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INTRODUCCION

La innovacion, proceso a través del cual se generan nuevas ideas y las
introduce con éxito en el mercado es un motor principal de crecimiento
econdmico y competitividad nacional en el mundo entero. Del mismo modo, el
uso por parte de las empresas de diversas marcas para distinguir sus productos
y servicios de los de sus competidores representa un apoyo adicional para la
innovacion, permitiéndoles acceder a una mayor participacion del mercado, lo
cual contribuye al crecimiento de la economia. La concesion y la proteccion de
los derechos de propiedad intelectual es vital para promover la innovacion y la
creatividad y es un elemento esencial del capitalismo. Patentes, marcas
comerciales y derechos de autor son los principales medios utilizados para
establecer la propiedad de los inventos y las ideas creativas en sus diversas
formas, proporcionando una base legal para generar beneficios tangibles de la
innovacion para las empresas, los trabajadores y los consumidores. Sin este
marco, los creadores de propiedad intelectual tienden a perder los frutos
econémicos de su propio trabajo, lo que quebranta los incentivos para llevar a
cabo las inversiones necesarias en este rubro. Por otra parte, sin la proteccion
de la propiedad intelectual, el inventor que tuvo tiempo y dinero invertido en el
desarrollo del nuevo producto o servicio siempre estaria en desventaja frente a
alguna nueva empresa que podria s6lo copiar y comercializar el producto sin

tener que invertir o pagar salarios para el equipo de creativos.
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CAPITULO PRIMERO

Marco teorico de la Propiedad Intelectual

Las que conducen y arrastran al mundo no son las
magquinas, sino las ideas.

Victor Hugo



CAPITULO PRIMERO

Marco Teorico de la Propiedad Intelectual

SUMARIO. 1.1. Antecedentes Histéricos de la Propiedad Intelectual. 1.1.1 La Propiedad Intelectual en la
Edad Antigua. 1.1.2. La Propiedad Intelectual en la Edad Media. 1.1.3. La Propiedad Intelectual en la Edad
Moderna. 1.1.4. La Propiedad Intelectual en la Edad Contemporanea. 1.2. Elementos actuales en materia
de Propiedad Industrial a nivel internacional. 1.2.1. Derechos de Autor 1.2.2. La Propiedad Industrial
1.2.2.1. Las Patentes 1.2.2.2. Los Modelos de Utilidad 1.2.2.3. Las Marcas 1.2.2.4. Los Nombres
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Industriales (Dibujos y Modelos)

La propiedad intelectual se refiere al conocimiento y la informacion que
forman parte de los inventos, las creaciones e incluso los signos y las
palabras. Su funcion especifica es convertirlos legalmente en bienes
privados intangibles y transables en el mercado, por un periodo
determinado de tiempo y con ciertas restricciones. Es por ello que no debe
considerarse un objeto, sino una relacion social en virtud de la cual se
establecen derechos y deberes, facultades y exclusiones, a partir de una
serie de reglas que se estdn globalizando aceleradamente gracias a
convenios multilaterales como el Acuerdo sobre los ADPIC, los tratados de
la OMPI y la Convencion Internacional para la proteccion de nuevas
variedades de plantas de la Union Internacional para la Proteccion de las
Obtenciones Vegetales (UPOV), asi como a tratados bilaterales sobre

comercio®.

1.1 Antecedentes Historicos de la Propiedad Intelec  tual

Con el objeto de sentar las bases de esta investigacion, se realiza una

breve resefia histérica de la evolucion de la propiedad intelectual desde sus

Diaz, Alvaro. América Latina y el Caribe: La propiedad intelectual después de los tratados de libre
comercio. Comision Econémica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Chile, 2008. Pag. 25



primeros registros en un entorno global. Partiendo de la edad antigua hasta la
época actual, se abordan aquellos sucesos universales que sentaron precedente
para su desarrollo; asimismo, se contemplan los acontecimientos que tienen una
relacion con temas abordados mas adelante y que han influido en el sistema de

proteccion de propiedad intelectual vigente.

1.1.1 La Propiedad Intelectual en la Edad Antigua

Durante la época romana, no se contemplaba una proteccion a las
creaciones del intelecto, y tampoco se les consideraba afines a la categoria de
derechos que los romanos habian establecido, es decir, los derechos
personales, de obligaciones y reales. En esa época no existia la necesidad por
parte de los autores de que sus obras fueran objeto de alguna proteccion y/o
estimulo, a consecuencia del prestigio y reputacion que les proporcionaban sus

invenciones.

Sin embargo, se sabe que en el siglo VI a.C., los griegos comenzaron a
otorgar patentes a las recetas de cocina. La evidencia mas antigua es la de la
Colonia Griega Sybaris, en donde a quien inventara un nuevo platillo o bebida se
le concedia el privilegio de ser el Unico, por un afio, para prepararlo®. Aunque
cabe sefialar que en ese tiempo no llevaban el nombre de patentes, ya

presentaban ciertas caracteristicas a las de una patente moderna.

1.1.2 La Propiedad Intelectual en la Edad Media

Como tal, las patentes surgen durante la edad Media y principios del

Renacimiento de Europa, su finalidad estaba relacionada con la promocion de la

Marquez, Manuel. La patente mas antigua concedida en México y América



transferencia y la publicidad de tecnologias extranjeras, contrario al objeto que

tienen en la actualidad.

En Gran Bretafia tiene su origen las cartas patentes, que eran el documento
legal entregado por el monarca y éstas conferian al inventor ciertos derechos,
privilegios, grados o titulos. Existen registros de que en 1331, el rey Eduardo I
concedié una carta patente al textilero flamenco John Kempe®. La estrategia de
conceder estas cartas patentes era atraer a los mejores artesanos de Europa, o
cual se logro al proporcionarles garantias durante un periodo de proteccion de

veintiun afios”.

Mas tarde, la ciudad comercial de Venecia se convirti6 en el primer sitio
donde se otorgd el derecho monopdlico, cuando al jurista Pietro da Ravenna se
le design6 que solamente él (o la persona que él designara) podria imprimir su
obra Fénix. Con este hecho se marca el inicio de lo que posteriormente seria
conocido como propiedad intelectual y la proteccion de la misma con fines
comerciales. Como puede observarse, desde ese momento surgieron
caracteristicas que han prevalecido casi sin cambios hasta la época actual,

como:

* Que son otorgadas por el Gobierno,

» Tienen un plazo de vigencia definido,

* Buscan proteger la actividad inventiva,

» Elresarcimiento de los costos incurridos por el inventor, y

* El derecho del inventor a gozar de los frutos de su capacidad

inventiva.

Becerra Ramirez, Manuel. La Propiedad Intelectual en transformacion. Porria — UNAM, México,
2009. Pég. 8.

La patente inglesa tenia una duracién de catorce afios, mas siete afios de extensién. Tomando en
cuenta que el término promedio de ensefianza a un aprendiz era de siete afios.

Ideas Protegidas. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Primera edicién, México, 2012.
Pag. 11.



1.1.3 La Propiedad Intelectual en la Edad Moderna

Asimismo, en Venecia, se expidid6 la primer patente y surgiéo el
establecimiento de la primera Ley de Patentes en 1474 la cual, obligaba a que
su titular registrara cualquier nuevo e ingenioso mecanismo no producido
previamente dentro de Venecia, y se prohibia reproducirlo a cualquier otro que

no fuera el inventor, a menos que hubiera de por medio regalias razonables®.

Durante esa misma €época, pero en Espafia, la Reina Isabel la Catdlica,
concedié en 1478 a través de una Cédula Real (Archivo de Simancas) un
privilegio a Pedro de Azlor para que durante veinte afios fuera quien obtuviera
los beneficios de su invencién, un sistema de molienda. Esta fue la primera
patente otorgada en la peninsula ibérica. Posteriormente, las patentes

aparecieron en Alemania, en 1501, y en Inglaterra, en 1518".

El Estatuto de Monopolios de Gran Bretafia, aprobado por el Parlamento
en 1623, se considera como un antecedente para proteger el bienestar publico;
ya que, convertia en ilegales todos los monopolios excepto aquellos
establecidos por un plazo determinado de afos, lo que constituye la base del
actual derecho de patentes®. Por su parte, Estatuto de la Reina Ana, de 1709,
conferia proteccion juridica a libros y otros materiales escritos y por ello se le
considera como el origen del régimen de derecho de autor, en la medida en que

introducia explicitamente la idea del autor como el titular del derecho de autor®.

Por otra parte, como resultado de la influencia de lo acontecido en

Europa, las colonias de Gran Bretafia en Norteamérica recibian total influencia

Becerra Ramirez, Manuel Op. Cit. Pag. 9

IMPI. Op. Cit. Pag. 11

Cabe sefialar que en los paises anglosajones se establecid el término “patente” y fue adoptado
casi por todo el mundo; mientras que los franceses lo definieron como brevet d’invention y fue
seguido por algunos paises latinos.

World Intellectual Property Organization. Nota explicativa sobre el origen del régimen juridico de
propiedad intelectual del Reino Unido http://www.wipo.int/wipolex/es/notes/gb.pdf



en materia de proteccion patentaria. Se tiene registro de que el otorgamiento de

la primera patente en dicho territorio fue en el afio de 1620 en Virginia.

Para 1780 diez de los trece estados estadounidenses
habian adoptado leyes de copyright que establecian que los
autores gozaban de proteccion en virtud de un derecho natural. El
paragrafo 8 de la Constitucion americana concedié al Congreso la
facultad de otorgar derechos monopdlicos con la finalidad de
“promover el progreso de las ciencias y artes Utiles™.

En 1785, se cred el Archivo General de Indias, en Sevilla Espafia, el cual
integraba los Archivos de Simancas, Cadiz y Sevilla. La importancia de este
archivo para la presente investigacion es que en €l se encontré un registro de un
documento en el cual se concedié un reconocimiento y privilegio, denominado
“merced”, a los inventores Don Fernando de Portugal y Leonardo Fragoso, por la
invencion de un beneficio de azogue y plata, en 1573 por el Virrey de la Nueva
Espafia, Don Martin Enriquez. Esta no se considera una cédula real al no ser
emitida por un Rey; sin embargo, es el registro mas antiguo no sélo de México,

sino de toda América.

Mientras tanto, en Estados Unidos de América, se establecio la Copyright
Act la cual tiene gran importancia debido a que es la primera legislacion que
delimita la separacion entre las disposiciones sobre los derechos de autor y las
patentes y queda de manifiesto su intencion por este conducto de ser receptores

de invenciones extranjeras que impulsaran su desarrollo.

10

Ibid.



1.1.4 La Propiedad Intelectual en la Edad Contempor  &nea

Es importante sefialar la aportacion de Francia en el desarrollo de la
propiedad intelectual y los derechos de autor, a través de su Ley de Patentes de
1791. En el contexto de sus origenes estaba en pleno desarrollo la Revolucion
Industrial que se originé en Inglaterra, la cual basa su éxito econémico en el
otorgamiento de patentes. Mientras que, en Francia, su revolucién politica que
buscaba erradicar los privilegios. Por tanto, la legislacion francesa logra mediar
entre estas dos corrientes: la patente (brevet) no es un favor del soberano, lo
cual iria en contra de la igualdad existente en la libertad de comercio; en cambio,
es “el reconocimiento de un derecho privado preexistente, el derecho de

nll

propiedad”.

En Francia, el concepto de derecho de autor fue acufiado después como
una medida para protegerlos de los editores, ya que estos Ultimos eran quienes
ejercian el dominio de las creaciones de los autores. Con estos esfuerzos, se
logré trasladar la proteccion de estos derechos a los autores y poco a poco fue
abarcando no solamente a las creaciones literarias, sino a todo tipo de

creaciones intelectuales.

Por este conducto, se observan las dos vertientes de proteccion, por un
lado en lo individual a su creador, y por el otro, la proteccion del interés

econdmico con el que también se ve favorecido el Estado.

En 1844, también en Francia, se establece el término “primero en
registrar” que deja de lado el término “primero en inventar”. Asimismo, se
asemejan los conceptos “descubrimiento” e “invencién’, los cuales
posteriormente han sido refutados, tanto por doctrinarios como por la
jurisprudencia internacional; haciendo diferencias entre ellos como, que un

descubrimiento es algo que existe en la naturaleza, y por su parte, la invencion

11

Ibid.



es una creacion. Estos conceptos son abordados mas a detalle en capitulos
posteriores.

Otra de las aportaciones del pais galo fue la Ley Relacionada con las
Marcas Comerciales y Marcas de Productos de 1857, la cual introduce el

principio del uso exclusivo de marca por el hecho de haberla utilizado primero.

Como consecuencia del éxito obtenido tras la Revolucién Industrial, los
paises lograron un importante crecimiento y desarrollo de su sistema productivo
e innovador, lo cual les permiti6 que en el ocaso del siglo XIX, trascendieran
fronteras y potencializaran sus ganancias derivadas del comercio exterior de
objetos industrializados. Sin embargo, se vieron frente a una nueva problematica
derivada de la poca experiencia en materia de proteccion de patentes en
tratados comerciales internacionales, que en su gran mayoria eran bilaterales y
no otorgaban la suficiente proteccion en el entorno global.

Ante tal insuficiencia naci6 la idea de una regulacion internacional,
la cual tom6 forma en la Exhibicion de Viena de 1873, la Exhibiciéon
de Paris de 1878, y la Conferencia de Paris de 1880, que son los
conocidos antecedentes de la Convencion de Paris de 1883. Con

ella se arranca lo que llamamos la primera generacion de un
derecho internacional de propiedad intelectual®?.

De acuerdo a lo que sefiala la Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual, 1883 es una fecha historica puesto que en ese afio se adoptd el
Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial, primer tratado
internacional de gran alcance destinado a facilitar que los nacionales de un pais
obtengan proteccion en otros paises para sus creaciones intelectuales mediante
derechos de propiedad intelectual, a saber las patentes (invenciones); las
marcas; los disefios industriales. Este convenio surgié a raiz de la Exposicion
Internacional de Invenciones de Viena de 1873, a la que se negaron a asistir

algunos expositores extranjeros por miedo a que les robaran las ideas para

12

Ibid.



explotarlas comercialmente en otros paises. El Convenio de Paris entré en vigor
en 1884 en 14 Estados™.

En 1886, entra en escena el derecho de autor con la adopcion del
Convenio de Berna para la Proteccion de las Obras Literarias y Artisticas cuyo
objetivo era contribuir a que los nacionales de los Estados contratantes
obtuvieran proteccion internacional para su derecho a controlar el uso de sus
obras creativas y a recibir un pago por ese uso, aplicable a novelas, cuentos,
poemas obras de teatro; canciones, Operas, revistas musicales, sonatas y
dibujos, pinturas, esculturas, obras arquitecténicas™®. Este Convenio tiene una
gran relevancia al ser precursor en la proteccion internacional de las obras

literarias y artisticas, y por el espiritu armonizador que llevé a cabo.

Con la evolucion del pensamiento del desconocimiento al reconocimiento
en lo relacionado con la propiedad intelectual, en un periodo que comprende
desde mediados del siglo XIX y durante todo el siglo XX, surge en Europa, por
su gran interés en la proteccion de la actividad inventiva, la iniciativa de dotar a
sus creadores de una proteccion de sus obras, tanto en sus paises de origen asi

como en el exterior.

Debido a las diferencias entre los modelos de proteccion, se buscé
celebrar un convenio que sirviera de puente entre ellos. Esto dio como resultado
el surgimiento de la Convencidén Universal de Derechos de Autor de 1952, la

cual dio paso a la internacionalizacion de la proteccion de estos derechos.

El Convenio de Paris y el Convenio de Berna se consideran como la base
del instrumento juridico internacional sobre la Propiedad Intelectual, ya que de
ellos deriva una amplia red de tratados a nivel mundial que regula esta area tan

importante de la economia global.

13

14

Siendo las partes contratantes (20 de marzo de 1883): Bélgica, Brasil, Espafia, Francia, Italia,
Paises Bajos, Portugal y Suiza. Actualmente 174 paises estan adheridos.

World Intellectual Property Organization. Breve historia de la OMPI http://www.wipo.int/about-
wipo/es/history.html



Para ambos convenios se establecieron oficinas encargadas de llevar a
cabo tareas administrativas, y en 1893, esas dos oficinas se unieron para formar
las Oficinas Internacionales Reunidas para la Proteccion de la Propiedad
Intelectual, la cual fue la precursora de la actual Organizaciéon Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI)*. Esta organizacién, desde 1974, es el organismo
del sistema de organizaciones de las Naciones Unidas dedicado al uso de la
propiedad intelectual (patentes, derecho de autor, marcas, disefios (dibujos y
modelos), etc.) como medio de estimular la innovacién y la creatividad*®.

Con la finalidad de difundir el conocimiento sobre la P.l., los estados

17
|

miembros de la Organizacion eligieron el 26 de abril™" para celebrar el Dia

Mundial de la Propiedad Intelectual®®.

En 1996, la OMPI amplié sus funciones y demostré la gran relevancia que
tienen los derechos de propiedad intelectual en el comercio internacional, al
concertar el Acuerdo entre la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual y
la Organizacion Mundial del Comercio. Dicho Acuerdo, preveé la cooperacion en
tres rubros principalmente: la notificacion de las leyes y reglamentos nacionales,
y el acceso a los mismos y la traduccion de los textos correspondientes, la
aplicacion de los procedimientos para la proteccion de los emblemas nacionales

y la cooperacién técnica®®.

Como se ha visto en el desarrollo de esta primera parte del marco tedrico,
se han abordado los principales hechos de la historia de la propiedad intelectual,
la cual se remonta a muchos afios atrds. Asimismo, es clave presentar que no

solo se enfoca a los inventores, sino que también se incluye a los diferentes

15

16

17
18

19

La Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual es conocida también, por sus siglas en
inglés WIPO (World Intellectual Property Organization).

World Intellectual Property Organization. ¢(Qué es la OMPI? http://www.wipo.int/about-
wipo/es/index.html

En esta fecha entr6 en vigor en 1970 el Convenio de la OMPI.

Hoy, Dia Mundial de la Propiedad Intelectual
http://www.vanguardia.com.mx/hoydiamundialdelapropiedadintelectual-1727652.html

World Intellectual Property Organization. Acuerdo entre la Organizaciéon Mundial de la Propiedad
Intelectual y la Organizacion Mundial del Comercio.
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/intel3_s.htm
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actores que intervienen en la proteccion de una invencion. Con estos datos se
busca sefalar los elementos esenciales que han dado pie a lo que actualmente

se conoce como propiedad intelectual.

1.2 Elementos actuales en materia de Propiedad Indu  strial a nivel internacional

Como parte de la evolucion de la Pl y gracias a la aparicién de la OMPI,
se han establecido elementos que son vigentes en este momento y que son
precursores de otros instrumentos internacionales que se vuelven esenciales

para el entendimiento de la temética de futuros capitulos.

La legislacion de propiedad industrial forma parte del cuerpo mas
amplio del Derecho conocido con el nombre de Derecho de la
propiedad intelectual. Por "propiedad intelectual" se entiende, en
términos generales, toda creacion del intelecto humano. Los
derechos de propiedad intelectual protegen los intereses de los
creadores al ofrecerles prerrogativas en relacion con sus
creaciones?.

En cuanto a una definicion de la propiedad intelectual, se sabe que en el
Convenio por el cual se crea la OMPI, no maneja un concepto limitativo; sin
embargo, en él se presenta un listado de objetos susceptibles de proteccion por

conducto de los derechos de propiedad intelectual, como son:

»  Obras literarias artisticas y cientificas;

* Interpretaciones de los artistas intérpretes y ejecuciones de los artistas
ejecutantes, los fonogramas y las emisiones de radiodifusion;

* Invenciones en todos los campos de la actividad humana;

. Descubrimientos cientificos;

Principios Basicos de la Propiedad Industrial. Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual.
Pag. 3
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e Dibujos y modelos industriales;

 Marcas de fabrica, de comercio y de servicio, asi como a los nombres y
denominaciones comerciales;

*  Proteccién contra la competencia desleal; y todos los demas derechos

relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial, cientifico, literario

y artistico™*.

La propiedad intelectual comprende la informacién y conocimientos
incorporados a los objetos tangibles, no en si en dichos bienes, es decir, protege
la serie de pasos o todo aquello que esta detras de la generacion del objeto. En
ocasiones, los derechos de propiedad intelectual tienen algunas limitaciones,
como los periodos de vigencia que aplican para el derecho de autor y las

patentes.
La propiedad intelectual se divide basicamente en dos ramas:

e El derecho de autor y

e La propiedad industrial.

1.2.1 El Derecho de Autor 22

Es el reconocimiento que hace el Estado en favor de todo creador de
obras literarias y artisticas, en virtud del cual otorga su proteccion para que el
autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de caracter personal y
patrimonial. Los primeros, integran el llamado derecho moral y los segundos, el

patrimonial®®. El derecho de autor abarca las obras literarias y artisticas, tales

21

22

Art. 2 Fraccion VIII Convenio por el que establece la Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual.

En inglés, a diferencia de los demas idiomas europeos, el derecho de autor se conoce con el
nombre de “copyright”.

Ley Federal del Derecho de Autor, Art. 11.
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como las novelas, los poemas y las obras de teatro, las peliculas, las obras
musicales, las obras de arte, tales como los dibujos, pinturas, fotografias y
esculturas, y los disefios arquitecténicos®*. Esta reconocido como uno de los
derechos humanos fundamentales en la Declaracion Universal de los Derechos

Humanos.

1.2.2 La Propiedad Industrial

De acuerdo al Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad
Industrial, en su Art. 1.3: la propiedad industrial se entiende en su acepcion mas
amplia y se aplica no sélo a la industria y al comercio propiamente dichos, sino
también al dominio de las industrias agricolas y extractivas de todos los
productos fabricados o naturales, por ejemplo: vinos, granos, hojas de tabaco,

frutos, animales, minerales, aguas minerales, cervezas, flores, harinas.

