha honrado todos los
compromisos juridicos que le impuso el TLCAN. Como justificacion de
esta omision se debe aclarar que a nivel internacional existe una resisten-
cia por suscribir este Convenio en virtud de que contienen clausulas que
afectan al sector campesino de todos los posibles paises suscriptores.

Finalmente, debe subrayarse que en varios rubros de la propiedad
intelectual, como es el caso de los derechos de autor, nuestro pais ha
concedido estandares mayores de proteccion que los exigidos por el Tra-
tado de Libre Comercio de América del Norte.
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