Para objeto de esta investigacion, se mencionan a continuacion los tipos

de propiedad industrial que se consideran de mayor relevancia:

1.2.2.1 Las Patentes

Es un derecho de propiedad intelectual otorgado por el Gobierno a un
inventor "de excluir a otros de hacer, usar, ofrecer para la venta, o vender o

2 World Intellectual Property Organization. ¢Qué es la propiedad intelectual?
http://www.wipo.int/about-ip/es/
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importar la invencidon en su territorio” por un tiempo limitado a cambio de la

divulgacion publica de la invencién cuando se concede la patente®.

Con esta exclusividad otorgada, la patente se convierte en un mecanismo
gue incentiva al inventor, ya que le ofrece reconocimiento por el tiempo y
esfuerzo invertidos en su creacion, al recibir una retribucion economica, también.
Esto busca ser una forma de fomentar la innovacion que a su vez, también se

vea reflejado en el desarrollo de los Estados.

Dentro de las condiciones que deben cumplir las invenciones para ser

patentables?®, son:

« Novedad: Que la invencién no exista en el estado de la técnica’’ y que no
exista algo a lo que se le parezca.

e Utilidad: La invencidon debe tener utilidad practica o ser susceptible de
aplicacion industrial, de una u otra indole;

e Aplicacién industrial: La invencion debe de poder implementarse o
producirse en alguna rama de la actividad econémica.

« Actividad inventiva: En la invencién debe observarse algo que no pueda
ser deducido por una persona con conocimientos generales en el area
técnica a la que corresponda.

* Materia patentable: Esta condiciébn puede variar de un pais a otro, de
acuerdo a lo que cada uno considere posible patentar.

Dentro de las patentes, se pueden hacer dos divisiones; la primera, que
es la patente de producto, la cual resulta de la elaboracion de un nuevo producto

de acuerdo a las condiciones antes sefialadas y, la segunda, que es la patente

25
26

27

World Intellectual Property Organization. Patents http://www.uspto.gov/patents/index.jsp

Existen paises en los que no se consideran patentables las teorias cientificas, los métodos
matematicos, las variedades vegetales y animales, los descubrimientos de sustancias naturales,
los métodos de tratamiento médico y toda invencién cuya explotacién comercial se considere
necesario impedir a los fines de proteger el orden publico, las buenas costumbres y la salud
publica.

El estado de la técnica es el conjunto de conocimientos técnicos que se hacen publicos
describiéndolos por escrito u oralmente, o porque estan siendo utilizados o porque se sabe de
ellos por algin medio de informacién en alguna parte del mundo. Es decir, son todos aquellos
conocimientos que se sabe que existen en un momento determinado.
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de procedimiento, la cual se puede definir como la serie de pasos que se siguen

para la generacion de un producto.

La persona a la que se le concede el derecho de explotacion de una
patente, se le conoce como titular de la patente. Con esto, tiene el derecho
exclusivo para su explotacion y seré protegido por la legislacion del pais en que
haya solicitado dicho registro. En el caso de que un tercero desee gozar de los
beneficios de un producto patentado, debera acercarse en primera instancia con
su propietario y solicitar su autorizacién o licencia; ya que de lo contrario, no
puede realizar actos de uso, oferta para la venta, venta o importacion para esos

fines.

En la practica internacional, existe un plazo de 20 afios en el cual el titular
podréa explotar los beneficios de su creacién en forma exclusiva®®. Esto variara
dependiendo de la legislacion de cada pais. Al finalizar esta vigencia, los
derechos que se le otorgaron en primera instancia a una sola persona, pasan a
ser del dominio publico. Cabe sefialar, que la proteccion a la creacion inventiva
gue concede una patente no esta incluida en el documento emitido por la
autoridad respectiva, sino que, el cumulo de derechos y obligaciones que lo
protegeran seran aquellos contenidos en la legislacion en la materia que expida

cada pais.

Se conocen circunstancias en las cuales las invenciones patentadas
pueden llegar a ser utilizadas sin la autorizacion de su titular de la patente en
aras de una utilidad pablica® o mediante la base de una licencia obligatoria. En

28
29

World Intellectual Property Organization. Patents http://www.uspto.gov/patents/index.jsp

La Suprema Corte de Justicia de la Nacién, en cuanto al concepto de utilidad publica, ha
sustentado diversos criterios, en los que inicialmente sefialé que las causas que la originan no
podrian sustentarse en dar a otro particular la propiedad del bien expropiado, sino que debia ser
el Estado, en cualquiera de sus tres niveles, quien se sustituyera como propietario del bien a fin
de conseguir un beneficio colectivo a través de la prestacién de un servicio o realizacién de una
obra publicos. Posteriormente amplié el concepto comprendiendo a los casos en que los
particulares, mediante la autorizacion del Estado, fuesen los encargados de alcanzar los
objetivos en beneficio de la colectividad. Asi, esta Suprema Corte reitera el criterio de que el
concepto de utilidad publica es mas amplio, al comprender no sélo los casos en que el Estado
(Federacioén, Entidades Federativas, Distrito Federal o Municipios) se sustituye en el goce del
bien expropiado a fin de beneficiar a la colectividad, sino ademas aquellos en que autoriza a un
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este orden de ideas, se entiende por licencia obligatoria, a aquella explotacién
por circunstancias muy especificas contenidas en las leyes que implican el pago
de una remuneracion justa, siendo posible apelar esta imposicién por el

afectado.

1.2.2.2 Los Modelos de Utilidad

Los modelos de utilidad son menos conocidos que las patentes pero de
igual forma se utilizan para proteger invenciones. Estos consisten en una mejora
a algun objeto, ya sea herramienta, utensilio, aparato, etc., al cual se le llevan a
cabo modificaciones, como pueden ser en su configuracion, estructura, etc., que
dan por resultado una funcion diferente o confiriendo una superioridad en su
aprovechamiento sobre aquél que le dio origen o en el cual se basé. Es de
estricta observancia el cumplimiento de los requisitos de novedad y aplicacion
industrial®.

En este sentido, se da una proteccion a las invenciones en un ambito

mecanico con un caracter mas sencillo respecto a las patentes y que

30

particular para lograr ese fin. De ahi que la nocién de utilidad puablica ya no sélo se limita a que el
Estado deba construir una obra publica o prestar un servicio publico, sino que también
comprende aquellas necesidades econdmicas, sociales, sanitarias e inclusive estéticas, que
pueden requerirse en determinada poblacién, tales como empresas para beneficio colectivo,
hospitales, escuelas, unidades habitacionales, parques, zonas ecolégicas, entre otros, dado que
el derecho a la propiedad privada esta delimitado en la Constitucién Federal en razén de su
funcion social. Por ello, atendiendo a esa funcién y a las necesidades socioeconémicas que se
presenten, es evidente que no siempre el Estado por si mismo podré satisfacerlas, sino que
debera recurrir a otros medios, como autorizar a un particular para que preste un servicio publico
o realice una obra en beneficio inmediato de un sector social y mediato de toda la sociedad. En
consecuencia, el concepto de utilidad publica no debe ser restringido, sino amplio, a fin de que el
Estado pueda satisfacer las necesidades sociales y econémicas y, por ello, se reitera que,
genéricamente, comprende tres causas: a) La publica propiamente dicha, o sea cuando el bien
expropiado se destina directamente a un servicio u obra publicos; b) La social, que satisface de
una manera inmediata y directa a una clase social determinada, y mediatamente a toda la
colectividad; y c) La nacional, que satisface la necesidad que tiene un pais de adoptar medidas
para hacer frente a situaciones que le afecten como entidad politica o internacional.

IMPI. Op. Cit. Pag. 42

16



representan una menor complejidad, respecto a la de una invencién. Por ende,
el procedimiento para obtener esta proteccion resulta ser mas sencillo y en un

plazo menor al de la patente.

1.2.2.3 Las Marcas

Es todo signo visible que se utiliza para distinguir e individualizar un
producto o un servicio de otros de su misma clase o0 especie. Su funcién
principal es la de servir como elemento de identificacion de los diversos

productos y servicios que se ofrecen y se prestan en el mercado>".

Los signos que constituyen una marca pueden ser palabras, letras,

nameros, fotos, formas y colores asi como toda combinacion de los mismos.

Principalmente, una marca desempefia cuatro funciones principales, como

son:

« Diferenciarla de entre productos y/o servicios similares, ya que
permiten identificar un bien o servicio de entre los demas.

e Las marcas permiten respaldar a diversos productos que forman parte
de una misma empresa, es decir, de una misma fuente de productos o
servicios.

» La funcién de garantia, por la cual una persona ya sea fisica o moral,
puede obtener licencias para la utilizacion de una marca, siempre y
cuando cumpla con las normas de calidad establecidas por el

propietario de la marca.

8 Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Guia del Usuario de Signos Distintivos

http://www.impi.gob.mx/work/sites/IMPI/resources/LocalContent/536/8/guia_signos_2011.pdf
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e Ser un instrumento para incentivar las ventas, al promover confianza
en el consumidor, asi como la promesa de bienestar que ofrece

satisfacer, al ser atractiva para éste.

La marca, al ser un elemento que engloba calidad, prestigio y
diferenciacion de entre sus competidores, contribuye a fomentar la lealtad del
consumidor. Esto a su vez, se ve reflejado en la consolidacion de la clientela, su
posicionamiento y permanencia en el mercado, asi como la posibilidad de

establecer alianzas estratégicas>?.

A medida que la tecnologia se ha convertido en un elemento cada vez
mas importante de la actividad comercial, el uso de las marcas ha cambiado y se
ha hecho mas complejo, por ejemplo, para determinar el cumplimiento de los
requisitos de seguridad, de las especificaciones técnicas y la operatividad entre
sistemas técnicos complejos.

Al contar con una marca registrada se tienen derechos exclusivos sobre
ella, un ejemplo de esto puede ser el derecho de imposibilitar a terceros la
utilizacién de una marca o alusiones similares a ella, las cuales inciten al error,
ya sea por su pronunciacion o el uso de elementos tipograficos que asemejen a

las marcas previamente registradas.

1.2.2.4 Los Nombres Comerciales

Los nombres comerciales son aquellos nombres los cuales permiten
identificar a una empresa. Estos gozan de una proteccion sin la necesidad de ser

registrados, conforme al Art. 8 del Convenio de Paris para la Proteccion de la

32

Idris, Kamil. La Propiedad Intelectual al Servicio del Crecimiento Econdémico. Organizacién
Mundial de la Propiedad Intelectual, Suiza, 2003. Pag. 12.
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Proteccion Industrial. Por proteccion se entiende que ese nombre designado de
una empresa no podra ser susceptible de utilizacion por una empresa diferente o

terceros, ya sea como nombre comercial 0 marca, ni nominaciones similares.

1.2.2.5 Las Indicaciones Geograficas (Denominacion  de origen)

Es cualquier indicacion que identifica un producto como originario de un
territorio o de una region, en casos en que determinada calidad, reputacién u
otra caracteristica del producto se atribuya esencialmente a su origen

geografico®.

La mayoria de las indicaciones geograficas que se utilizan actualmente
estan relacionadas con los productos agricolas; sin embargo, el uso de éstas
también sirve para resaltar cualidades concretas de un producto derivadas de
algun factor humano caracteristico del lugar de origen de los productos, como

son técnicas y tradiciones en su elaboracion.

La denominacion de origen es un tipo de indicacion geografica utilizada en
productos que tienen cualidades especificas que se deben esencialmente al
medio geogréfico de su elaboracion. A nivel nacional, las indicaciones
geograficas suelen estar protegidas a través de una gran cantidad de
instrumentos®* en los cuales se estipula la imposibilidad de que terceros utilicen
indicaciones geograficas, ya que su uso puede inducir a los consumidores al

error en cuanto al verdadero origen del producto.

33

34

Art. 1721, Capitulo XVII, Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Primero
articulo/capitulo/tratado

Los instrumentos que protegen la utilizacién de las indicaciones geogréficas pueden ser leyes
contra la competencia desleal, las leyes de proteccién del consumidor, las leyes de proteccién de
las marcas de certificacién o leyes especiales de proteccion de las indicaciones geogréficas o las
denominaciones de origen.
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1.2.2.6 Los Disefios Industriales (dibujos y modelos )

Los disefios industriales son una composicién de lineas o colores o
formas tridimensionales que otorgan una apariencia especial a un producto u
obra de artesania; protege el aspecto ornamental o estético de un objeto util, que
normalmente resulta atractivo para el sentido de la vista o del tacto.

Los disefios industriales contemplan los dibujos industriales, que son
todas aquellas combinaciones de figuras, lineas o colores que se agregan a un
producto con el fin de distinguirlo de otros dotandolo de una imagen propia; y, los
modelos industriales, los cuales son aquellas formas tridimensionales que sirven
de prototipo en el cual se basara la produccion de un producto, siempre y

cuando esté basado en la apariencia.

Desde un punto de vista juridico, el disefio industrial se pude entender
como un derecho otorgado para proteger las caracteristicas originales,
ornamentales, estéticas y las no funcionales de los productos, que se derivan del
disefio. La finalidad de este es, que puede ser reproducido por medios
industriales, de ahi deriva la cualidad de industrial al ser susceptible de

reproduccién en masa.

Al analizar la conducta de los consumidores se sabe que uno de los
factores al realizar una compra es por la estética que enmarca al producto, por
ello cuando se registra un disefio industrial se esta protegiendo un elemento
distintivo en el cual se puede basar el éxito del producto y dar ventaja frente al
resto.

La proteccion de los disefos industriales tiene una media de vigencia que
oscila entre los 10 y 25 afios, los cuales pueden ser prorrogables dependiendo
de los intereses del propietario. En este caso, el periodo de proteccion se

35

World Intellectual Property Organization. Dibujos o modelos industriales
http://mww.wipo.int/sme/es/ip_business/industrial_designs/index.htm
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considera corto debido a que el disefio esta asociado con las tendencias del

mercado.
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CAPITULO SEGUNDO

TRATADOS INTERNACIONALES RELACIONADOS CON LA
PROPIEDAD INTELECTUAL

Los derechos de propiedad no son Unicamente una
fuente de libertad econémica. También son una fuente de

libertad politica.

Milton Friedman
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CAPITULO SEGUNDO
Tratados Internacionales relacionados con la Propie  dad Intelectual

Referencia de Tratados Internacionales relacionados con la Propiedad Intelectual

SUMARIO. 2.1. Organizaciéon Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI). 2.1.1. Convenio de Berna para la
Proteccién de las Obras Literarias y Artisticas. 2.1.2. Arreglo de Madrid relativo a la represion de las
indicaciones de procedencia falsas o engafiosas en los productos. 2.1.3. Tratado de Nairobi sobre la
Proteccién del Simbolo Olimpico. 2.1.4. Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial.
2.1.5. Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT). 2.1.6. Tratado de Singapur sobre el Derecho de
Marcas. 2.1.7. Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT). 2.1.8. Arreglo de la Haya relativo al registro
internacional de dibujos y modelos industriales. 2.1.9. Arreglo de Lisboa relativo a la Proteccién de las
Denominaciones de Origen y su Registro Internacional. 2.1.10. Arreglo de Madrid relativo al Registro
Internacional de Marcas y del Protocolo Concerniente a ese Arreglo. 2.1.11. Tratado de Cooperacion en
materia de Patentes (PCT). 2.1.12. Arreglo de Locarno que establece una Clasificacion Internacional para
los Dibujos y Modelos Industriales. 2.1.13. Arreglo de Niza relativo a la Clasificacion Internacional de
Productos y Servicios para el Registro de las Marcas. 2.1.14. Arreglo de Estrasburgo relativo a la
Clasificacion Internacional de Patentes. 2.1.15. Acuerdo de Viena por el que se establece una Clasificacion
Internacional de los elementos figurativos de las marcas. 2.1.16. Acuerdo sobre los Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).

Como lo define el Articulo 2 inciso a) de la Convencion de Viena sobre el
Derecho de los Tratados de 1969, los tratados son acuerdos
internacionales celebrados por escrito entre Estados y regidos por el
derecho internacional, ya conste en un instrumento Gnico o en dos 0 mas

instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominacién particular.

Para efectos de esta investigacion abordaremos los principales tratados
que integran el escenario internacional y que tienen una relevancia con el
tema a desarrollar, teniendo en cuenta de que México se encuentra en un
punto de gran importancia como consecuencia de la gran cantidad de
tratados internacionales celebrados en materia de libre comercio y la
interaccion que éstos tienen al verse involucrados temas de propiedad

intelectual.
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Ademaés, de que esto conlleva un impacto en la inversién y en el desarrollo
del pais al dotar de proteccion juridica tanto a inversionistas como a
consumidores que buscan tener una certeza juridica en lo relativo a estos
temas que propicien un clima de negocios favorable en el pais, al proteger
por un lado a empresas nacionales que desarrollan nuevos productos o
tecnologias con implicaciones internacionales y también a sus contrapartes
extranjeras que desean no verse vulneradas con posibles plagios o
afectaciones en sus ingresos por la importacion y/o circulacion de

productos apdcrifos en el territorio nacional.

De esta forma, el aseguramiento de condiciones propicias para los
negocios en el pais trae como consecuencia el incremento en la
competitividad y la productividad de México y es por esta razén, que el pais
forma parte de diversos tratados en materia de propiedad intelectual;
pudiendo comenzar, por la organizacion que se considera garante de
dichos documentos y objetivos: la OMPI.

Ademaés, se busca fortalecer los procesos administrativos relacionados con
las patentes y marcas y prestar capacitacion en caso de requerirlo a los
funcionarios de las agencias de cada pais en materia de propiedad
industrial, asi como la colaboracion entre agencias para el intercambio de
informacion con el objetivo de desarrollar el derecho de propiedad

intelectual al armonizar y modernizar sus procedimientos.

2.10rganizacion Mundial de Propiedad Intelectual (  OMPI).

Como se comentd anteriormente, durante 1873, se llevo a cabo en Viena,

la Exposicion Internacional de Invenciones de Viena, la cual se enfrentd a un
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gran reto ya que muchos de los expositores se rehusaron a asistir por el temor a

gue sus creaciones fueran robadas y comercializadas en otros paises.

Esto puso en marcha un gran debate sobre el papel tan importante que
estaba desempefiando en ese momento la creacién inventiva en las nuevas

economias industrializadas y en el ambito del comercio internacional.

Estos sucesos conllevaron a que en 1883, se adoptara el Convenio de
Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial, lo cual significo la
celebracion del primer tratado internacional destinado a dotar de proteccion a las
creaciones e inventos en otros paises, al comprometerse los miembros firmantes
a garantizar mediante derechos de propiedad intelectual la proteccion a marcas

y patentes, asi como a los disefios industriales.

Con la entrada en vigor del Convenio en 1884, surgié la necesidad de
tener oficinas que se encargaran de llevar a cabo todas las tareas
administrativas, tales como reuniones entre los Estados firmantes sobre temas

relacionados con propiedad intelectual.

En este orden de ideas, en Suiza en el afio de 1886, se adopta el
Convenio de Berna el cual busca brindar proteccion de obras literarias y
artisticas, musicales y arquitectonicas dentro de aquellos Estados contratantes, y
se establece un control y pago por el uso de las obras protegidas. Y que con el
transcurrir del tiempo también veria el establecimiento de oficinas

internacionales encargadas de llevar las funciones administrativas.

Afios mas tarde, en 1893, estas dos representaciones se fusionaron y
dieron origen a las Oficinas Internacionales Reunidas para las Proteccion de la
Propiedad Intelectual (BIRPI, por sus siglas en francés de Bureaux
Internationaux Reunis pour la Protection de la Propieté Intellectuelle) con sede
en Suiza, y que es la antesala de la actual Organizacion Mundial de la Propiedad

Intelectual.
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Es en el afio de 1967 cuando se adopta el Convenio que establece la
Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, el cual entr6 en vigor el 26 de
abril de 1970; sin embargo, fue enmendado el 28 de abril de 1979 y finalmente
entré en vigor el 1° de junio de 1984. En general, los cambios que sufrio el
Convenio fueron principalmente en cuanto al nombre de la Organizacién, ya que
a partir de ese momento paso a llamarse como se conoce en la actualidad. De
igual forma, esto conllevd a que se efectuaran cambios estructurales y
administrativos en su interior, asi como el establecimiento de una secretaria, la
cual es la encargada de la rendicién de cuentas sobre la labor de la OMPI ante
los Estados miembros>®.

En 1974, la Organizacion de las Naciones Unidas declar6 a la OMPI como
un organismo especializado dentro de su sistema, cuyo mandato es ocuparse de

cuestiones relativas a la propiedad intelectual.
Como lo sefala el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual,

Lo que en su momento fue el tema central de los Convenios de
Paris y de Berna — el deseo de fomentar la creatividad protegiendo
las obras del intelecto — ha sido el motor de la labor de la
Organizacién y la de su predecesora en los ultimos 120 afios, pero
el alcance de la proteccién y de los servicios que proporciona ha
experimentado un auge extraordinario en los dltimos afios.

Este organismo sirve como foro para que los Estados miembros trabajen
en conjunto creando y armonizando legislaciones y procedimientos para proteger
los derechos en materia de propiedad intelectual. A este procedimiento se han
sumado un gran numero de paises en vias de desarrollo quienes buscan
aprovechar de la mejor manera todos los aspectos de la propiedad intelectual a
nivel econdémico, social y cultural, como consecuencia del vertiginoso incremento
del comercio internacional de bienes y servicios que pueden ser sujetos a esta
proteccion.
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IMPI Op. Cit., Pag. 31
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Derivado de la creciente negociacion de tratados, la OMPI ha adquirido un
papel fundamental al brindar asistencia técnica, juridica y actuar como un
observador en la busqueda del cumplimiento de los derechos de la propiedad
intelectual.

Una de las ventajas con las que cuenta la OMPI son sus sistemas
internacionales de registro, los cuales a través de un proceso simplificado
permiten presentar una unica solicitud, en un solo idioma y por un solo pago,

pero que sean aplicables en diversos paises y en gran cantidad de idiomas.

Como parte de sus diversas actividades, la OMPI tiene a su cargo la
administracién de 26 tratados®’ relativos a la propiedad intelectual, los cuales se
presentan de manera esquematica en el siguiente cuadro:

Cuadro 1
Tratados administrados por la OMPI

Proteccién de la P.I. Registro Clasificacion
Tratado de Beijing Tratado de « Arreglo de
sobre Interpretaciones Budapest Locarno
y  FEjecuciones Arreglo de La * Armreglo  de
Audiovisuales Haya Niza
Conven?o de Berna Arreglo de Lisboa « Arreglo de
Convenio de Bruselas Arreglo de Madrid Estrasburgo

Arreglo de  Madrid
(Indicaciones de
procedencia)

Tratado de Marrakech
para las personas con
discapacidad visual
Tratado de Nairobi
Convenio de Paris
Tratado sobre el
Derecho de Patentes
(PLT)

Convenio Fonogramas

(Marcas)
Protocolo de
Madrid

PCT

 Acuerdo de
Viena

Son 25 tratados, mas el Convenio mediante el cual se crea la OMPI
http://www.wipo.int/treaties/es/
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e Convencion de Roma

e Tratado de Singapur
sobre el Derecho de
Marcas

e Tratado sobre el
Derecho de Marcas

« Tratado de Washington

e Tratado de la OMPI
sobre el Derecho de
Autor (WCT por sus
siglas en inglés WIPO
Copyright Treaty)

e Tratado de la OMPI
sobre Interpretacion o
Ejecucién y
Fonogramas  (WPPT
por sus siglas en inglés
WIPO Performances
and Phonograms
Treaty)

Fuente : wipo.int/treaties/es/

Como puede observarse, los tratados estan divididos en tres grupos y
cada uno de ellos contempla tanto tratados de proteccion de propiedad
industrial, como los de proteccién de a los derechos de autor y derechos

conexos.

El primer grupo incluye tratados que establecen una proteccion
internacional, a los cuales se les considera como la fuente de proteccion juridica
internacional. Por su parte, el segundo grupo contempla aquellos tratados que
estan disefiados para facilitar la proteccion internacional; y, por ultimo, el tercer

grupo abarca los tratados en los cuales se establecen sistemas de clasificacion.

Esta proteccion a nivel internacional estard acorde a una “territorialidad”,
la Unicamente es aplicable dentro del territorio del Estado que la reconoce y del
interés de los paises es que surge la necesidad de firmar los tratados
internacionales, para ampliar el territorio de proteccion. Es asi como la

territorialidad sienta las bases de esta red de tratados internacionales los cuales
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211

se fundamentan en la convenciones de Paris y Berna y que son considerados
como la primera generacion de derechos de la P. I.

A continuacion se abordan aquellos tratados relacionados con la

proteccién de propiedad industrial, objeto de esta investigacion.

Convenio de Berna para la Proteccion de las O  bras Literarias y Artisticas,
1886.

A pesar de que el presente tratado aborda la proteccion del derecho de
autor, es considerado en esta investigacion debido a la importancia que tiene al
ser la pauta para la futura creacion de la OMPI y para la regulacion de la

propiedad intelectual en general alrededor de todo el mundo.

Este Convenio aborda la proteccién de las obras y los derechos de los

autores. Esencialmente, se pueden mencionar las siguientes aportaciones:

« Conformacién de la Unién*® para la para la proteccion de autores de
obras literarias y artisticas.

e« Se establece el principio de reciprocidad de proteccion, el cual
siempre estara a reserva de que los paises involucrados establezcan
medidas para proteger intereses de los extranjeros.

» El pais de origen de una obra, es aquél en donde se publique por
primera vez; y en caso de una obra inédita, es el pais donde nacio el
autor.

* Se establecen lineamientos en relacion al proceso de traduccion y

presentacion, siguiendo el criterio del autor.

38

La OMPI administra esta Unién, la cual esta basada en el tratado y estad compuesta por todos los
Estados que son parte del mismo. De igual forma, existen diversas Uniones que estan
relacionadas con su respectivo tratado resguardado por la OMPI y que tienen caracteristicas
similares.
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2.1.2

» Se establece un plazo de proteccion sobre la traduccion de 10 afios, a
partir de la publicacion original de la obra.

» Se establece la posibilidad de restringir la circulacion, la
representacion y exposicion de las obras fraudulentas y que atenten
contra los derechos intelectuales.

« Se contempla la proteccion a las obras fotograficas y a las

coreogréficas.

La primera version del texto fue firmada el 9 de septiembre de 1886 en la
ciudad de Berna, Suiza. A partir de esa fecha ha sufrido varias revisiones y
concluyé con una enmienda en 1979. Por su parte, México se adhiri6 a este
Convenio en 1971, la cual fue ratificada el 11 de septiembre de 1974 y entré en
vigor el 17 de diciembre de 1974%°.

Arreglo de Madrid relativo a la represion de las indicaciones de

procedencia falsas o engafosas en los productos, 18  91.

De acuerdo al Art. 1 del presente Arreglo, deben de embargarse todos los
productos que presenten alguna indicacion de procedencia falsa o engafosa al

momento de su importacion por los Estados Contratantes.

Ademés, se establecen los lineamientos que deben de seguirse para
realizar dichos embargos y en lo relativo a la venta o exposicion, prohibe aquella
publicidad que pueda inducir al error al consumidor por la procedencia de los

productos.

39

Acta de Paris del Convenio de Berna para la Proteccion de las Obras Literarias y Artisticas.
http://www.scjn.gob.mx/libros/instrumentosActa/PAG0281.pdf

30



2.1.3

214

Tratado de Nairobi sobre la Proteccion del Si mbolo Olimpico, 1981.

Por este Tratado, se obligan todos los paises firmantes a proteger el
simbolo olimpico de fines comerciales sin autorizacion del Comité Olimpico
Internacional. Esta concesion se otorga a un Estado miembro del Tratado, el
cual es beneficiario de una parte del total de ingresos percibidos derivados de
dicha autorizacion.

México se adhirié a este Tratado en 1981, el cual fue ratificado el 16 de
abril de 1985 y entré en vigor el 16 de mayo de 1985.

Convenio de Paris para la Proteccion de la Pr  opiedad Industrial, 1883.

Este Convenio establece tres principales areas de aplicacion que son: el
trato nacional, el derecho de prioridad y las normas comunes. Por trato nacional,
se entiende que la proteccion que brinda un Estado a los nacionales de otro
Estado debe ser la misma que se le otorga a los propios nacionales. Se
entenderd por derecho de prioridad a lo siguiente, el solicitante puede pedir
proteccién en cualquier Estado miembro, dentro de los tiempos determinados® y
se le tomara en consideracion como si hubiese sido registrado el mismo dia en
que se hizo en el pais original. Finalmente, respecto a las normas comunes se
definen algunas reglas que se deben aplicar por todos los Estados que formen
parte del Convenio.

40

Las vigencias disponen 12 meses para patentes y modelos de utilidad y 6 meses para los dibujos
y modelos industriales y las marcas.
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Las normas comunes para patentes contemplan que aquellas que son
otorgadas en distintos Estados para un mismo invento son independientes unas
de otras, es decir, no puede obligarse a un Estado a conceder la patente y
siendo independientes las cancelaciones, anulaciones o caducidades de un

Estado a otro.

En relacion con las marcas, cada Estado tiene derecho a establecer sus
propios lineamientos para la presentacion y registro ya que el Convenio no
define condiciones Unicas; cuando una marca cuente con su registro en el pais

de origen, debe aceptarse para registro en los demas Estados del Convenio.

Respecto a los modelos industriales, deben ser protegidos por cada
Estado y la proteccion no puede ser invalidada por el hecho de que los
productos a los que se aplique el dibujo o modelo no sean fabricados en ese
Estado.

Los nombres comerciales también gozan de esta proteccion por parte de

los Estados sin ser necesario su registro.

Los Estados deben establecer medidas para evitar la utilizacion de
indicaciones falsas relativas al origen o a la identidad del productor de sus
bienes. En cuestion de competencia desleal, los Estados se obligan a asegurar

proteccién eficaz contra la competencia desleal y falsificaciones.

Se pueden resaltar las siguientes caracteristicas y los principios que se

originan de esta Convencion, como son:

e La creacion de una Union de Estados que se denominan Union de
Paris;

* Reafirma la libertad de legislar de los Estados con base en sus
propios intereses;

* Aborda el tema del principio de trato nacional a los extranjeros, ya

sean personas fisicas o morales;
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2.1.5

« Dareconocimiento al principio de independencia de las patentes*’; y
e Se reconoce que el titular de una patente tiene el derecho de importar

los articulos amparados bajo dicha patente.

El Convenio de Paris fue firmado el 20 de marzo de 1883 y similar al
Convenio de Berna, ha sufrido diversas revisiones y finalmente, enmendado en
1979.

La incorporacion de México al Convenio de Paris entrd en vigor el 07 de
septiembre de 1903, luego de solicitar su adhesion el 20 de julio de ese mismo

afo.

Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT), 2 000.

De acuerdo a lo que sefala la OMPI, el Tratado sobre el Derecho de
Patentes (PLT) tiene por objeto armonizar y agilizar los procedimientos de forma
relacionados con las solicitudes de patentes y las patentes nacionales y

regionales para facilitar la labor a los usuarios.

Se estandarizé la informacion necesaria para poder obtener la fecha de
presentacién de la solicitud de una patente con el objeto de minimizar el riesgo
de los solicitantes de perder esta fecha, ya que es fundamental en el

subsecuente procedimiento para la obtenciéon de una patente.

Este tratado exige a las oficinas de patentes de cada pais contratante tres
requisitos sencillos para la determinacién de la fecha de presentacién; como son:

una indicacion de que se esta presentando una solicitud de patente, datos que

41

Articulo 4° Bis de la Convencién de Paris.
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2.1.6

permitan identificar al solicitante o establecer algin contacto con él y una
descripcion del objeto a patentar. Con esto se busca no establecer ningun otro
requisito que obstaculice la asignacion de la fecha de presentacién. De igual
forma, el PLT establece un maximo de requisitos exigibles a los Estados

miembros para cumplir con este requisito.

También, este tratado establece formatos modelo que deben ser

adoptados por todas las oficinas de patentes adheridas al mismo.

En este orden de ideas, se busca reducir los gastos asociados en el
proceso de solicitud, al minimizar los elementos administrativos que deben

cumplirse al momento de iniciar el tramite.

Uno de los puntos a destacar, que resultan en gran medida vanguardistas,
es la posibilidad de realizar los tramites a través de medios electrénicos, sin
dejar de ser compatibles con los medios tradicionales, como el papel. Teniendo
en consideracion para con los paises en desarrollo y los paises en transicion por
parte de los industrializados para dotarlos de recursos y asi disminuir la brecha

tecnoldgica.

El PLT es adoptado en el afio 2000 y tiene vigencia desde el 2005.

Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marca s, 2006.

El tratado de Singapur de 2006, pretende ser la evolucién del Tratado
sobre el Derecho de Marcas de 1994, al buscar adaptar los tramites
administrativos para el registro de una marca a las nuevas tecnologias. Al existir
nuevos canales de comunicacion es necesario adaptar los ordenamientos a
estas nuevas realidades que permiten de manera mas dinamica la interacciéon

entre las oficinas.
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2.1.7

Este es el primer instrumento internacional en cuanto a marcas se refiere
que reconoce lo que se denomina marcas visibles no tradicionales** y para las

marcas no visibles®.

Este tratado mantiene la posibilidad de que cada Estado si asi lo juzga
pertinente, puede establecer medidas para la validacion de firmas tanto
autografas como autentificaciones electronicas y abarca también disposiciones
en materia de inscripcion de licencias de marcas, delimitando requisitos
maximos referentes a cualquier trdmite inherentes a la inscripcion de una

licencia.

Por ultimo, cualquier diferencia relativa a la aplicacion o interpretacion del
tratado se resolvera amistosamente a través de consultas o mediacion entre las

partes bajo la tutela del Director General de la OMPI**.

México firmo este tratado el 28 de marzo de 2006.

Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT), 199 4.

Este tratado se enfoca también en la armonizacion y acelerar los
procedimientos de registro de marcas, mediante el establecimiento de procesos
simples y homologados, con la intenciéon de que el registro en varias regiones

sea mas agil.

Se puede hacer referencia a tres principales etapas en el proceso de

registro de una marca, las cuales son: la solicitud de registro®, en la cual se

42

43
44

Las marcas visibles no tradicionales contemplan los hologramas, las marcas tridimensionales, las
marcas de color, de posicion y las animadas.

Las marcas no visibles son las marcas de sonido, las olfativas, las gustativas y las tactiles.
Resoluciéon de la Conferencia Diplomatica, suplementaria al Tratado de Singapur sobre el
Derecho de Marcas, numeral 9
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2.1.8

establecen los elementos exigibles como un maximo al momento de iniciar el
tramite y da la oportunidad de que en una misma solicitud puedan estar
contenidos varios productos clasificados en varias clases como lo establece la
clasificacion de Niza; la segunda etapa va encaminada hacia temas relacionados
a las modificaciones tanto de los nombres o de las direcciones o titularidad del
registro*®, que entre su caracteristica principal permite la modificacién a través
de una sola solicitud, la cual puede afectar a uno o varios registros; y, en cuanto
a la tercera etapa, se establecen los plazos de vigencia Unico para la duraciéon
de periodo de registro, asi como de la renovacion que sera de 10 afios,

respectivamente.

Es de resaltar que, este tratado no admite que se establezcan como
requisitos la certificacion notariada, autenticacion, atestacion u otra acreditacion
de firma, permitiéndolo so6lo por excepcion en el caso de renuncia de registro, si

y soélo si la legislacion de la Parte Contratante asf lo estipula®’.

El TLT fue adoptado en 1994. México firmo este tratado el 28 de octubre
de 1994.

Arreglo de la Haya relativo al registro inter  nacional de dibujos y modelos
industriales, 1925.

Adoptado en 1925, el Arreglo de La Haya ha sido revisado un par de
ocasiones, primero en Londres en 1934 y posteriormente, en La Haya en 1960.

Fue completado por un Acta Adicional firmada en Mdnaco en 1961, y por un

45
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Art. 3, Tratado sobre el Derecho de Marcas
Art. 10 y 11, Tratado sobre el Derecho de Marcas
Art. 8 inciso 4, Tratado sobre el Derecho de Marcas
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Acta Complementaria firmada en Estocolmo en 1967 y enmendada en 1979 y

finalmente, en 1999 fue adoptada en Ginebra una nueva Acta®®.

En este Arreglo, se permite solicitar registros de dibujos o modelos
industriales ante la Oficina Internacional de la OMPI y con esto se puede dotar
de proteccion en varios paises mediante un solo procedimiento con tramites
simplificados posibilitando la realizacion de futuros tramites, como pueden ser

modificaciones mediante un solo tramite.

Para la realizacion de estos tramites, el solicitante se puede apegar al
Acta de 1999, la de 1960 u optar por una combinacién de ellas. Estas solicitudes
internacionales se presentan en las Oficinas Generales de la OMPI, ya sea por
el interesado o mediante las oficinas locales de la Parte Contratante; siempre y
cuando no sea contraria a su legislacién. Aunque en la practica muchas de ellas

se presentan a través de medios electronicos, mediante la interfaz de la OMPI.

Este Arreglo establece la posibilidad de presentar en una misma solicitud
hasta 100 dibujos, bajo la condicion de sean de la misma clase, de acuerdo a la
Clasificacion de Locarno. Cada semana es publicado en internet el Boletin de
Dibujos y Modelos Internacionales, el cual contiene los registros

internacionales™.

De acuerdo al Acta de 1960, la vigencia de la proteccion es de cinco afios,
prorrogables durante al menos un periodo de igual duracion o, de acuerdo al
Acta de 1999, que sera de dos periodos de cinco afos. En el supuesto de que
alguna de las partes otorgue periodos de vigencia superiores a éstos, debe

otorgarlos en consecuencia a los que hayan sido objeto de registro internacional.

48

Resefia del Arreglo de La Haya relativo al registro internacional de dibujos y modelos industriales
http://www.wipo.int/treaties/es/registration/hague/summary_hague.html
Boletin de Dibujos y Modelos Internacionales http://www.wipo.int/hague/es/bulletin/bulletin/
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2.1.9 Arreglo de Lisboa relativo a la Proteccién de las Denominaciones de

Origen y su Registro Internacional, 1958.

La identidad de una cultura se puede ver representada en productos que
corresponden a un lugar determinado y que también estan relacionados con una
calidad Unica. Asimismo, algunas condiciones no pueden ser reproducidas en
otra parte del mundo y esto les da su identidad, un ejemplo de esto es el clima; o
por el grupo de personas que los producen. Estos bienes se consideran Unicos
porque son el resultado de la union de diversos factores que incluyen el medio

natural y cultural, y su interaccién con los seres humanos.

De estos bienes, nace la necesidad de establecer un mecanismo que los
proteja y promueve a nivel internacional. Como lo marca el objetivo del Arreglo,
en muchos paises las legislaciones contra competencia desleal buscan otorgar
una proteccion especial a la apropiacién debida de indicaciones o que puedan
inducir al error sobre el origen de los productos, pero esta labor ha resultado
mas compleja en el escenario internacional debido a los diferentes sistemas
juridicos que existen ya que se debe encontrar puntos de acuerdo entre todos

los paises.

El Arreglo de Lisboa se ha establecido con la finalidad de establecer un
sistema internacional que facilite la proteccion de una categoria especial de ese
tipo de indicaciones geograficas, es decir, las “denominaciones de origen”, en
paises distintos del pais de origen mediante su registro en la Oficina

Internacional de la OMPI.

De acuerdo al Articulo 2 del presente Arreglo, se entiende por
denominacion de origen a la denominacion geogréfica de un pais, de una region

o de una localidad que sirva para designar un producto originario del mismo y
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cuya calidad o caracteristicas se deben exclusiva o esencialmente al medio

geografico, comprendidos los factores naturales™ y los factores humanos®*.

Estas determinaciones son publicadas en el boletin oficial del sistema de
Lisboa nombrado Las Denominaciones de Origen, el cual también contiene
informaciones estadisticas relativas a las denominaciones de origen inscritas®?.

Estas denominaciones de origen estan protegidas en el articulo 3 del
Arreglo, contra toda usurpacion o imitacion, incluso si el verdadero origen del
producto figura indicado o si la denominacion se emplea en traduccién o va
acompafada de expresiones tales como “género”, “tipo”, “manera”, “imitacién” o
similares y no se puede considerar genérica mientras continde bajo la proteccion

del pais de origen.

Este Arreglo fue adoptado en 1958 y entr6é en vigor el 25 de septiembre
de 1966. México se adhirio a este Arreglo el 21 de febrero de 1964 y entré en

vigor el 25 de septiembre de 1966°3.

2.1.10 Arreglo de Madrid relativo al Registro Inter  nacional de Marcas 1891; y del

Protocolo Concerniente a ese Arreglo, 1989.

El Arreglo de Madrid y el Protocolo concerniente a este arreglo integran el
sistema de Madrid de registro internacional de marcas. Este sistema dota de
proteccion al propietario de una marca en todos los Paises Contratantes a

través de la obtencion del registro internacional.

50
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Por factores naturales puede entenderse: las caracteristicas y composicion del suelo, la
temperatura, la humedad, la altura y el clima.

Los factores humanos se refieren a la tradicibn y costumbre; la especializacion en un
determinado arte u oficio; y la utilizacién de procesos especiales.

Boletin Las Denominaciones de Origen http://www.wipo.int/lisbon/es/bulletin/

World Intellectual Property Organization
http://www.wipo.int/treaties/es/remarks.jsp?cnty_id=717C
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El Sistema de Madrid es un mecanismo para llevar a cabo el registro de
marcas de una forma mas 4&gil, debido a que sdélo es necesario presentar una
solicitud ante la Oficina Internacional con lo que se provee de proteccion a una
marca en todos los paises requeridos por el solicitante; siempre y cuando éstos

formen parte del Sistema.

Otra ventaja que ofrece el sistema es el estar sujeto a un solo idiomay a
una sola tasa lo que implica también, una sola fecha del registro internacional,
con la cual la marca estara protegida en los paises contratantes definidos. De
igual forma, esto también aplica en cuestion de renovaciones y modificaciones,
ya que mediante un solo tramite, estos cambios son validos en todos los Paises

Contratantes.

México se adhirié a este Protocolo el 19 de noviembre de 2012 y entr6 en
vigor el 19 de febrero de 2013.

2.1.11 Tratado de Cooperacion en materia de Patente s (PCT), 1970.

Mediante este tratado, se busca solicitar la proteccion de una patente de
invencion en los Estados firmantes mediante un solo tramite internacional de
acuerdo a la eleccion del solicitante, pudiendo presentarlo en las oficinas de su

pais o ante la OMPI, gracias a la simplificacion del procedimiento.

Los efectos de esta solicitud, seran de manera automatica y se adoptaran
como si hubieran sido requeridos en ese pais de acuerdo a la fecha en la que se
presentd. Este proceso se lleva a cabo en dos etapas: una internacional y otra

nacional, las cuales a su vez se desarrollan en diferentes fases.
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La etapa internacional se realiza principalmente en cuatro fases: la

presentacion de la solicitud internacional®*, la busqueda internacional *°, |

|56

a

publicacion internacional® y el examen preliminar internacional®’.

Por su parte, la etapa nacional se lleva a través de las oficinas
correspondientes en cada Estado, que son las encargadas de determinar si
rechazan o conceden la solicitud de patente, en virtud de que son ellas las que
tienen la facultad exclusiva de este proceso. Asimismo, estas oficinas son las

encargadas del otorgamiento de las patentes.

Algunas de las ventajas de este tratado, es que establece reglas para la
solicitud de las patentes sujetas de proteccidn internacional; es un instrumento
de promocion a la proteccion de invenciones a nivel internacional, lo cual
conlleva a un desarrollo cientifico y tecnoldgico; a través de las publicaciones de
la OMPI en la base de datos PATENTSCOPE, sirve para dar a conocer los
adelantos tecnoldgicos y que pueden ser un instrumento para la obtencion de

recursos financieros mediante el otorgamiento de licencias.

México se adhirié a este tratado en 1994 y entr6 en vigor el 1° de enero
de 1995 tras su publicacion en el Diario Oficial de la Federacion, del 31 de
diciembre de 1994.
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Art. 3, Tratado de Cooperacion en materia de Patente

Art. 15, Tratado de Cooperacion en materia de Patente

Art. 21, Tratado de Cooperacion en materia de Patente

Capitulo Il Art. 31 al 42, Tratado de Cooperacién en materia de Patente
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2.1.12 Arreglo de Locarno que establece una Clasifi  cacion Internacional para los

Dibujos y Modelos Industriales, 1968.

Este Arreglo, el cual surgié gracias a una conferencia diplomatica, tiene
como objetivo lograr la unificacion de criterios de clasificacion para facilitar el
registro de distintos paises®. La clasificacién que surge de este documento es
aplicable para disefios industriales y la mas reciente version es la 902 edicion, la

cual esta en vigor desde el 1° de enero de 2009.

Esta clasificacion consta de 32 clases, que a la vez se integran por 219
subclases. Ademas, incluye notas explicativas y una lista alfabética de productos
con indicacion de las clases y las subclases en las que se ordenan, con
aproximadamente 7,000 elementos. Un ejemplo de esto, es un avidén que esta

comprendido en la clase 2 referente a los medios de transporte, subclase 07.

El articulo 3, del Arreglo de Locarno instituye un Comité de Expertos, que
esta integrado por 52 paises en el cual se realizan revisiones de la clasificacion,
en conjunto con otras instituciones internacionales en materia de propiedad

industrial.

Es importante destacar que la finalidad de la clasificacion de Locarno es
facilitar la busqueda, no ofrecer proteccién en si. Cabe mencionar que no se esta
obligado a indicar la clasificacién cuando se presenta una solicitud, debido a que
la proteccion y la clasificacion son procedimientos independientes.

México se adhirié a este Arreglo el 26 de octubre de 2000 y entré en vigor
el 26 de enero de 2001, de acuerdo a la publicacion del Diario Oficial de la

Federacién del 23 de marzo de ese mismo afio.
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IMPI Op. Cit., Pag. 51
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2.1.13 Arreglo de Niza relativo a la Clasificacion Internacional de Productos y

Servicios para el Registro de las Marcas, 1957.

Nace en Niza como un resultado del Acuerdo alcanzado en Conferencia
Diplomatica, el cual de acuerdo al articulo 1 inciso 1) establece una clasificacion
comun de productos y servicios para el registro de las marcas. Asimismo,
instruye a los Estados que lo ratifiquen la obligacion de indicar el nimero de
clase de la clasificacion en aquellos documentos de caracter oficial relativos al

registro de marcas o servicios.

Esta clasificacion es de caracter obligatorio ya sea como sistema principal
o auxiliar al momento de realizar el registro de una marca en el &mbito nacional
como en el internacional, este Ultimo que se lleva a cabo en las oficinas de la
OMPI.

La Clasificacion de Niza consiste en un listado de 34 clases para los
productos y 11 para los servicios, asi como una lista alfabética de los productos
y los servicios. En lo que respecta a la de servicios, ésta incluye méas de 11,000
partidas. Al igual que la clasificacion de Locarno, contempla la existencia de un
Comité de Expertos, conformado por todos los Estados Contratantes y es el
encargado de revisar, corregir y afiadir lo que a su juicio considere oportuno. La

edicion vigente es la décima y esté en vigor desde el 1° de enero de 2012.

México se adhiri6 a este Arreglo el 21 de diciembre de 2000 y entré en
vigor el 21 de marzo de 2001, el cual se publico en el Diario Oficial de la
Federacion el 10 de abril de 2001.
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2.1.14 Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasifi cacién Internacional de

Patentes, 1971.

Esta clasificacion internacional es en materia de patentes e incluye
certificados de inventor, modelos de utilidad y certificados de utilidad. El arreglo

fue celebrado en 1971 en la ciudad de Estrasburgo y entré en vigor en 1975.

Su fin es establecer un sistema armonizado en materia de propiedad
industrial mediante un sistema jerarquico de simbolos el cual divide la tecnologia
en ocho secciones, ésta comprende alrededor de 70,000 subdivisiones y cada
una de éstas esta conformada por un simbolo que consiste en nimeros arabigos

y letras del alfabeto latino.

Los simbolos de la clasificacion de patentes deben estar contenidos en
los documentos (solicitudes y patentes concedidas publicadas) y son asignados
por las oficinas nacionales o regionales de propiedad industrial que publican el

documento de patente®®.

La clasificacién de Estrasburgo, también es revisada continuamente y por
tanto, es publicada periédicamente una nueva version. La Gltima edicion esta en

vigor desde el 1° de enero de 2014.

México se adhirio a este Arreglo en el afio 2000 y entré en vigor el 26 de
octubre de 2001, tras su publicacion en el Diario Oficial de la Federacion del 23
de marzo de 2001.
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Clasificacion Internacional de Patentes (CIP)
http://cip.oepm.es/ipcpub/#lang=es&menulang=ES&refresh=page
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2.1.15 Acuerdo de Viena por el que se establece una  Clasificacion Internacional

de los elementos figurativos de las marcas, 1973.

Esta clasificacién es el resultado del Tratado internacional adoptado en
Viena en 1973 pero entré en vigor hasta 1985, en el cual estan codificados los
elementos figurativos que contengan las solicitudes y registros de sus marcas,

con la finalidad de poder localizar dichas marcas por medio de esa codificacion.

La finalidad de identificar las marcas es principalmente para facilitar las
basquedas y evitar un trabajo de reclasificacion cuando se intercambian

documentos a nivel internacional.

Esta clasificacion estd disefiada para identificar marcas de caréacter
figurativo, las cuales son marcas formadas Unicamente por un grafico o dibujo, o

bien por una denominacién acompafiada de un elemento gréafico®.

La clasificacion se divide en 29 categorias, 145 divisiones Yy
aproximadamente 1,700 secciones, que contienen los elementos figurativos de
las marcas. La séptima edicidén es la mas reciente y esta en vigor desde el 1° de
enero de 2013.

México se adhirié a este Acuerdo el 26 de octubre de 2000 y entr6 en
vigor el 26 de enero de 2001, el cual fue promulgado el 23 de marzo del mismo

afno en el Diario Oficial de la Federacion.
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Localizador de marcas http://sitadex.oepm.es/Localizador/buscarClase.jsp
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2.1.16 Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos d e Propiedad Intelectual

relacionados con el Comercio (ADPIC), 1995.

Este acuerdo surge como consecuencia de la gran cantidad de tratados
encaminados a la proteccion de la propiedad intelectual y a la vez, de la carencia
de un modelo multilateral que incorpore principios y normas que intervengan en
la regulacion del comercio internacional, como en el caso de mercancias

falsificadas.

Este documento aborda temas como los principios sobre propiedad
intelectual y su reconocimiento, asi como el establecimiento de medidas que
hagan respetar los derechos de manera eficiente, mecanismos de solucion de

diferencias internacionales y demés disposiciones transitorias.

El Acuerdo contempla en la primera parte, las disposiciones generales y
los principios basicos, como en el articulo 3, el principio de trato nacional® y en

el articulo 4, la clausula de nacién mas favorecida®.

En la segunda parte, en lo relativo a las marcas de fabrica o de comercio,
comienza por definirlas y establece los beneficios minimos de los cuales gozaran
los propietarios, también el periodo de proteccion y temas relativos a las
licencias. Por su parte, respecto a las indicaciones geogréficas, establece que
las partes pueden arbitrar medios legales con la finalidad de impedir la utilizacién
de una indicacion que pueda inducir al error al consumidor sobre su origen, asi
como cualquier utilizacibn que constituya un acto de competencia desleal.
También, el articulo 23 del Acuerdo contempla la negociacion posterior en temas
relacionados a las bebidas espirituosas y su origen, para el establecimiento de

un sistema de notificaciones y registro de éstas.
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Principio segun el cual cada Miembro concede a los nacionales de los demas, el mismo trato que
otorga a sus nacionales con respecto a la proteccién de la propiedad intelectual.

Trato de la nacion mas favorecida es toda ventaja que una parte concede a los nacionales de
otro pais, la cual debe hacerse extensiva inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de
todas las demas partes.
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De igual forma, los modelos y los dibujos industriales cuentan con un
periodo de proteccién de diez afios lo cual impide la utilizacion, reproduccién,
venta o importacion de articulos que los incorpore si no se cuenta con la debida

autorizacion del titular.

El ADPIC retoma las disposiciones del Convenio de Paris en relacion a
las patentes y propone una proteccién de 20 afios para la gran mayoria de las
invenciones en casi todas las areas tecnoldgicas; y, deja la posibilidad de negar
la obtencion de una patente a aquellos objetos que en el territorio de una parte
sean contrarios al orden publico o la moralidad o pongan en peligro la salud o la

vida, tanto de personas como de animales, al estar contenida en su legislacion.

Dentro de esta parte, el articulo 40 del Acuerdo, aborda las practicas
anticompetitivas en las licencias contractuales, las cuales pueden estar
establecidas en las legislaciones nacionales, de acuerdo a las ideas e intereses
independientes de los Miembros. Asimismo, contempla las consultas entre
Estados en los casos en los que existan motivos que generen impactos

negativos en cuanto a la competencia.

Respecto a la tercera parte, el articulo 41 sefala:

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

Con esto, se establece la obligacion a los gobiernos de los Estados
miembros para que sus legislaciones nacionales contemplen procedimientos y
recursos que garanticen el respeto de la propiedad intelectual otorgada a

extranjeros asi como a sus propios nacionales. Se busca que las medidas para
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castigar las infracciones sean eficaces y equitativas, mediante procedimientos

simples y en plazos razonables que faciliten su ejecucion.

En materia de procedimientos civiles y administrativos faculta a las
autoridades locales para ejecutar embargos u Ordenes de destruccion sobre

aquellas mercancias infractoras.

Resulta de gran importancia para los efectos de la presente lo
mencionado por el articulo 44 del Acuerdo, que se cita a continuacion:
Las autoridades judiciales estaran facultadas para ordenar a una
parte que desista de una infraccién, entre otras cosas para impedir
gue los productos importados que infrinjan un derecho de propiedad

intelectual entren en los circuitos comerciales de su jurisdiccion,
inmediatamente después del despacho de aduana de los mismos.

(...)

Ademads, se establece que habran de dictarse disposiciones en materia
aduanera para suspender el despacho de mercancias y evitar la circulacion de
mercancia falsificada o pirata. El procedimiento que se sugiere en el Acuerdo
para llevar a cabo esta suspension, es mediante la presentacién de una
demanda por escrito por parte del titular de un derecho a las autoridades
aduaneras, en la cual se manifieste a través de pruebas la presuncion de la
infraccion, asi como el conjunto de elementos que ayude a las autoridades a
detectar este acto y no estipula un plazo para la aceptaciéon de la demanda ni

para las actuaciones por parte de la autoridad.

A grandes rasgos, se plantean tanto los plazos para la contestacion y el
actuar de la autoridad aduanera y sugiere la implementacion de fianzas e
indemnizaciones para garantizar tanto los derechos del titular como para evitar

abusos en contra de los importadores.

El ADPIC propone dotar de facultades a sus autoridades en materia de
propiedad intelectual con la finalidad de trabajar con las autoridades aduaneras

en el cumplimiento de las disposiciones de propiedad intelectual al momento de
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realizar importaciones y exportaciones de mercancias. Ademas, plantea la
actuacion de oficio por parte de las autoridades cuando cuenten con elementos
gue supongan una violacion a los derechos de propiedad intelectual. Por otro
lado, se sugiere ordenar la destruccion de la mercancia infractora y no se
permitird su reexportacibn o que se someta a otro régimen aduanero, como la

transformacion o almacenaje.

El ADPIC fue firmado el 15 de abril de 1994 (Acta Final de la Ronda de
Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales), el cual fue promulgado
en México a través del Diario Oficial de la Federacion el dia 30 de diciembre de

1994 y esté vigente desde el 1° de enero de 2000.
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CAPITULO TERCERO

PROPIEDAD INTELECTUAL EN MEXICO

Nunca crei que pudiéramos transformar el mundo,
pero creo que todos los dias se puede transformar las

cosas.

Francoise Giroud
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CAPITULO TERCERO

Propiedad Intelectual en México

Anotaciones preliminares relacionadas con la Propie dad Intelectual en México

SUMARIO. 3.1. Marco Regulatorio de la Propiedad Industrial en México 3.1.1. Las Patentes en la
Legislaciébn Mexicana 3.1.2. Los Modelos de Utilidad en la Legislacion Mexicana 3.1.3. Los Disefios
Industriales en la Legislacion Mexicana 3.1.4. Las Marcas y los Avisos Comerciales en la Legislacion
Mexicana 3.1.5. Los Nombres Comerciales en la Legislacion Mexicana 3.1.6. Las Denominaciones de
Origen en la Legislacién Mexicana 3.2. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 3.2.1. Constitucién
Politica de los Estados Unidos Mexicanos 3.2.2. Ley Federal de Competencia Econdémica 3.2.3. Cddigo de
Comercio 3.2.4. Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento 3.2.5. Cdodigo Penal Federal 3.3.
Regulaciéon en Materia de Pl en México de acuerdo a la OMPI 3.3.1. Leyes, Normas y Reglamentos 3.3.2.
Indicaciones Geogréficas 3.3.3. Adhesion a Tratados 3.3.3.1. Tratados Administrados por la OMPI 3.3.3.2.
Tratados Regionales y Multilaterales Pertinentes a la Pl 3.3.3.3. Tratados Bilaterales Pertinentes a la Pl

En el caso de México, a partir de la Constitucion de Apatzingdn se
consagro la libertad de industria o comercio (Art. 38) y la libertad de
expresion e imprenta (Art. 40). Respecto a los antecedentes de propiedad
intelectual, esa Constituciones y la de 1857 son las que iniciaron el proceso
de regulacion en la materia y de ellas emanaron diferentes leyes, tales
como la Ley de Marcas de Fabrica® y la Ley de Patentes de Invencién o

Perfeccionamiento®, ambas de 1890%.

En 1832, Lucas Alaman en su caracter de Ministro de Relaciones Interiores
y Exteriores, promovié la Ley para a Proteccion del Derecho de Propiedad
de los Inventores o Perfeccionadores de algin Ramo Industrial, la cual
busca otorgar un derecho exclusivo a los inventores por un periodo

determinado. En 1846, se promulgé un decreto sobre propiedad literaria, el
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La Ley de Marcas de Fabrica protegia las marcas industriales o mercantiles que amparaban
bienes fabricaos o vendidos en el pais. La duracién de la propiedad de la marca era indefinida.
Esta Ley protegia el derecho de los inventores o perfeccionadores, nacionales o extranjeros, de
alguna industria o arte. La patente duraba 20 afios, renovable por 5 afios mas.

Labariega Villanueva, Pedro Alfonso en Revista de Derecho Privado, Algunas Consideraciones
sobre el Derecho de Propiedad Intelectual en México, Nueva Epoca, nim. 6, México, 2003. Pag.
31
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cual se le considera como el antecesor de la Ley de Propiedad Intelectual
de 1879%.

Durante el gobierno de Benito Juérez, se promovié la activad inventiva
nacional, a través de la Secretaria de Estado y Despacho de Fomento
mediante el establecimiento de exposiciones industriales que se llevaban a
cabo en los diferentes estados del pais y posteriormente eran reconocidos

en la capital, lo cual incentivaba a las empresas.

La Ley de Patentes de 1890, se le consider6 en ese momento como la
mejor aportacion en la materia ya que incorporaba una gran cantidad de

elementos que no existia antes en la legislacion de México.

En 1903, mediante la Ley de Marcas Industriales y de Comercio, se definio
por primera vez lo que es una marca, se puntualizd los requisitos para su
registro y el derecho exclusivo sobre la misma. Una aportacion importante
de esta Ley es el establecimiento de privilegios para aquellos inventores
que hubieran solicitado su patente en el extranjero y que también la
buscaban en México. En cuestion de marcas durante ese mismo afo, se
promulgoé la Ley de Marcas Industriales y de Comercio la cual establecio el
concepto de marca por primera vez Yy otorgaba la posibilidad de titularidad
de la marca a extranjeros no residentes en el pais®’. Para México, ese afio
resulta de gran trascendencia ya que firmo su adhesion a la Convencion

Internacional de la Propiedad Industrial (Convencion de Paris).

Més tarde, en 1917, la Constitucion promulgada en dicho afio establecio la
regulacién de los derechos exclusivos de explotacion de las obras a favor

de sus autores y los privilegios para los inventores.

Las leyes promulgadas durante 1903 fueron derogadas en 1928 cuando se
promulgé la Ley de Marcas, Avisos y Nombres Comerciales, la cual

estableci6 que el registro duraria 20 aflos y se podia renovar
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Labariega Villanueva, Pedro Alfonso Op. Cit. Pag. 29
Ibid, P4g. 29
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indefinidamente cada 10 afios. Para el caso de las patentes, se creo la Ley

de Patentes de Invencion®®.

La legislacion mexicana continué evolucionando y en 1942 se publicé la
Ley de Propiedad Industrial que sustituy6 a la de 1928, en ésta se definié la
vigencia de las patentes por 15 afios improrrogables. Esta Ley estuvo
vigente durante treinta y tres afios y sin ninguna reforma debido a que se
desarrollé para la época de crecimiento del pais en el que hubo una

importante industrializacion y crecimiento.

Durante las décadas de los afios sesenta y setenta no hubo gran impacto
en la elaboracibn de las condiciones que ayudaran al desarrollo
tecnoldgico influenciado por la actitud de las empresas transnacionales
generadoras de tecnologia sobre las economias de los paises
subdesarrollados; a pesar de que existia un costo muy elevado de la
tecnologia y la que era otorgada por éstas resultaba ya a todas luces

obsoleta.

Posteriormente se defini6 un movimiento orientado a proteger el derecho
de propiedad intelectual de una forma mas flexible y menos estricta, el cual
era promovido principalmente por los paises subdesarrollados. En México
durante la década de 1970, su legislacion en materia de inversion

extranjera, propiedad autoral e industrial, esta basada en esta corriente.

La Ley de Invenciones y Marcas de 1976, es el resultado de la situacion
econOmica del pais en la se refleja el privilegio del orden publico y el
interés de la sociedad, esto debido a que los plazos de vigencia se reducen
y modifica el concepto de propiedad absoluta del titular. Esto se debi6é a
que su objetivo estaba encaminado en reducir los costos para adquirir
nuevas tecnologias y buscaba no contradecir lo firmado ante la Convencién

de Paris.

Malpica de Lamadrid, Luis La Influencia del Derecho Internacional en el Derecho Mexicano.
Limusa, México, 2002. Pag. 145
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Durante la siguiente década las ideas de esta corriente fueron
desapareciendo debido al surgimiento de acuerdos comerciales celebrados
entre los Estados Unidos de América con los paises subdesarrollados, en
estos acuerdos se busca exigir un mayor control sobre la proteccion de la
propiedad intelectual, principalmente en temas de pirateria y competencia

desleal.

Fue en 1991, cuando se cred el IMPI gracias a la Ley de Fomento y
Proteccion de la Propiedad Industrial. Esta Institucion se cre0 para
fortalecer la administracion y gestion publica de los registros e incorpora el
concepto de los modelos de utilidad, los cuales sirven para patentar

modificaciones de mejora a aparatos o herramientas que ya existen.

En 1994, el Diario Oficial de la Federacion publicé el cambio de nombre a
esta Ultima Ley y a partir de ese momento es considerada hasta la
actualidad como Ley de la Propiedad Industrial; con esa modificacion
también se hicieron cambios a las facultades del IMPI de las que
sobresalen las promocion de creacion de invenciones, incentivar su
desarrollo a nivel comercial e industrial. En la actualidad, el Congreso de la
Unién es la autoridad encargada de regular la propiedad industrial.®®

Cuadro 2
Clasificacién de la Propiedad Intelectual en México

Obras literarias o artisticas presentadas por sus autores.
Compendios, arreglos, traducciones, adaptaciones de obras
literarias o artisticas.

Dancisticas.
Pictoricas.
Escultoricas.
Arquitectonicas.
Cinematogréficas.
Obras Radiales.
Televisivas.
Computacionales.
Fotograficas.
Propiedad Graficas.

% | abariega Villanueva, Pedro Alfonso Op. Cit. Pag. 36
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Autoral Textiles.

De los artistas intérpretes o ejecutantes.
De los productores de fonogramas y
videogramas.

De los organismos de radiodifusion o
Derechos conexos televisivos.

Editores de libros.

Gestion colectiva del derecho de autor y
derechos conexos.

Patentes de invencidn.

Modelo de utilidad.

Creaciones Disefio industrial: dibujo y modelo
industriales nuevas | industrial.

Secreto industrial

Propiedad Marca.

Industrial | Signos distintivos Nombre comercial.

Denominacion de origen.

Aviso comercial.

Transferencia de tecnologia.

Know-how.

Variedades vegetales.
Fuente: http://comercioexterior.banesto.es/es/elija-su-mercado-objetivo/perfiles-de-paises/estados-unidos/propiedad-
intelectual

3.1 Marco Regulatorio de la Propiedad Industrial en México

Es la fraccion V del articulo 2° de la Ley de Propiedad Industrial la que

estable el objeto de proteccion en materia de Pl en México, a saber:

« Patentes de invencion,

* Modelos de utilidad,

* Disefos industriales,

e Marcas, y avisos comerciales,
* Nombres comerciales,

» Denominaciones de origen, y

e Secretos industriales.
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3.1.1

3.1.2

Las Patentes en la Legislacion Mexicana

La patente es un derecho del cual gozara el titular de una invencién
mediante el cual tendra el uso exclusivo siempre y cuando se reuna ciertos
requisitos exigidos, de acuerdo al articulo 9° de la Ley de Propiedad Industrial.

Es por este acuerdo que al titular se le confiere el derecho exclusivo
otorgado por el Estado para que pueda comercializar o fabricar cierto producto o
el uso de determinada tecnologia, impidiendo que terceras personas que no
tengan su autorizacion puedan hacer uso de esto. El plazo que se le da a este

derecho es de 20 afios, los cuales no seran prorrogables.

En el Capitulo Il de la Ley de Propiedad Industrial se encuentra el
conjunto de lineamientos que regulara a las patentes, asi como las limitantes
para el otorgamiento de una patente. Por su parte, el Capitulo V menciona el
conjunto de formalidades que habran de cumplirse para su obtencion; sin

embargo, en el IMPI recae la responsabilidad del otorgamiento de las patentes.

Los Modelos de Utilidad en la Legislacion Mex icana

En el caso de la legislacion mexicana, la Ley de la Propiedad Industrial
define en su Art. 28 a los modelos de utilidad como “[...] los objetos, utensilios,
aparatos o herramientas que, como resultado de una modificacibn en su
disposicién, configuracién, estructura o forma, presenten una funcion diferente

respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad.”
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3.1.3

3.14

Estos también gozan de una proteccién, con la principal diferencia

respecto a las patentes de que su vigencia sélo es de 10 afios’°.

Los Disefios Industriales en la Legislacion Me  xicana

Dentro de este concepto, se puede mencionar dos categorias: la primera,
son los dibujos industriales, entendiéndose por aquellas lineas o colores o
combinacién de figuras que se incorporan a un bien con fines ornamentales, y; la
segunda, comprende los modelos industriales que son aquellas formas
tridimensionales que sirven para la fabricacion de un producto industrial el cual lo
dote de caracteristicas especiales, sin que tenga un impacto en efectos técnicos.

En lo relativo a su vigencia, el plazo que comprende es de 15 afios.

Los articulos 31 al 37 de la Ley de Propiedad Industrial integran el marco

regulatorio de los disefios industriales en México.

Las Marcas y los Avisos Comerciales en la Leg islacion Mexicana

Las marcas tienen un gran valor por lo que representan en términos
financieros y comerciales al tener un derecho exclusivo que los distinguira de

productos o servicios similares.

En México, la Ley de la Propiedad Industrial en su articulo 113 fraccion I,

reconoce cuatro tipos diferentes de marcas.
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Articulo 29 de la Ley de Propiedad Industrial.
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Nominativas: se refiere a las palabras que distinguen los productos o
servicios que se desean proteger, en este tipo de registro el
Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial establece que su
titular se reserva el derecho de usar cualquier tipo o tamafo de letra,
por ello no es necesario informar ninguna tipografia ni tamafo, solo el
nombre. Ejemplo: “COCA-COLA” Registro 70075

Innominadas: se refiere Unica y exclusivamente al disefio, dibujo,
holograma o logo que distinga productos o servicios, este tipo de
registros no incluye palabras, en este tipo de registros se pueden
considerar colores, tipografias y demés distintivos. Es importante
registrar cualquier cambio en este tipo de marcas para no perder sus

registros por las modificaciones que pueda sufrir. Ejemplo:

Marca Registrada 389427

Tridimensionales: se refiere a aquellas marcas que por su forma o
dimension son distintivas, como lo son empaques, formas, envolturas,
envases, forma o presentacion de un producto, botellas para
perfumes, este tipo de registro debe ser sumamente distintivo para

poder ser objeto de registro. Ejemplo:

Mixtas: se refiere a la(s) palabra(s) y al logo, dibujo o disefio o logo

de manera conjunta, en una sola marca. Ejemplo:

58



3.15

=
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Marca Registrada 738342

Avisos comerciales, son aquellas frases u oraciones las cuales no se
consideran como parte del disefio ni por la tipografia que puedan llegar a utilizar,
sino por el mensaje que dan; en el mundo publicitario y de Pl son conocidos
también como lema publicitario o slogan y al igual que las marcas, buscan ser
una forma de diferenciacion de otros bienes o servicios semejantes. Cuentan
con una vigencia de proteccién por diez afos, pudiendo solicitar su prorroga las

veces que lo desee el interesado’”.

Los Nombres Comerciales en la Legislacion Mex icana

Los nombres comerciales son los nombres que reciben los
establecimientos o industrias y que les otorga un derecho exclusivo de
explotacion de ese nombre comercial frente a terceros. Este estara protegido sin
necesidad de registro, estableciendo la presuncién de buena fe de su uso frente
a terceros. Este derecho se condicionara a que no exista otro nombre que se
asemeje o sea igual que pueda generar confusién debido a que ya se haya
estado utilizando con anterioridad.

Aunado a lo anterior, existe la posibilidad de solicitar al IMPI la publicacion
en La Gaceta del nombre comercial bajo el supuesto de que se opera de buena

fe para su adopcion y dotarlo de derechos que de ésta emanen, con un periodo
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Articulo 103 de la Ley de Propiedad Industrial.
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de proteccion de 10 afios y se podra solicitar su prorroga cuantas veces se
desee. Cabe acotar que el IMPI investigara si el nombre no se ha publicado o si
existe alguna solicitud en tramite de registro de una marca igual o similar o que

induzca al error por su similitud’.

Para obtener dicha publicacion, es necesario presentar la solicitud
correspondiente ante el IMPI asi como la Fe de Hechos, la cual sirve para
acreditar el uso efectivo del nombre comercial y se suscribe ante Notario Publico

o Corredor Publico.

3.1.6 Las Denominaciones de Origen en la Legislacio  n Mexicana

De acuerdo al articulo 159 de la Ley de Propiedad Industrial, se entiende
por denominacion de origen, el nombre de una region geografica del pais que
sirva para designar un producto originario de la misma, y cuya calidad o
caracteristica se deban exclusivamente al medio geografico, comprendido en

éste los factores naturales y los humanos.

La proteccion de una denominacién de origen es la que otorga el IMP1 y el
titular es el Estado mexicano, pero otorga ese derecho a aquellas personas
fisicas o morales que cumplan con los requisitos que establece la norma asi

como los de la declaracion de la denominacion, como pueden ser:

e El dedicarse a la produccion o extraccion de los productos de la
denominacion de origen,

* Que realicen sus actividades en el area delimitada por la declaracion,

e El cumplimiento a normas oficiales dependiendo del producto de que

se trate y

2 Pérez Miranda, Rafael J. Derecho de la Propiedad Industrial. Patentes, Marcas, Obtentores de

Vegetales, Informéatica. Porrda, México, 2006, Pag. 341
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* Los demés que apliquen de la declaratoria.

La vigencia de la declaracion de proteccion de una denominacién de
origen esta determinada por el sostenimiento de las condiciones que la
motivaron y solo deja de surtir efectos por otra declaracion del Instituto. Por su
parte, la autorizacion para usar una denominacion de origen tiene una duracién
de diez afios y se puede renovar por periodos iguales.

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, IMPI

Partiendo del Plan Nacional de Desarrollo de 1989-1994, propuesto por el
Presidente Carlos Salinas de Gortari, mediante el cual se buscaba entre otras
cosas, agilizar y hacer mas transparente todos los procedimientos relativos a las
patentes, entiéndase su registro y proteccion; asi como los derechos inherentes
a éstos como una medida de modernizacién del pais’®. Esta modernizacion, se
inicia con la Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad Industrial de 1991, la

cual sustituye a la Ley de Invenciones y Marcas de 1976,

En esta Ley en su articulo séptimo, habla de la creacion del Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial que por decreto presidencial del 10 de
diciembre de 1993 se constituyé como un organismo especializado que brindara
apoyo técnico a la entonces Secretaria de Comercio y Fomento Industrial

(SECOFI) en la administracion del sistema de propiedad industrial .
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Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, (31 de mayo de 1989).
IMPI. Op. Cit. Pag. 17

Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad Industrial (1991). Diario Oficial de la Federacion.
México. (27 de junio de 1991). Recuperado el 7 de julio de 2014 desde
http://www.tfifa.gob.mx/Analisis_investigacion_internet/P_INTELECTUAL/INDUSTRIAL/LPI_orig_
27jun9l_ima.pdf
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El IMPI se convierte en la autoridad en materia de propiedad industrial en
México en consecuencia de las reformas a la Ley de Fomento y Proteccion
Industrial, que por el decreto publicado el 2 de agosto de 1994 cambia su

nombre a Ley de Propiedad Industrial.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) es el organismo
publico descentralizado con personalidad juridica y patrimonio propio y con la

autoridad legal para administrar el sistema de propiedad industrial en México’®.

El articulo sexto de la actual Ley de la Propiedad Industrial establece las

siguientes facultades del IMPI relacionadas con la presente investigacion:

I. Coordinarse con las unidades administrativas de la Secretaria de
Economia, asi como con las diversas instituciones publicas y
privadas, nacionales, extranjeras e internacionales, que tengan por
objeto el fomento y proteccion de los derechos de propiedad
industrial, la transferencia de tecnologia, el estudio y promocion del
desarrollo tecnoldgico, la innovacion, la diferenciacion de productos,
asi como proporcionar la informacién y la cooperacion técnica que
le sea requerida por las autoridades competentes, conforme a las
normas y politicas establecidas al efecto;

Il.- Propiciar la participacion del sector industrial en el desarrollo y
aplicacion de tecnologias que incrementen la calidad,
competitividad y productividad del mismo, asi como realizar
investigaciones sobre el avance y aplicacién de la tecnologia
industrial nacional e internacional y su incidencia en el cumplimiento
de tales objetivos, y proponer politicas para fomentar su desarrollo;

lll. Tramitar y, en su caso, otorgar patentes de invencion, y registros
de modelos de utilidad, disefios industriales, marcas, y avisos
comerciales, emitir declaratorias de notoriedad o fama de marcas,
emitir declaratorias de proteccion a denominaciones de origen,
autorizar el uso de las mismas; la publicacion de nombres
comerciales, asi como la inscripcibn de sus renovaciones,
transmisiones o licencias de uso y explotacion, y las demas que le
otorga esta Ley y su reglamento, para el reconocimiento y
conservacion de los derechos de propiedad industrial;

(...)

V.- Realizar las investigaciones de presuntas infracciones
administrativas; ordenar y practicar visitas de inspeccion; requerir
informacién y datos; ordenar y ejecutar las medidas provisionales

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ¢,Qué es el IMPI?
http://www.impi.gob.mx/wb/IMPIl/que_es_el_impi_
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para prevenir o hacer cesar la violacion a los derechos de
propiedad industrial; oir en su defensa a los presuntos infractores, e
imponer las sanciones administrativas correspondientes en materia
de propiedad industrial;

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

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

(...)

XIll.- Promover la creacion de invenciones de aplicacién industrial,
apoyar su desarrollo y explotacion en la industria y el comercio, e
impulsar la transferencia de tecnologia mediante:

a) La divulgacion de acervos documentales sobre invenciones
publicadas en el pais o en el extranjero y la asesoria sobre su
consulta y aprovechamiento;

b) La elaboracion, actualizacion y difusion de directorios de
personas fisicas y morales dedicadas a la generacion de
invenciones y actividades de investigacion tecnologica;

(...)

f) La celebracion de convenios de cooperacion, coordinacion y
concertacion, con los gobiernos de las entidades federativas, asi
como con instituciones publicas o privadas, nacionales o
extranjeras, para promover y fomentar las invenciones y creaciones
de aplicacion industrial y comercial,

XIV.- Formar y mantener actualizados los acervos sobre
invenciones publicadas en el pais y en el extranjero.

XVIL.- Promover la cooperacion internacional mediante el
intercambio de experiencias administrativas y juridicas con
instituciones encargadas del registro y proteccién legal de la
propiedad industrial en otros paises, incluyendo entre otras: la
capacitacion y el entrenamiento profesional de personal, la
transferencia de metodologias de trabajo y organizacién, el
intercambio de publicaciones y la actualizacion de acervos
documentales y bases de datos en materia de propiedad industrial;

XVII.- Realizar estudios sobre la situacion de la propiedad industrial
en el ambito internacional y participar en las reuniones o foros
internacionales relacionados con esta materia;
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XVIII.- Actuar como 6rgano de consulta en materia de propiedad
industrial de las distintas dependencias y entidades de Ia
administracién publica federal, asi como asesorar a instituciones
sociales y privadas;

(...)

XXI. Participar, en coordinacién con las unidades competentes de la
Secretaria de Economia, en las negociaciones que correspondan al
ambito de sus atribuciones, y

XXIl.- Prestar los demas servicios y realizar las actividades
necesarias para el debido cumplimiento de sus facultades conforme
a esta Ley y a las demas disposiciones legales aplicables.

El IMPI tiene interaccion con diversos organismos del Gobierno Federal,

entre ellos sobresalen:

Procuraduria General de la Republica. A través, de la Unidad
Especializada en Investigacion de Delitos contra los Derechos de Autor y la
Propiedad Industrial (UEIDDAPI) se encarga de recibir las denuncias o querellas
originadas por hechos posiblemente constitutivos de delito en materia de
derechos de autor o propiedad industrial; también, integra, investiga y resuelve
las averiguaciones previas y actas circunstanciadas originadas igualmente por
una denuncia o querella presentada por la posible comision de delitos en la

materia’’.

Secretaria de Economia . Enlace con la Direccibn General de
Normatividad en los trdmites que tienen que ver con las solicitudes y
autorizaciones de denominaciones y razones sociales al momento de realizar
los tramites de constitucion de una sociedad. Es una estrecha relacion con esta
Secretaria en temas como la regulacion y evaluacién, ya que es una institucion

gue depende de esta Secretaria.

Procuraduria General de la Republica
http://mww.pgr.gob.mx/Combate%20a%20la%20Delincuencia/Delitos%20Federales/Delitos%20e
n%20materia%20de%20derechos%20de%20autor/Servicios%20que%20presta%?20la%20unidad
.asp
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Secretaria de Gobernacion . Se tiene un enlace al dar seguimiento a las
publicaciones del Diario Oficial de la Federaciéon en temas de propiedad

intelectual.

Ademas, el Secretario de Gobernacion es el encargado de presidir la
Comision Intersecretarial para la Prevencion y Combate a la Economia llegal,
comision multidisciplinaria de caracter permanente de coordinacion, asi como
de apoyo en la planeacion, operacion y evaluacion de las politicas y acciones
gue realicen las dependencias de la Administracion Publica Federal en la

materia’®.

Secretaria de Hacienda y Crédito Publico - Administracion General de
Aduanas. Mediante la coordinacién con diversas instituciones para la deteccion
de mercancia al momento de importaciones que usen de manera ilegal una

marca.

Secretaria de Relaciones Exteriores . Participa en la representacion de
México ante el Comité sobre el Derecho de Patentes y el Comité
Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos,
Conocimientos Tradicionales y Folclore, ambos de la OMPI. Ademas, es un
miembro activo en conferencias, autorizaciones especiales y coadyuva en el
estudio de tratados internacionales en esta materia. Asi como en lo relativo a
indicaciones geograficas, debe tramitar el registro internacional, en virtud del
Arreglo de Lisboa, de las denominaciones de origen que hayan sido objeto de
una declaracioén de proteccién’.

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativ a. Desde 2009 se
cred una sala especializada en temas de propiedad intelectual, la cual conocera
decisiones finales en las que hayan intervenido el IMPI, el INDAUTOR vy el
SNICS (Servicio Nacional de Inspeccion y Certificacion de Semillas). Ante esta

autoridad se apelan aquellas resoluciones emitidas por los organismos antes

78
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Articulo 1, ACUERDO por el que se crea la Comision Intersecretarial para la Prevencién y
Combate a la Economia llegal.
Rodriguez Cisnero, Esperanza. La Proteccién de Indicaciones Geograficas en México, 2001
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3.2.1

mencionados mediante un juicio de nulidad. Pudiendo ser las decisiones de este
tribunal, ante los Tribunales Federales de Circuito mediante un juicio de amparo,

decision que sera inapelable.

De igual forma, el IMPI se apoya de las siguientes leyes para regular la
propiedad industrial y su interaccion con el comercio exterior de México:

Constitucion Politica de los Estados Unidos M exicanos

Se puede comenzar por el articulo 28 que habla de la rectoria econémica
del Estado y que es la base del desarrollo econédmico nacional. Este articulo
aborda el concepto de monopolios y practicas monopdlicas; sin embargo, aclara
que los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y
artistas para la produccion de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus
inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora, no

se consideran monopolios.

El articulo 73 Fraccion XXV faculta al Congreso de la Union para legislar
en temas de derechos de autor y otras figuras de la propiedad intelectual
relacionadas con la misma. Como facultades del Senado, en el articulo 76 se
establece el aprobar los tratados internacionales que celebre el Ejecutivo asi
como su decision de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar,

retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos.

Para el Presidente, el marco constitucional es el articulo 89 que lo faculta
para dirigir la politica exterior y celebrar tratados internacionales. En materia
judicial, los Tribunales de la Federacion resolveran los temas en controversia
gue se susciten entre otros por la aplicacién de tratados internacionales, como lo

establece el articulo 103 de la Carta Magna.
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3.2.3

Y en consecuencia de todo lo anterior, el articulo 133 Constitucional
relativo a la jerarquizacion de las leyes establece que los tratados
internacionales tendran un caracter de obligatoriedad en toda la Federacién y

seran considerados Ley Suprema de toda la Unién.

Ley Federal de Competencia Economica

De acuerdo a este ordenamiento en lo referente a la prohibicion de
conductas anticompetitivas en su articulo 52, se establece que estan prohibidos
los monopolios, las practicas monopdlicas, las concentraciones ilicitas y las
barreras que disminuyan, dafien, impidan o condicionen de cualquier forma la
libre concurrencia o la competencia econémica en la produccion, procesamiento,

distribucién o comercializacién de bienes o servicios.

El otorgamiento de derechos exclusivos busca conceder un beneficio a las
personas que invirtieron tiempo, capital, etc., en el desarrollo de un bien o
servicio determinado, lo cual pudiera parecer contraria a la busqueda del Estado
de eliminar monopolios por una utilizacion ineficiente de recursos que afecte la

concurrencia de los consumidores en el mercado®.

Cddigo de Comercio

La participacion que tiene el Coédigo de Comercio es fundamental en
materia de propiedad intelectual, ya que siempre serd objeto de una

comercializacion y estara regido por esta norma. De manera muy especifica, la
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Gonzélez de Cossio, Francisco. Competencia econdmica Yy propiedad intelectual
¢complementarios o antagénicos? Universidad Iberoamericana, México, 2007. Pag. 16
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Ley de Propiedad Intelectual contempla el apoyo de este Cadigo en relacion a la
solucion de controversias mediante el procedimiento arbitral en base al Titulo
Cuarto del Libro Quinto®" por la violacién de un derecho de propiedad industrial,

aplicando supletoriamente el Cédigo Federal de Procedimientos®.

Ley de la Propiedad Industrial y su Reglament o

De acuerdo al articulo 2 de esta Ley, su finalidad es establecer las bases
para un sistema industrial y comercial de perfeccionamiento de sus procesos y
productos, al promover y fomentar la actividad inventiva de aplicaciones
industriales, asi como mejorar la calidad de los bienes y servicios; ademas,
busca favorecer la creatividad en el disefio de nuevos productos de aplicacion
industrial y siempre buscando proteger la propiedad industrial con este
ordenamiento, entre otros aspectos. Siendo de estricta observancia los Tratados
Internacionales de los que México sea parte, como se dispone en el contenido

del articulo 1°.

La aplicacion administrativa de esta ley recae sobre el poder Ejecutivo
Federal por conducto de la Direccion General, del Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial quien actuaré de oficio o a peticion de parte, de conformidad
con el contenido del articulo 6° BIS del Reglamento del Instituto Mexicano de la

Propiedad Industrial.
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Procedimiento regulado por los articulos 1415 al 1480, del Cédigo de Comercio

Articulo 1466 Cdédigo de Comercio.

Se tramitaran en via de jurisdiccion voluntaria  conforme a los articulos 530 a 532 y 534 a 537
del Codigo Federal de Procedimientos Civiles:

I. La solicitud de designacién de arbitros o la adopcion de medidas previstas en las fracciones IlI
y IV del articulo 1427 de este Cadigo.

Il. La solicitud de asistencia para el desahogo de pruebas prevista en el articulo 1444 de este
Cadigo.

lll. La consulta sobre los honorarios del Tribunal Arbitral prevista en el articulo 1454 de este
Cadigo.
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El Titulo Séptimo Capitulo Il de la presente ley (De las Infracciones y
Sanciones Administrativas) contiene los supuestos que seran considerados

como infracciones administrativas® por el IMPI, pudiendo establecer sanciones

83

Articulo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial:

I.- Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios
que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la materia que esta Ley regula;

Il.- Hacer aparecer como productos patentados aquéllos que no lo estén. Si la patente ha
caducado o fue declarada nula, se incurrird en la infraccion después de un afio de la fecha de
caducidad o, en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaracién de nulidad;

lll.- Poner a la venta o en circulacion productos u ofrecer servicios, indicando que estan
protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Si el registro de marca ha caducado o ha
sido declarado nulo o cancelado, se incurrira en infraccion después de un afio de la fecha de
caducidad o en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaracién correspondiente;
IV.- Usar una marca parecida en grado de confusion a otra registrada, para amparar los mismos
o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada;

V.- Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada o semejante en grado de
confusion como elemento de un nombre comercial o de una denominacién o razén social, o
viceversa, siempre que dichos nombres, denominaciones o razones sociales estén relacionados
con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la marca;

VI.- Usar, dentro de la zona geografica de la clientela efectiva o en cualquier parte de la
Republica, en el caso previsto por el articulo 105 de esta Ley, un nombre comercial idéntico o
semejante en grado de confusién, con otro que ya esté siendo usado por un tercero, para
amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro;

VII.- Usar como marcas las denominaciones, signos, simbolos, siglas o emblemas a que se
refiere el articulo 40. y las fracciones VII, VIII, IX, XIlI, XIII, XIV y XV del articulo 90 de esta Ley;
VIII.- Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de confusién como nombre
comercial, denominacién o razén social o como partes de éstos, de una persona fisica o moral
cuya actividad sea la produccién, importacion o comercializacion de bienes o servicios iguales o
similares a los que se aplica la marca registrada, sin el consentimiento, manifestado por escrito,
del titular del registro de marca o de la persona que tenga facultades para ello;

IX.- Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o
induzcan al publico a confusidn, error o engafio, por hacer creer o suponer infundadamente:

a).- La existencia de una relacidn o asociacion entre un establecimiento y el de un tercero;

b).- Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorizacién de un tercero;

c).- Que se prestan servicios 0 se venden productos bajo autorizacién, licencias o
especificaciones de un tercero;

d) Que el producto de que se trate proviene de un territorio, regién o localidad distinta al
verdadero lugar de origen, de modo que induzca al publico a error en cuanto al origen geogréfico
del producto;

X.- Intentar o lograr el propésito de desprestigiar los productos, los servicios, la actividad
industrial o comercial o el establecimiento de otro. No estara comprendida en esta disposicion, la
comparacion de productos o servicios que ampare la marca con el propésito de informar al
publico, siempre que dicha comparacién no sea tendenciosa, falsa o exagerada en los términos
de la Ley Federal de Proteccion al Consumidor;

XI.- Fabricar o elaborar productos amparados por una patente o por un registro de modelo de
utilidad o disefio industrial, sin consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva,

XIl.- Ofrecer en venta o poner en circulacidon productos amparados por una patente o por un
registro de modelo de utilidad o disefio industrial, a sabiendas de que fueron fabricados o
elaborados sin consentimiento del titular de la patente o registro o sin la licencia respectiva;

XIIl.- Utilizar procesos patentados, sin consentimiento del titular de la patente o sin la licencia
respectiva;
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XIV.- Ofrecer en venta o poner en circulacién productos que sean resultado de la utilizacién de
procesos patentados, a sabiendas que fueron utilizados sin el consentimiento del titular de la
patente o de quien tuviera una licencia de explotacién;

XV.- Reproducir o imitar disefios industriales protegidos por un registro, sin el consentimiento de
su titular o sin la licencia respectiva;

XVI.- Usar un aviso comercial registrado o uno semejante en grado de confusion, sin el
consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva para anunciar bienes, servicios o
establecimientos iguales o similares a los que se aplique el aviso;

XVII.- Usar un nombre comercial o uno semejante en grado de confusién, sin el consentimiento
de su titular o sin la licencia respectiva, para amparar un establecimiento industrial, comercial o
de servicios del mismo o similar giro;

XVIII.- Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva,
en productos o servicios iguales o similares a los que la marca se aplique;

XIX.- Ofrecer en venta o poner en circulacion productos iguales o similares a los que se aplica
una marca registrada, a sabiendas de que se us6 ésta en los mismos sin consentimiento de su
titular;

XX.- Ofrecer en venta o poner en circulacion productos a los que se aplica una marca registrada
gue hayan sido alterados;

XXI.- Ofrecer en venta o poner en circulacion productos a los que se aplica una marca registrada,
después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente ésta;

XXII.- Usar sin autorizacién o licencia correspondiente una denominacion de origen;

XXIll.- Reproducir un esquema de trazado protegido, sin la autorizacion del titular del registro, en
su totalidad o cualquier parte que se considere original por si sola, por incorporacién en un
circuito integrado o en otra forma;

XXIV. Importar, vender o distribuir en contravencion a lo previsto en esta Ley, sin la autorizacion
del titular del registro, en cualquier forma para fines comerciales:

a) Un esquema de trazado protegido;

b) Un circuito integrado en el que esté incorporado un esquema de trazado protegido, o

¢) Un bien que incorpore un circuito integrado que a su vez incorpore un esquema de trazado
protegido reproducido ilicitamente;

XXV. No proporcionar al franquiciatario la informacién, a que se refiere el articulo 142 de esta
Ley, siempre y cuando haya transcurrido el plazo para ello y haya sido requerida;

XXVI.- Usar la combinacion de signos distintivos, elementos operativos y de imagen, que
permitan identificar productos o servicios iguales o similares en grado de confusién a otros
protegidos por esta Ley y que por su uso causen o induzcan al publico a confusion, error o
engafio, por hacer creer o suponer la existencia de una relacién entre el titular de los derechos
protegidos y el usuario no autorizado. El uso de tales elementos operativos y de imagen en la
forma indicada constituye competencia desleal en los términos de la fraccion | de este mismo
articulo;

XXVII. Cuando el titular de una patente o su licenciatario, usuario o distribuidor, inicie
procedimientos de infraccién en contra de uno o mas terceros, una vez que el Instituto haya
determinado, en un procedimiento administrativo anterior que haya causado ejecutoria, la
inexistencia de la misma infraccion;

XXVIII. Impedir el acceso al personal comisionado para practicar visitas de inspeccién, en
términos de lo establecido en el articulo 206 de esta Ley;

XXIX. No proporcionar informacién, sin causa justificada, y datos al Instituto cuando los requiera
en ejercicio de la atribucion prevista en la fraccion | del articulo 203, y

XXX. Las demas violaciones a las disposiciones de esta Ley que no constituyan delitos.
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3.2.5

como multas, clausuras de establecimientos y hasta arrestos administrativos.
Asimismo, define los casos en los que aplica el pago de dafos y perjuicios que

genero la conducta infractora al propietario de un derecho industrial®*.

Por su parte, en el Titulo Séptimo Capitulo Il se definen los delitos
relacionados en materia de propiedad industrial, siendo el de mayor relevancia
por el sentido de esta investigacion lo mencionado en el articulo 223 fraccion lll,
que al texto dice:

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 de cualquier forma, a sabiendas,

materias primas o insumos destinados a la producciéon de objetos
gue ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esta Ley.

La comisiéon de este delito es penada con la imposicion de tres a diez
afos de prisidbn y multa de dos mil a veinte mil dias de salario minimo general
vigente en el Distrito Federal, de acuerdo a lo establecido en el articulo 224 de la
Ley de Propiedad Industrial.

Caddigo Penal Federal

Con fundamento en el articulo 227 de la Ley de Propiedad Industrial, se
faculta a los tribunales de la Federacion para resolver los delitos de propiedad

industrial como lo establece el Titulo Séptimo Capitulo Ill, denominado Delitos.

De igual forma, la autoridad judicial cuenta con las facultades para

adoptar medidas que establezca la Ley de Propiedad Industrial, asi como de

84

Ley de la Propiedad Industrial, articulos 213 al 222.
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aquellos que se establecen en tratados internacionales de los que México es

parte.

Siendo el objeto de esta investigacion, la proteccion de la propiedad
industrial en la comercializacion internacional, resulta indispensable abordar lo
que es considerado como delito en la materia, de acuerdo a la legislacion
nacional. Por tanto, es preciso abordar el Codigo Fiscal de la Federacion, ya que

en ciertos casos puede estar vinculado con violaciones a la propiedad industrial.

Esto surge del contenido del articulo 92 del Cdédigo Fiscal de la
Federacion, el cual hace referencia a cdmo se procederd penalmente por los
delitos fiscales, siendo necesario que previamente la Secretaria de Hacienda y
Crédito Publico haya declarado que el Fisco Federal ha sufrido o pudo sufrir

perjuicio a causa de contrabando.

El Cddigo Fiscal establece las infracciones y las sanciones aplicables a

aquellas conductas que encajen en los supuestos de contrabando®.

Resulta relevante para la investigacion que nos ocupa, retomar con
detenimiento el tratamiento que recibiran los delitos especiales relacionados con

la Propiedad Industrial.

3.3 Regulacion en Materia de Pl en México de acuerd o0 ala OMPI

La OMPI tiene el registro de la existencia de los siguientes ordenamientos
juridicos que regulan o tienen relacion de alguna manera con los temas de

propiedad industrial, a mayor abundamiento se enlistan a continuacion®.

85
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Articulos 102 al 107 del Cédigo Fiscal de la Federacion.
Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual.
http://www.wipo.int/wipolex/es/profile.jsp?code=MX
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3.3.1 Leyes, Normas y Reglamentos

En este sentido, el orden juridico aplicable a la tematica de propiedad
intelectual en México de la cual tiene en sus registros la OMPI, se encuentran los

siguientes:

«  Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos
+ Ley Federal del Derecho de Autor

+ Ley de la Propiedad Industrial

+ Ley Federal de Variedades Vegetales

« Ley General de Educacion

+ Ley Federal de Procedimiento Administrativo
+ Ley Federal sobre Metrologia y Normalizacién
+ Ley Orgénica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia
« Codigo Federal de Procedimientos Penales

« Cadigo Penal Federal

+ Codigo de Comercio

+ Ley de Ciencia y Tecnologia

+ Ley Aduanera

« Cadigo Civil Federal

+ Ley de Inversion Extranjera

+ Ley Federal de Competencia Econdmica

+ Ley de Premios, Estimulos y Recompensas Civiles
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Caodigo Federal de Procedimientos Civiles
Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial

Acuerdo por el que se da a conocer la tarifa por los servicios que

presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
Ley General de Derechos Linguisticos de los Pueblos Indigenas
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusion

Acuerdo que establece las Reglas para la Presentacion de Solicitudes

ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

Ley Federal de la Cinematografia

Ley General de Equilibrio Ecoldgico y de Proteccidén al Ambiente
Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales

Acuerdo por el que se determinan la Organizacion, Funciones y
Circunscripcion Territorial de las Oficinas Regionales del Instituto

Mexicano de la Propiedad Industrial

Ley General de Bibliotecas

Ley Federal de Radio y Television

Ley de Fomento para la Lectura y el Libro

Ley Federal de Produccion, Certificacion y Comercio de Semillas

Ley para el Uso y Proteccion de la Denominacion y del Emblema de la
Cruz Roja

Acuerdo que Delega Facultades a los Directores Generales Adjuntos,
Directores Divisionales, Titulares de las Oficinas Regionales,
Subdirectores Divisionales, Coordinadores Departamentales y otros

subalternos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

Estatuto Organico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
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Ley Federal del Trabajo

Acuerdo por el que se dan a conocer las Disposiciones Relativas a la
Integracion, Funcionamiento y Actualizacién del Listado a que se
refiere el Articulo 47-Bis del Reglamento de la Ley de Propiedad
Industrial, asi como el Formato de consulta sobre Patentes de
Medicamentos Alopaticos COFEPRIS (Comision Federal para la

Proteccion contra Riesgos Sanitarios) — IMPI.
Reglamento de la Ley Federal de Derecho de Autor

Acuerdo por el que se establecen Reglas y Criterios para la
Resolucion de Diversos Tramites antes el Instituto Mexicano de la

Propiedad Industrial

Acuerdo por el que se establecen los Plazos Maximos de Respuesta a

los Tramites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
NOM-126-SEMARNAT-2000

Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial

Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
Reglamento Interior del Instituto Nacional del Derecho de Autor

Acuerdo por el que se dan a conocer los Horarios de Trabajo del

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
Reglamento de la Ley Federal de Variedades Vegetales

Acuerdo por el que se da a conocer la Lista de Instituciones
Reconocidas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para

el Depdésito de Material Bioldgico

Decreto por el que se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad

Industrial
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3.3.2

Acuerdo por el que se crea la Comision Intersecretarial Para la
Proteccién, Vigilancia y Salvaguarda de los Derechos de Propiedad
Intelectual

Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueoldgicos, Artisticos e
Historicos

Ley que crea el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura

Ley Sobre Delitos de Imprenta

Por lo antes mencionado, se puede ver el interés que se tiene en dotar de

un vasto orden juridico a la propiedad intelectual en diversos ordenamientos en

los cuales puede estar inmerso el tema objeto de esta investigacion.

Denominaciones de Origen

En lo referente a las denominaciones de origen; México cuenta con

catorce Declaraciones Generales de Proteccién registradas ante la OMPI de los

siguientes productos:

“Arroz del Estado de Morelos”

"Chile Habanero de la Peninsula de Yucatan"
“Vainilla de Papantla”

"Café Chiapas"

"Charanda"

"Mango Ataulfo del Soconusco Chiapas”
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+  “Mezcal

« "Sotol"

« "Cafe Veracruz"

- "Ambar de Chiapas"

- "Bacanora"

+  “Olinal@”

+ "Talavera"

«  “Tequila”

Como Io menciona Forbes México, el otorgamiento de las
denominaciones de origen para estos productos emplea a mas de 250,000

familias mexicanas, lo cual representa un factor de desarrollo importante para

todos los estados que cuentan con un beneficio como este®’.

Asimismo, el sello de denominacion de origen dota de una ventaja
competitiva frente a otros productos similares, ya que cuentan con la garantia de

ser auténticos y cuentan con caracteristicas Unicas.

Las denominaciones de origen mexicanas son altamente conocidas y
demandas a nivel mundial; sin embargo, paises como Suiza, Estados Unidos o

la Unién Europea cuentan con alrededor de 700 y 6000 registros.

87

Forbes México http://www.forbes.com.mx/de-origen-mexicano/
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3.3.3 Adhesidén a Tratados

Como parte del proceso de integracion de México como un participante
activo en la proteccion de los derechos de propiedad intelectual, ha sido decision
del gobierno a través de sus diferentes mandatarios incorporarse y celebrar
diversos tratados encaminados al fortalecimiento de esta materia. A continuacion

se enlistan dichos tratados:

3.3.3.1 Tratados Regionales y Multilaterales Pertin  entes a la PI

Con la finalidad de fomentar la cooperacion regional y multilateral, México
se ha incorporado al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) con el objetivo de ser parte de

esta corriente global en pro de la proteccién de los derechos de PI.

Asimismo, se cuenta con la referencia historica de la Convencién General
Interamericana sobre Protecciéon Marcaria y Comercial, también conocida como
la Convencion de Washington, la cual fue firmada por todos los paises
panamericanos incluyendo a México en 1929; sin embargo, sélo fue ratificada
por Colombia, Cuba, Estados Unidos, Guatemala, Haiti, Honduras, Nicaragua,
Panama, Paraguay y Peru. La importancia de esta Convencion radica en sus
aportaciones en cuanto a la proteccion marcaria y comercial y la represion de la

competencia desleal y las falsas indicaciones geograficasss.

88

Propiedad Industrial: Documento Informativo
http://www10.iadb.org/intal/intalcdi/Derecho_Integracion/documentos/009-Documentacion_06.pdf
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3.3.3.2 Tratados Bilaterales Pertinentes a la Pl

En lo que respecta a las relaciones bilaterales, México ha celebrado
acuerdos con otros Estados con el fin de fomentar el intercambio comercial entre
ellos; sin embargo, como parte de los temas contemplados en dichos acuerdos
se incluye la proteccion a los derechos de propiedad intelectual por la relevancia

gue tiene en el comercio exterior.

Como se pudo observar a lo largo de este capitulo, la legislacion en
materia de Pl es vasta y extensa en contenidos, los cuales deben de ser
observados para el cumplimiento de las obligaciones que México adquiere a
través de los compromisos internacionales que buscan dotar de una proteccién a
aguellas personas que invierten tiempo y capital en la actividad inventiva; esto,
por la gran importancia que ha adquirido la propiedad intelectual en la
comercializacion internacional y la relevancia que ésta adquiere en

negociaciones de TLC’s.

Sin embargo, también se pudo detectar que pese a esto, no existe
informacion actualizada por parte de diferentes entidades gubernamentales
sobre la aplicabilidad de estos ordenamientos, lo cual resulta de poca utilidad
para las personas que se interesan en tener acceso a las medidas
implementadas por el gobierno y que en consecuencia, esta falta de difusién o

desconocimiento de su existencia complica su aprovechamiento.

De ello, la importancia de concientizar a los consumidores y productores
sobre la gran relevancia que tiene por su impacto en la economia, y por
consecuencia, en el desarrollo del pais el implementar mecanismos y medios

gue les muestren las ventajas de este amplio abanico legislativo.
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CAPITULO CUARTO

RETOS EN MATERIA ADUANERA EN MEXICO,
RELACIONADOS CON LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

En toda sociedad civilizada el derecho de
propiedad debe ser cuidadosamente protegido;
normalmente, y en la gran mayoria de los casos, los
derechos humanos y los derechos de propiedad son

fundamentales.

Theodore Roosevelt
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CAPITULO CUARTO

Retos en Materia Aduanera en México, Relacionados ¢ on la Propiedad Industrial

4.1

(Panorama Actual)

SUMARIO. 4.1. México en la Escena Internacional 4.1.1. Influencia del Acuerdo sobre los Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) en México 4.1.2. La Regulacion
en Materia Comercial México y el Mundo 4.1.2.1. Tratados de Libre Comercio celebrados por México
4.1.2.2. Alianza para la Prosperidad y Seguridad de América del Norte (ASPAN) 4.1.2.3. Acuerdo Comercial
contra la Falsificacién 4.1.3. Regulacion en Materia Comercial a Nivel Nacional 4.1.3.1. Plan Nacional de
Desarrollo 4.1.3.2. Pacto por México 4.1.3.3. Acuerdo Nacional Contra la Pirateria 4.1.3.4. Ley Aduanera
4.1.3.5. Reglas Generales de Comercio Exterior 4.1.3.6. Ley de Comercio Exterior y su Reglamento 4.1.3.7.
Ley del Servicio de Administracion Tributaria (SAT) 4.2. Base de datos marcaria en coordinacion Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPIl) — Administracién General de Adunas (AGA) 4.3. Paridad de
fracciones arancelarias con la clasificacion de Niza 4.4. Pl como una regulacion no arancelaria

El gobierno mexicano ha alcanzado avances importantes en cuanto a la
proteccion de la propiedad intelectual; no obstante lo anterior, los retos a
los que se enfrenta tanto en el mercado interno como hacia el exterior
exigen cambios para hacer frente a las areas de oportunidad que aun

prevalecen.

México en la Escena Internacional

Se puede tomar como referencia de la apertura de México en el escenario
del comercio internacional la celebracién del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte, en el cual entre otras cosas se le dio un gran peso durante
las negociaciones a los temas relacionados con propiedad intelectual; siendo
una condicion para la celebracion de este acuerdo la inclusion e implementacion
por parte de México de regulacién efectiva para la protecciéon en estos temas,
esto por la gran brecha que existia en la materia, frente a los paises

norteamericanos.
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41.1

Influencia del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad

Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) en Meéxico

La propiedad intelectual representa un porcentaje muy importante de
exportaciones para los paises desarrollados, o que contrasta con los paises en
las primeras etapas de desarrollo como en el caso de México donde los
volimenes de exportacion son mucho menores por el hecho de su bajo
desarrollo tecnoldgico, lo que lo convierte en consumidor de este tipo de
tecnologia generada por los paises industrializados.

La propiedad intelectual es actualmente una de las constantes que
reiteradamente se invocan como presupuesto de cualquier relacién
comercial internacional. Esta invocacion es valida no sélo por lo que
hace a los tradicionales ambitos de proteccién concentrados en las
patentes y las marcas, sino que incluye nuevos campos que

demandan el mayor conocimiento que la ley pueda brindar en la
forma de derechos de connotacion exclusiva®.

La variabilidad que existe en los derechos que protegen la propiedad
industrial en distintos paises del mundo es un factor que fue adquiriendo
importancia en el comercio por la tension que generaba el grado de proteccion y

su observancia.

Fue durante la Ronda de Uruguay ®° que los paises en desarrollo
mostraron una actitud de resistencia para incluir en las negociaciones
multilaterales derechos a la propiedad intelectual; sin embargo, tras las

presiones de Estados Unidos de represalias bajo el articulo 301 de su Ley de

89
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Pérez Miranda, Rafael, Propiedad industrial y competencia en México, Ed. Porria, México, 1994.
Péag. 45

La Ronda Uruguay hace referencia a la octava reunién entre paises con el fin de negociar la
politica de aranceles y la liberalizacion de mercados a nivel mundial, que se abrié en Punta del
Este (Uruguay) en 1986 y concluy6 en Marrakech (Marruecos) el 15 de diciembre de 1993.

Dos puntos importantes de la negociacion fueron la apertura del mercado monetario y la mayor
proteccion de la propiedad intelectual.
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Comercio®® estos paises terminaron por aceptar e integrar a los acuerdos de la
Organizacién Mundial del Comercio (OMC) el Acuerdo sobre los Aspectos de los

Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (TRIPS).

La aprobacion del ADPIC en el area de América Latina y el Caribe se llevo
a cabo de forma bastante rapida. En 1997, un total de 32 paises ya lo habian

firmado y ratificado, como es el caso de México.

La adhesion a este tratado trajo como consecuencia que estos paises se
comenzaran integrar a los demas tratados multilaterales de propiedad
intelectual, como todos aquellos descritos en el Capitulo Segundo. En el
siguiente cuadro se puede apreciar como gran parte de los acuerdos suscritos
por parte de México se celebraron después de 1994, como consecuencia de la
ya mencionada apertura al exterior y a los compromisos adquiridos tras la
adhesion al ADPIC.

Cuadro 4
Tratados en materia de propiedad intelectual suscri ~ tos por México

Pais Tratados de propiedad| Convenios de | Convenios de Total Tratados suscritos
intelectual registro clasificacién después de 1994
México 10 3 4 17 10

Fuente: Diaz, Alvaro. América Latina y el Caribe: La propiedad intelectual después de los tratados de libre comercio.
CEPAL. 2008

A raiz de la firma del ADPIC, trajo como consecuencias reformas a la
legislacion de propiedad intelectual para garantizar el cumplimiento de dicho

acuerdo con puntos como el reconocimiento de una proteccion por 20 afios

91

Section 301 of the Trade Act of 1974 provides the United States with the authority to enforce
trade agreements, resolve trade disputes, and open foreign markets to U.S. goods and services.
It is the principal statutory authority under which the United States may impose trade sanctions on
foreign countries that either violate trade agreements or engage in other unfair trade practices.
When negotiations to remove the offending trade practice fail, the United States may take action
to raise import duties on the foreign country's products as a means to rebalance lost concessions.
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contados a partir de la fecha en que se presenta la solicitud de una patente, el
concepto de trato nacional, patentes de productos farmacéuticos, asi como

facilitar las patentes de segundo uso®.

4.1.2 La Regulacién en Materia Comercial Méxicoy e | Mundo

México emprendié modificaciones en su legislacion en materia de
propiedad intelectual en temas como la duracién de los derechos de explotacion
y la promocién del uso a nivel nacional de las invenciones; esto en funcion de la
necesidad y el continuo avance tecnoldgico que fue un aliciente para mejorar el
sistema de proteccion, ya que si no es adecuadamente salvaguardada las
empresas mexicanas no le asignaran el valor que posee, asi como sus efectos
en la competitividad en el escenario internacional®.

El presente trabajo se fundamenta en la proteccion de los derechos de
propiedad industrial en el ambito del comercio internacional, estableciendo que
actualmente el problema de la pirateria afecta entre otros factores la innovacion
y el crecimiento econdmico, por lo que no solo debe combatirse en México, sino

a nivel mundial.

El combate a esta practica ha sido tema de discusion en gran parte de las
economias globales y se ha incluido en diversos acuerdos multilaterales, con la
finalidad de que cada uno de los Estados defina las directrices que deben seguir
sus legislaciones nacionales. A propdsito de esto, se mencionan aquellos
acuerdos firmados por México que tienen influencia en las modificaciones de la
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Diaz, Alvaro. América Latina y el Caribe: La propiedad intelectual después de los tratados de
libre comercio. CEPAL, 2008. Pags. 76-78

Vargas C., Beatriz, Garcia S., Arturo, Mora B., Angel. La relacién entre Propiedad Intelectual y
Comercio Internacional. Aspectos relevantes de la implementacién del acuerdo sobre ADPIC en
el comercio internacional de México. Centro Argentino de Estudios Internacionales.
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legislacion mexicana para el correcto funcionamiento de su sistema aduanal en
el control tanto del acceso como de la salida de las mercancias que pueden

verse afectadas por violaciones de derechos de propiedad intelectual.

4.1.2.1 Tratados de Libre Comercio celebrados por M  éxico

Desde 1986 con la incorporacion de México al GATT (Acuerdo General
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio) y posteriormente en 1994 con la firma
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre nuestro pais con
Estados Unidos y Canada, se conoce como el florecimiento de la apertura
comercial de Meéxico en el escenario internacional destacando aquellos
compromisos internacionales vinculados con la Propiedad Industrial y la materia

Aduanera debido al comercio exterior.

Hasta lo que va de 2015, estos son los acuerdos que ha suscrito con
diversas economias mundiales y que contemplan un capitulo de Propiedad
Intelectual.
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Cuadro 5
Cronograma de los TLCs celebrados por México

e P'A.mm> 2014

ne FEm.’I> 2012

neum> ikl

ncunumm> S

TLC GUATEMALA, HONDURAS Y EL sn.um>

2001
ncmc>
ne ma>
2000
TLCUNION mm>

TLCCH ||.E> 1009

ne mamsua> 1998

ncmmnm>
1995
ncmmm>
TLCESTADOS UNIDOS Y camml> 1994
GATT 1986
Fuente: Proméxico http://www.promexico.gob.mx/comercio/mexico-y-sus-tratados-de-libre-comercio-con-otros-

paises.html
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A continuacion se presenta un cuadro en el que se especifican los puntos
abordados sobre propiedad intelectual dentro de cada uno de los Tratados que

México ha celebrado.

Cuadro 6
TLCs de México y sus apartados de Pl

PATENTES MODELOS DE UTILDAD DISENOS INDUSTRIALES SECRETOS INDUSTRIALES MARCAS DENOMINACION DE ORIGEN
TLCAN ART. 1709 N/A ART. 1713 ART. 1711 ART. 1708 ART. 1712
BOLIVIA ART. 16-29 A 16-35 |ART. 16-36 ART. 16-26 A 16-28 ART. 16-37 A 16-38 ART. 16-15 A 16-24 |ART. 16-25
CHILE N/A N/A N/A N/A ART. 15-15 A 15-23 |ART. 15-24
COSTARICA N/A N/A N/A ART. 14-19 ART. 14-09 A 14-17 |ART. 14-18
ISRAEL N/A N/A N/A N/A N/A Anexo 2-05
NICARAGUA N/A N/A N/A ART. 17-18 ART. 17-09 A 17-16 |ART. 17-17
G3 N/A N/A N/A ART. 18- 17A 18-22 ART. 18-08 A 18-15 |ART. 18-16
UNION EUROPEA
TRIANGULO DEL NORTE ART. 16-25 A 16-32 |ART. 16-33 ART. 16-34 A 16-35 ART. 16-36 A 16-37 ART. 16-16 A 16-24 |ART. 16-38
ESTADOS ASOCIACION EUROPEA
URUGUAY ART. 15-23 A 15-29 |ART. 15-30 ART. 15-31 A 15-33 ART. 15-35 ART. 15-14 A 15-21 |ART. 15-22
PERU N/A N/A N/A N/A N/A ART.5.1-5.2
PANAMA N/A N/A N/A N/A ART. 15.4 ART. 15.5-15.7

Fuente : http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/

Como puede observarse, el tema de proteccibn a marcas, secretos
industriales y denominaciones de origen son los puntos medulares en gran parte
de los tratados; mientras que solamente algunos de ellos consideran la
proteccidén a patentes, modelos de utilidad y disefios industriales. Es importante
resaltar que nombres y avisos comerciales no estan contemplados en ningun

tratado.

De igual forma, resulta significativo enfatizar que los tratados con la Unién
Europea y con la Asociacion Europea de Libre Comercio no contemplan
puntualmente cada uno de los tipos de propiedad intelectual; sin embargo, a lo
largo de los capitulos de este tema se estipula el compromiso de las partes por

adherirse a los tratados multilaterales especializados administrados por la OMPI.

Entre lo més sobresaliente en ambos tratados, se encuentra la creacion
de un mecanismo de consulta y el respeto a los convenios multilaterales que han

firmado los paises miembros. Sin embargo, cada pais mantiene la facultad de
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proteger los derechos de propiedad intelectual de manera soberana y siendo de

observancia el principio de Trato Nacional para su cumplimiento.

Algunos de los Tratados de Libre Comercio firmados por México hacen
referencia dentro de su estructura a temas relacionados con la Propiedad

Intelectual en las fronteras:

e Chile. Art. 15 - 36. Suspension del despacho de aduana por las
autoridades aduaneras.

 Colombia (Antes G3). Art. 18 - 32. Defensa de los derechos de
Propiedad Intelectual en frontera.

* Nicaragua. Art 17 - 30. Defensa de los derechos de Propiedad
Intelectual en frontera.

» Estados Unidos y Canada. Art. 1718 Defensa de los derechos de
Propiedad Intelectual en frontera.

* Bolivia. Art. 16 - 43. Defensa de los derechos de Propiedad Intelectual
en frontera.

 Guatemala, Honduras, El Salvador. Art. 16 - 49 Suspension del
despacho de aduana por las autoridades aduaneras.

e Uruguay. Art. 15-47 Suspension del despacho de aduana por las

autoridades aduaneras.

4.1.2.2 Tratado de Libre Comercio entre Turquiay M  éxico

En diciembre de 2013, los presidentes de México y Turquia acordaron
iniciar negociaciones para suscribir un tratado de libre comercio entre ambas
naciones. Este tratado busca generar mayores negocios y cadenas de valor del
Atlantico, ademas de asegurar el acceso de productos mexicanos a Europa del
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Este, Medio Oriente, Norte de Africa y Eurasia. Entre los principales promotores
para alcanzar el tratado por el lado mexicano se encuentran los costos laborales
competitivos, las facilidades de apertura de negocio y la amplia red de tratados
con los que ya se cuenta; por el lado turco se tiene un amplio mercado interno,
transparencia gubernamental, un desarrollado sector financiero, una amplia red
de proveedores y un buen control para la distribucién internacional®.

Hasta 2015, se han celebrado cinco rondas de negociacion entre ambos
paises. Durante todas ellas ha sido reiterativa la discusion sobre los obstaculos

técnicos al comercio, Propiedad Intelectual, politica de competencia, entre otros.

En julio de 2015 se llevé a cabo la mas reciente y ambos paises pactaron

que las negociaciones concluyan en noviembre del presente afio®.

4.1.2.3 Acuerdo Estratégico Trans-Pacifico de Asoci  acion Econémica, (TPP)

El TPP es una propuesta multilateral en la region del Asia-Pacifico, que
tiene como base el Acuerdo P4%, la cual pretende ser un acuerdo inclusivo y de
alta calidad que siente las bases para el crecimiento econémico, el desarrollo y
la generacion de empleo para los paises miembros, y que sea la base de un
futuro Acuerdo de Libre Comercio del Asia-Pacifico. Los paises miembros son
los siguientes: Brunei Darussalam, Chile, Nueva Zelandia, Singapur, Estados

Unidos, Australia, Peru, Vietham, Malasia, México, Canada y Japon.
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¢, Qué es lo que se espera del TLC entre México y Turquia? http://elsemanario.com/63912/que-
es-lo-que-se-espera-del-tlc-entre-mexico-y-turquia/

Concluye quinta ronda de negociacién del TLC México-Turquia
http://www.igomla.com/ver_noticia.php?id=65

Primer acuerdo plurilateral de Asia, el Pacifico y Latinoamérica, de estrategia y asociacion
econdmica entre Chile, Brunei, Singapur y Nueva Zelanda.
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El capitulo de Propiedad Intelectual del TPP es uno de los mas amplios
de este proyecto y contempla disposiciones relativas a cooperacién, marcas,
indicaciones geograficas, patentes, derecho de autor y derechos conexos,
disefos industriales, observancia (civil, penal y medidas en frontera) y limitacion
de las responsabilidades de los proveedores de servicios de Internet®’.

El TPP plantea varias reformas fundadas en el ACTA, el cual se detallara
posteriormente, y el Acta de Cese a la Pirateria en Linea® (Stop Online Piracy
Act, SOPA)®. En relacién a las medidas en frontera, este Acuerdo busca otorgar
facultades a las autoridades para proceder de oficio e incautar productos que
presuntamente infringen los derechos de propiedad intelectual. La vigencia de
estas medidas seré por al menos de un afio®.

La dltima ronda de negociacion del TPP se llevé a cabo del 24 al 27 de
julio de 2015 en Hawai, Estados Unidos; sin embargo, aun no ha logrado

alcanzar un consenso entre los miembros®®®,

4.1.2.4 Alianza para la Prosperidad y Seguridad de  América del Norte, (ASPAN)

2005

La ASPAN se define como un proceso trilateral, permanente establecido
entre Estados Unidos, México y Canada que desde 2005 busca “construir

nuevos espacios de cooperacion a efecto de dotar de mayor seguridad a
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http://www.economia.gob.mx/eventos-noticias/informacion-relevante/9839-boletin122-13
También conocida como Ley SOPA, fue un proyecto de ley presentado en la Camara de
Representantes de Estados Unidos el 26 de octubre de 2011 y tiene como finalidad expandir las
capacidades de la ley estadounidense para combatir el trafico de contenidos con derechos de
autor y bienes falsificados a través de Internet.

De la Mora, Luz Maria (2013) México en el Acuerdo Estratégico Trans-Pacifico de Asociacion
Econdmica. CIDE, México
https://www.derechosdigitales.org/7987/el-tpp-incrementara-las-barreras-para-el-acceso-bienes/
Ronda de negociacion del TPP culmina sin lograr acuerdo, International Centre for Trade and
Sustainable Development http://www.ictsd.org/bridges-news/puentes/news/ronda-de-
negociaci%C3%B3n-del-tpp-culmina-sin-lograr-acuerdo
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nuestras sociedades, hacer a nuestras empresas mas competitivas y a nuestras

economias mas soélidas™.

Esta Alianza estd compuesta de dos agendas, la primera en relacion a
temas de seguridad y la segunda sobre aspectos de prosperidad para los
ciudadanos de los tres paises. La agenda de prosperidad incluye un plan de
accion en materia de Propiedad Intelectual y, por su parte, la agenda de

seguridad contiene retos relacionados con la agilizacion fronteriza'®.
El plan de accion definido en cuestion de propiedad intelectual incluye:

« Deteccion y detencién de productos falsificados y piratas, a través del
fortalecimiento de mecanismos que permitan hacer mas eficiente esta
actividad, incluyendo reformas legislativas.

« Concientizacion publica a través de campafias y educacion a todos
los niveles.

 Medicion del problema, establecer mecanismos constantes de

medicién para asi poder determinar las futuras acciones a seguir'®.

En el aflo 2005, se defini6 que dentro del siguiente afio se deberia
trabajar en el desarrollo de una estrategia coordinada para combatir la pirateria y
las imitaciones de productos originales. Para el 2008, los gobiernos de los tres
paises acordaron fortalecer los protocolos de cooperacion y establecer nuevos
mecanismos que permitan mejorar la seguridad de las fronteras comunes y

facilitar el flujo legitimo de mercancias en la region.

Los tres paises integrantes de la Alianza para la Seguridad y la
Prosperidad de América del Norte (ASPAN) resolvieron también, en materia de
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http://www.economia.gob.mx/work/snci/negociaciones/tican/pdfs/tican_que_sigue.pdf

Trejo Garcia, Elma del Carmen Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte.
Céamara de Diputados, México, 2006. Pag. 11

Gonzaélez Franco, Mariano. Los retos de la propiedad intelectual en Materia Aduanera. Pag. 422
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competitividad, continuar con la implementacion de la estrategia para combatir la
pirateria y la falsificacion.

4.1.2.5 Acuerdo Comercial contra la Falsificacion ~ 1°°, 2012.

El Acuerdo Comercial contra la Falsificacion (ACTA) surgié en Japon, con
la idea de proponer la creaciébn de un nuevo tratado internacional para la
observancia de los derechos de Propiedad Intelectual; por ello, su propésito es
establecer nuevos y mas estrictos estandares de proteccion en la materia.

El ACTA se considera como un acuerdo comercial que busca proteger los
derechos de propiedad intelectual mediante el establecimiento de politicas entre
Estados en materia de colaboracién, con el objetivo de detener el comercio ilegal
de pirateria y bienes apdcrifos. Para su creacion, se tomaron en cuenta diversos
documentos multilaterales en la materia, como es el caso de ADPIC, el Tratado
sobre Derechos de Autor y el Tratado sobre Interpretacion o Ejecucion y

Fonogramas, ambos de la OMPI.

En el texto de este acuerdo, destacan temas en diversas esferas como es
la observancia en materia penal y civil, medidas en frontera, pirateria de discos

opticos y distribucion via internet e informacion tecnolégica.
El ACTA se apoya en tres pilares:

» Cooperacion internacional, mediante el intercambio de informacion
entre autoridades.
» Practicas de coercibilidad, encaminadas a una proteccion de la

propiedad intelectual entre titulares de derechos y socios comerciales.

105 El Acuerdo Comercial contra la Falsificacion es conocido también, por sus siglas en inglés ACTA

(Anti-Counterfeiting Trade Agreement).
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» Aplicacion de acciones correctivas eficaces, pudiendo ser en areas

como civil, penal, medidas en frontera, entre otras.

De acuerdo a la Subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaria de
Economia, para México esta iniciativa busca atraer nuevas inversiones, asegurar
las fuentes de trabajo ya existentes e incrementar la creacion de empleos
formales, asi como fomentar la creatividad, la innovacion y la competitividad de
las empresas nacionales. Por ello, diversas dependencias han colaborado por
parte del gobierno para la negociacién de dicho Acuerdo, como es el caso de la
Secretaria de Economia (SE), la Secretaria de Comunicaciones y Transportes

106 "|a Procuraduria

(SCT), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)
General de la Republica (PGR), el Servicio de Administracion Tributaria (SAT), el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y el Instituto Nacional del

Derecho de Autor (INDAUTOR).

Tras la participacion del gobierno mexicano en las once rondas de
negociacion del ACTA vy la realizacion de diversos trabajos de analisis sobre su
impacto a nivel nacional, fue firmado en representacion del gobierno de México,
por el embajador en Japon, Claude Heller, el 11 de julio de 2012. Sin embargo,
el 25 de julio de ese mismo afio, el Congreso de la Unién rechazé la firma bajo el
argumento de violaciones a lo establecido en la Ley sobre Aprobacion de
Tratados Internacionales en Materia Econdmica, aunado a las conclusiones
hechas por el Senado de la Republica al determinar que es un instrumento que

puede violar el orden constitucional mexicano.

Hasta la fecha en que esta investigacion se desarrollo, la ratificacion por
parte del gobierno mexicano continda pendiente, asi como la de Estados Unidos,
Canada, Australia, Marruecos, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Singapur y
diversos paises de la Union Europea. Cabe sefialar que el Unico pais que lo ha

ratificado es Japon.

106

Conocido hasta 2013 como la Comisién Federal de Telecomunicaciones (COFETEL)
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4.1.3

Regulacién en materia comercial a nivel nacio  nal

A pesar de los esfuerzos de las autoridades aduaneras en México para
colaborar en el combate al contrabando, la pirateria y en la proteccion de los
derechos de propiedad intelectual, resulta ser una labor complicada ya que
carecen de facultades expresas para atacar estos problemas. Sin embargo,
resulta de vital importancia la participacion de las aduanas para llevar a buen

término los esfuerzos del gobierno para combatir esta problemética.

Debido a que el comercio exterior representa una fuente importante de
recursos econdémicos, empleos y oportunidad para acceder a una mejor calidad
de vida para los mexicanos. Es por ello que el gobierno ha venido intensificando

Su participacién en esta materia.

4.1.3.1 Plan Nacional de Desatrrollo, (2013-2018)

El Gobierno Federal, dentro del Plan Nacional de Desarrollo (2013-2018),
hace hincapié en la importancia que tiene para el pais orientar politicas y
programas para que de manera directa o indirecta ayuden a un eficaz control de

los temas relacionados con la Propiedad Intelectual.

Un ejemplo de esto, es lo que se menciona en el apartado V. México con
Responsabilidad Global, en el cual se menciona que se busca promover el valor
de México en el mundo mediante la difusibn econdmica a través de acciones
como la promocion del comercio, tema estrechamente relacionado con el objeto

de esta investigacion'®’,
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Plan Nacional de Desarrollo (2013-2018), Pag. 92
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Asimismo, se busca consolidar a México como lider de la region y
referente a escala global, y en este orden de ideas resulta de gran importancia
las posibles reformas que se realicen con el objetivo de tener un mayor control
en las aduanas al buscar proteger los intereses de empresarios e inversionistas
en temas relativos a la Propiedad Intelectual, mediante el establecimiento de
reglas claras, y mecanismos eficientes que ayuden a la defensa de sus intereses

comerciales.

También, se busca impulsar de manera prioritaria temas estratégicos de
beneficios globales y compatibles con el interés nacional, al reforzar la
participacion de Meéxico ante foros y organismos comerciales de Propiedad
Intelectual; asi como, fortalecer la cooperacién con otras oficinas de propiedad
industrial 'y mantener la asistencia técnica a paises de economias

emergentes'®.

Por primera vez el tema de propiedad industrial es incluido en el Plan
Nacional de Desarrollo, no soélo por estar relacionado con el combate a la
pirateria. Ademas, como se presenta a continuacion, el Pacto por México incluye
incrementar significativamente el numero de patentes al fortalecer a

investigadores y centros dedicados a la ciencia, la tecnologia y la innovacién®®.

4.1.3.2 Pacto por México, 2012

El Pacto por México es un acuerdo politico nacional firmado el 2 de
diciembre de 2012 por el Presidente Enrique Pefia Nieto y los presidentes de los

108
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Ibid, Pag. 100

Presentaron universidades, institutos, empresas e inventores 81 mil 7 33 solicitudes de
patente ante IMPI del 2009 a la fecha.
http://www.impi.gob.mx/QuienesSomos/COMUNICADOSPRENSA/IMPI_026_2014.pdf
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principales partidos politicos de México'®, con el objeto de profundizar el

proceso demaocratico.

En el documento que resume este acuerdo, en el punto 2.3 titulado
“Promover el desarrollo a través de la Ciencia, la Tecnologia y la Innovacion,” se
establece que en México es necesario sentar las bases para que no solamente
sea una potencia en el sector manufacturero, sino que también se convierta en
una economia basada en el conocimiento y para ello se debe impulsar y articular
sin precedente a la ciencia, la tecnologia y la innovacion, de acuerdo diferentes

objetivos, entre los cuales sobresale el siguiente:

 Aumentar el niumero de investigadores y de centros dedicados a la
ciencia, la tecnologia y la innovacion, con lo cual se pretende

incrementar significativamente el niamero de patentes***,

Al respecto de este compromiso, se espera que en el transcurso del
sexenio se implementen acciones concretas, y se dé a conocer cOmo y quiénes

seran los responsables de cumplirlas.

Respecto al tema de propiedad industrial en México, se tienen datos de
que en 2012 se promovio el registro de trece mil marcas y patentes de las cuales
aproximadamente el diez por ciento correspondié a registros nacionales™'?. Por
esta razon, lo que busca este compromiso del Pacto por México es incrementar
este porcentaje de participacion de nacionales, ya que se considera primordial
proteger esta actividad en México, con especial atencion en los centros de

educacion, como en empresas que son la fuente principal de estas creaciones.

110

111
112

Los partidos politicos signatarios del Pacto son: Partido Accién Nacional, Partido Revolucionario
Institucional, Partido de la Revolucibn Democratica. El Partido Verde Ecologista de México se
sumo como signatario del acuerdo el 28 de enero de 2013.

Compromiso 48 del Pacto por México.

10% de registro de patentes son nacionales en Sintesis VOX,
http://sintesis.mx/vox/nota.php?id=63465&plaza=puebla
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Los datos que reflejan las universidades tienen el mayor nimero de
registros de patente para proteccion de inventos e innovaciones, se reflejan en el
siguiente cuadro, en donde es posible apreciar las principales instituciones, asi

como las solicitudes ingresadas en el periodo de 2009 a mediados de 2014.

Cuadro 7
Participacion de las universidades en la actividad inventiva
Institucion Numero de solicitudes de 2009 a

mediados de 2014

e Instituto Tecnolégico y de Estudios 238
Superiores de Monterrey

» Universidad Nacional Auténoma de 233
México

« Benemérita Universidad Auténoma de 98
Puebla

« |nstituto Politécnico Nacional 3(2)

e Universidad Autbnoma de Nuevo Ledn

» Universidad Autbnoma Metropolitana 51

Fuente: http://www.impi.gob.mx/QuienesSomos/COMUNICADOSPRENSA/IMPI_026_2014.pdf

4.1.3.3 Acuerdo Nacional Contra la Pirateria, 2006

Como lo sefiala el Acuerdo Nacional Contra la Pirateria, desarrollado por

diversas entidades del Gobierno Federal Mexicano:

La actividad creativa se ha visto afectada por la pirateria,
entendiéndose como tal, de manera enunciativa y no limitativa, toda
aquella produccién, reproduccién, importacién, comercializacion,
almacenamiento, transportacion, venta, arrendamiento, distribucion
y puesta a disposicion de bienes o productos en contravencion a lo
previsto por la Ley Federal del Derecho de Autor y la Ley de la
Propiedad Industrial.
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Este término es utilizado frecuentemente por muchas personas; sin
embargo, es importante conocer claramente qué aspectos y elementos
intervienen en él para poder asi comprender mejor el impacto que tiene en la
sociedad, la economia de un pais y cdmo esto puede afectar en su desarrollo.
Por ello, el Gobierno Nacional puso en marcha el Acuerdo Nacional contra la
Pirateria, con la finalidad de combatir la ilegalidad en materia de derechos de
autor, derechos conexos y propiedad industrial; ademéas, de buscar la

recuperacion del mercado interno.

Como una consecuencia de los compromisos adquiridos por parte del
Estado Mexicano frente a la comunidad internacional, deben reflejarse en una
regulacién del comercio en materia de derechos de autor, derechos conexos y

propiedad industrial.

Por su parte, el Sector Publico ha decidido adquirir ciertos compromisos

los cuales se plasman en el antes mencionado Acuerdo, como son:

* Impulsar la participacion entre las dependencias que intervengan en el
combate de ilicitos en materia de propiedad intelectual, con el objetivo
de abatir la pirateria.

» Desarrollar tareas de inteligencia principalmente orientadas hacia el
ingreso de mercancias y equipos cuyo destino sea el mercado ilegal;
a las personas que se dediquen a la importacién de estos elementos
gue son insumos para el desarrollo de actividades ilicitas; fortalecer el
control del retorno de importaciones temporales con el objetivo de
controlar la permanencia ilegal de productos extranjeros en México.

* Mantener operativos en aduanas; crear un area de coordinacion entre
dependencias publicas involucradas en la lucha contra la pirateria;
endurecer las sanciones a los infractores en estricto apego a la ley;
integrar procesos administrativos como los procesos judiciales
relacionados con la pirateria; fiscalizar la importacion, ya sea de
materia prima, mercancia o equipos con los que se pueda abastecer

aquellos que participen en la pirateria.
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Sobre el marco juridico, este Acuerdo propone una reforma que ayude a
su perfeccionamiento para regular eficazmente los ilicitos cometidos en relacion
a la pirateria aplicando sanciones equivalentes a su gravedad. Ademas, se
propone crear una comisién que esté integrada por expertos tanto del derecho
de autor, los derechos conexos, la propiedad industrial y comercio, los cuales
elaboren recomendaciones sobre reformas necesarias a la legislacion y sus

reglamentos en los tres niveles de gobierno.

El Acuerdo Nacional Contra la Pirateria fue suscrito el 15 de junio de 2006

y publicado en el Diario Oficial de la Federacién el 6 de marzo de 2007.

4.1.3.4 Ley Aduanera

En lo referente a la Ley en materia aduanal, son unos pocos articulos que
contemplan de manera textual el tema de propiedad intelectual, esto sin tener en
cuenta el resto del articulado en el que se ven envueltos por ser sujetos de

operaciones de comercio exterior.

En este orden de ideas se abordan a continuacion aquellos articulos que

resultan preponderantes para el objeto de la presente investigacion:

ARTICULO 144. La Secretaria (Secretaria de Hacienda y Crédito
Publico) tendrd, ademas de las conferidas por el Cédigo Fiscal de la
Federacién y por otras leyes, las siguientes facultades:

(...) XXVIIl. Suspender la libre circulacién de las mercancias de
procedencia extranjera dentro del recinto fiscal, una vez activado el
mecanismo de seleccidn automatizado, previa resolucién que emita
la autoridad administrativa o judicial competente en materia de
propiedad intelectual, y ponerla de inmediato a su disposicién en el
lugar que las citadas autoridades sefialen. (...)
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4.1.3.5 Reglas Generales de Comercio Exterior

Este articulo habla de dos procedimientos mediante los cuales se faculta
a la Secretaria para detener el transito de mercancia de la cual exista la
posibilidad de que se trate de mercancia apocrifa o que carezca de los
documentos necesarios para su internacioén o extraccion del territorio nacional y
por lo cual, se pondra a disposicién de la autoridad especializada en la materia.

ARTICULO 148. Tratandose de mercancias de procedencia

extranjera objeto de una resolucion de suspension de libre

circulacion emitida por la autoridad administrativa o judicial

competente en materia de propiedad intelectual, las autoridades

aduaneras procederan a retener dichas mercancias y a ponerlas a

disposicién de la autoridad competente en el almacén que la
autoridad sefiale para tales efectos.

Este articulo es la base legal que dota a la autoridad aduanera para
retener y poner a disposicion en un lugar especifico aquellos productos sujetos
de una resolucion administrativa o judicial por alguna irregularidad de caracter de

propiedad intelectual.

Posteriormente, el articulo 149 sefiala las caracteristicas que debe
contener la resolucion emitida por la autoridad administrativa o judicial para

suspender la libre circulacién de las mercancias.

113

Las Reglas de Caracter General en Materia de Comercio Exterior son un
ordenamiento administrativo, publicado por la Secretaria de Hacienda y Creédito
Puablico, que agrupa las disposiciones aplicables a la operacion aduanera y de

comercio exterior.
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A partir del 08 de Abril de 2015, las antes denominadas Reglas de Caracter General en Materia
de Comercio Exterior, son definidas como Reglas Generales de Comercio Exterior.
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En este sentido se ha dado a conocer las siguientes Reglas para la

operaciéon aduanera y de comercio exterior relativas a la PI.

2.4.11. Deteccién de mercancia prohibida en los rec intos fiscales y
fiscalizados

Para los efectos de los articulos 3, 10 y 144, fracciones VIII, IX, XVI
y 156 de la Ley (Aduanera), cuando la autoridad aduanera al
practicar la inspeccion y vigilancia en el manejo, transporte o
tenencia de las mercancias en los recintos fiscales y fiscalizados,
detecte mercancias cuya importacion esté prohibida o que sean
objeto de ilicitos contemplados por leyes distintas de las fiscales,
debera hacerlo del conocimiento de las autoridades competentes a
efecto de que ejerzan sus atribuciones de manera coordinada.

Con esta regla, se establecen las bases para que la autoridad aduanera
se ponga en contacto, en este caso, con las autoridades en materia de
propiedad intelectual al detectarse una posible violacion a la ley que ellos estan

facultados para proteger, actuando de manera conjunta.

2.4.12. Conformacion de una base de datos automatiz ada con la
informacion que le proporcionen los titulares de la S marcas registradas en

México

Para los efectos de los articulos 144, fraccion XXVIII, 148 y 149 de
la Ley (Aduanera), la autoridad aduanera conformara una base de
datos automatizada con la informacion que le proporcionen los
titulares y/o representantes legales de las marcas registradas en
México, la cual sera validada por la autoridad competente, y servira
de apoyo para la identificacién de mercancias que ostenten marcas
registradas, a fin de detectar posibles irregularidades en materia de
propiedad intelectual.

La base de datos automatizada debera contener la siguiente
informacién, integrandose conforme a los lineamientos que para tal
efecto emita la Administracion General de Aduanas (AGA), los
cuales se dardn a conocer en la pagina electronica
www.sat.gob.mx, donde los interesados deberan actualizarla de
manera permanente:

l. Denominacion de la marca de que se trate.

. Nombre, domicilio, RFC, teléfono, correo electrénico del
titular; asi como del representante legal de la marca en México.

M. NUmero de registro de marca.
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V. Fraccion arancelaria.

V. Descripcion detallada de las mercancias, incluyendo
especificaciones, caracteristicas técnicas y demas datos que
permitan su identificacion.

V1. Vigencia del registro ante el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial.
VII. Nombre, razébn o denominacién social y RFC de los

importadores, licenciatarios y distribuidores autorizados, en su
caso.

VIIl.  Logotipo de la marca.

IX. Fotografias de las mercancias y, en su caso, disefio de su
envase y embalaje.

La informacion contenida en la base de datos automatizada, podra
ser considerada por la autoridad aduanera para detectar posibles
irregularidades en materia de propiedad intelectual, incluso en el
despacho aduanero de las mercancias, asi como durante el
ejercicio de las facultades de comprobacién, debiendo informar
inmediatamente a la autoridad competente dicha situacion, en
términos de lo dispuesto en la regla 2.4.11, para los efectos que
correspondan.

Los representantes legales de los titulares de marcas deberan
acreditar su personalidad juridica, conforme a los lineamientos que
para tal efecto emita la AGA.

Con esta herramienta se pretende facilitar a la autoridad aduanera

elementos que le ayuden a coadyuvar de una manera mas eficaz y apoyandose

de la tecnologia para mantener un control de aquellos que cuenten con

autorizacion para la importacion y exportacion de mercancia protegida por la Ley

de Propiedad Industrial. La misma, requiere de la participacion de la iniciativa

privada para alimentar esta base y asi eficientar su aplicacion con informacion

validada por la autoridad aduanera. Esta regla entré en vigor el 02 de enero de

2012.

3.1.34. Mercancias por las que se debe declarar la

relativa a la marca

Para los efectos de lo dispuesto en el articulo 36 de la Ley
(Aduanera), quienes introduzcan'** mercancias a territorio nacional
al amparo de los regimenes aduaneros de importaciéon definitiva,
importacién temporal y depésito fiscal que se clasifiquen en las

114

Importadores de Sectores Especificos, RCGMCE 1.3.3. XXXVI Ley Aduanera

informacion

No declarar la marca de los productos importados, es causal de suspensiéon en el Padrén de
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fracciones arancelarias contenidas en el Anexo 10, Apartado A,

Sector 9 y en el Anexo 3

115
0

, deberan declarar la informacién

relativa a la marca, para identificar la mercancia y distinguirla de

otras similares,

lo cual

debera

realizarse en el

blogue de

identificadores con la clave y complemento que corresponda
conforme al Apéndice 8 del Anexo 22.

Cuadro 8
Indicador MC
SUPUESTOS | COMPLEMENTO | COMPLEMENTO | COMPLE
CLAVE NIVEL DE 1 2 MENTO 3
APLICACION
MC- P MARCA 1Siel Se debera de No
MARCA NOMINATIV | importador es el | asentar el asentar
NOMINATIV A QUE titular de los numero de datos.
A IDENTIFICA | derechos registro otorgad | (Vacio).
EL marcarios y se | o por el IMPI
PRODUCTO | encuentra
registrada en el
IMPI
2 Siel No asentar No
importador datos. (Vacio). | asentar
cuenta con la datos.
licencia, (Vacio).
convenio
0 autorizacion
para el usoy
distribucién de
la marca.
3 Cuando la No asentar No
mercancia no datos. (Vacio). | asentar
ostente datos.
ninguna marca (Vacio).
nominativa.
4 Tratandose No asentar No
de datos. (Vacio). | asentar
importaciones datos.
en las cuales el (Vacio).
importador no
sea el titular, ni
cuente con
autorizacion de
la marca, aun y
cuando ésta se
encuentre
Anexo 30.
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registrada ante
el IMPI,
siempre y
cuando no se
contravenga
alguna
disposicion
legal en materia
de propiedad
industrial. Cuan
do la mercancia
ostente marca
nominativa sin
registro
otorgado por el
IMPI.

5 Cuando el Fecha de
registro de la presentacion de
marca ante el la solicitud.
IMPI, se
encuentre en
tramite o
pendiente de

resolucion.
Fuente: Anexo 22, Apéndice 8 de las Reglas de Caracter General en Materia de Comercio Exterior 2014

Lo referente a esta regla sefiala la inclusion de un nuevo identificador en
los pedimentos de comercio exterior a nivel partida para tener un mayor control
de aquellas mercancias que cuentan con un registro en materia de propiedad
intelectual, con el objetivo de proteger esos intereses en la esfera del comercio
exterior en México. Dicha regulacién entré en vigor a partir del 04 de septiembre
de 2014.
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Cuadro 9

Uso del identificador MC

.

» Formar un expediente con los registros o
autorizaciones del IMPI.

» Confirmar si la fraccion esta en el Anexo 30
“Fracciones arancelarias sujetas a la declaracion
de marcas comerciales registradas.”

J
™
* A nivel partida del pedimento declarar el
identificador “MC” citado en el Anexo 22.
J

¥
g

COMO UTILIZAR EL IDENTIFICADOR “MC’

Declarar 2,
Declarar 1, Si eld Declarar 3, Declarar 4,
siel importador sila sila
importador cuenta con mercancia mercancia [_)elclara_rt5,
Complemento R eg'e titular la no ostenta ostenta I reglstro
1 de los autorizacion ninguna Marca SO e{]que_;m =
derechos para el uso y marca nominativa SWLElulE:
marcarios. distribucion nominativa. sin registro.
de la marca.

Asentar el Asentar la
{ fecha de
numero de 3
Comp12e mento registro del presentacion
IMPI de la
solicitud.

Fuente: https://www.examtime.com/en/p/1090529-como-se-usa-el-identificador-mc-mind_maps
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4.1.3.6 Ley de Comercio Exterior y su Reglamento

En materia de propiedad intelectual, esta legislacion no aborda de manera
especifica el tema; sin embargo, contempla medidas cautelares encaminadas a
la proteccidon y cumplimiento de diversos ordenamientos internacionales y deja

abierta la posibilidad de regular ciertos supuestos no previstos en la actualidad.

Se parte de que esta Ley tiene por objeto regular y promover el comercio
exterior, incrementar la competitividad de la economia nacional, propiciar el uso
eficiente de los recursos productivos del pais, integrar adecuadamente la
economia mexicana con la internacional, defender la planta productiva de
practicas desleales del comercio internacional y contribuir a la elevacion del
bienestar de la poblacién*®; y, bajo este supuesto y por lo ya antes mencionado
sobre la importancia que tiene la propiedad intelectual en la economia y
desarrollo del pais, asi como el impacto que tiene el cumplimiento de los
tratados internacionales en el escenario mundial, resulta un marco de referencia
para incorporar y desarrollar temas o medidas encaminadas a la proteccién de

los derechos de propiedad intelectual.

En este orden de ideas, la Ley contempla el concepto de regulaciones no

arancelarias, entendiéndose por éstas:

(...) permisos previos, cupos maximos, marcado de pais de origen,
certificaciones, cuotas compensatorias y los demas instrumentos
gue se consideren adecuados para los fines de esta Ley. Las
cuotas compensatorias s6lo se aplicaran en el caso previsto en la

fraccion V del articulo anterior*!’.

A continuacion se describen estas regulaciones no arancelarias de conformidad

a esta legislacion:

116
117

Art. 1, Ley de Comercio Exterior.
Art. 17 parrafo Il, Ley de Comercio Exterior.
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Permisos previos, son un instrumento de la SE utlizado en la
importacion y la exportacion de mercancias al o del territorio
nacional*'®,

Cupos, corresponde al monto de una mercancia que podra ser
exportado o importado, ya sea maximo o dentro de un arancel-
cupo™?®.

Marcado de pais de origen, corresponde a un marcado de pais de
origen en donde se indique el nombre de dicho pais.

Normas Oficiales Mexicanas (NOMs), de acuerdo al Art. 27 de la Ley
de Comercio Exterior, éstas tienen como finalidad establecer la
terminologia, clasificacion, caracteristicas, cualidades, medidas,
especificaciones técnicas, muestreo y métodos de prueba que deben
cumplir los productos y servicios 0 procesos cuando puedan constituir
un riesgo para la seguridad de las personas o dafar la salud humana,
animal o vegetal, el medio ambiente en general o el laboral, o bien
causar dafos en la preservacion de los recursos naturales.

Cuotas Compensatorias, aquellas que se aplican a las mercancias
importadas en condiciones de discriminacion de precios o de

subvencién en su pais de origen®?°.

4.1.3.7 Ley del Servicio de Administracion Tributar  ia (SAT)

De acuerdo a esta ley se define al Servicio de Administracién Tributaria
como (...) un organo desconcentrado de la Secretaria de Hacienda y Crédito

Pudblico, con el caracter de autoridad fiscal, y con las atribuciones y facultades

118
119
120

Art. 15 fraccion |, Reglamento de la Ley de Comercio Exterior.
Art. 23, Ley de Comercio Exterior.
Art. 3, fraccion lll, Ley de Comercio Exterior.
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ejecutivas que sefiala esta Ley'?'. Ademas, es responsable de aplicar la

legislacién en materia fiscal y aduanera del pais.

Las atribuciones de esta Administracion se enlistan en el Articulo 7 de la
Ley, y a continuacion se mencionan aquellas que son de relevancia con esta

investigacion:

e VIl Vigilar y asegurar el debido cumplimiento de las disposiciones
fiscales y aduaneras y, en su caso, ejercer las facultades de
comprobacion previstas en dichas disposiciones;

« XVI. Emitir las disposiciones de caracter general necesarias para el
ejercicio eficaz de sus facultades, asi como para la aplicacion de las
leyes, tratados y disposiciones que con base en ellas se expidan.

* XVIII. Las demas que sean necesarias para llevar a cabo las previstas
en esta Ley, su reglamento interior y demas disposiciones juridicas

aplicables.

A manera de complemento, dentro del Reglamento Interior del Servicio de
Administracion Tributaria (RISAT) se mencionan las unidades administrativas
que la conforman, de las cuales la Administracion General de Aduanas tiene

entre otras competencias segun el articulo 11:

* Intervenir en el estudio y formulacion de los proyectos de aranceles,
cuotas compensatorias y demas medidas de regulacion y restriccion
al comercio exterior en los que las unidades administrativas de la
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico participen con otras
autoridades competentes.

» Verificacion del cumplimiento de las regulaciones y restricciones no
arancelarias, inclusive en materia de normas oficiales mexicanas.

 Retener las mercancias de procedencia extranjera objeto de una

resolucion de suspension de libre circulacion emitida por la autoridad

121 Art. 1, Ley del Servicio de Administracién Tributaria.
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competente en materia de propiedad intelectual y ponerlas a
disposicién de dicha autoridad.

e Analizar, detectar y dar seguimiento, en coordinacion con las demas
autoridades competentes, respecto de las operaciones especificas de
comercio exterior en las que se presuma la comision de cualquier
ilicito en cuanto al valor, origen, clasificacion arancelaria de
mercancias, evasion en el pago de impuestos, cuotas compensatorias
u otros aprovechamientos y derechos, incumplimiento de regulaciones
y restricciones no arancelarias inclusive normas oficiales mexicanas e
infracciones administrativas, para la debida aplicacion del programa
de control aduanero y de fiscalizacion, asi como dar seguimiento a las

denuncias presentadas dentro del &mbito de su competencia.

Otras Administraciones que tienen competencias en materia de propiedad
intelectual e industrial y que se encuentran enlistadas en el RISAT, son la
Administracion General de Auditoria Fiscal Federal, la Administracién General de
Grandes Contribuyentes y la Administracion General de Auditoria de Comercio
Exterior, las cuales estan facultadas para ordenar y practicar visitas domiciliarias,
inspecciones, actos de vigilancia y verificaciones, requerir informes vy llevar a
cabo cualquier otro acto que establezcan las disposiciones fiscales y aduaneras
con el proposito de verificar el cumplimiento de las obligaciones de los

contribuyentes, responsables solidarios y demas obligados.
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4.2

Base de datos automatizada de marcas o registro marcario

Las autoridades mexicanas han trabajado en los udltimos afios en la
implementacion de diversos proyectos encaminados a la proteccion de los
derechos de propiedad industrial en las aduanas del pais. Un ejemplo de esto es
la denominada “base de datos marcaria” desarrollada entre el Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial (IMPI) y la Administracion General de Aduanas (AGA).

Esta base surge de la necesidad de contar con una herramienta confiable,
que le permita a la autoridad aduanera verificar operaciones relacionadas con
propiedad intelectual identificando registros marcarios, licenciatarios,
distribuidores autorizados y aduanas por las que se importan los productos, con
lo que se busca dar seguimiento a operaciones de riesgo en esta materia y
posicionar a México como un pais de vanguardia, a través de un sistema de

registro electrénico’?.

Con este programa se pretende que los empresarios poseedores de algun
derecho de propiedad industrial registren en la base la informaciéon antes
mencionada ya que son las Unicas personas autorizadas que cuentan con todos
estos datos.

Para realizar el trdmite se debe presentar la solicitud por escrito ante la
Administracion Central de Competencias y Modernizacion Aduanera (ACCMA)
manifestando el interés de formar parte del Registro Marcario, junto con una

serie de documentos'?,

122

123

Orozco Ramirez, Marcela. Acciones llevadas a cabo para salvaguardar los derechos de
propiedad intelectual. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

De acuerdo al boletin nim. P051 del Servicio de Administracién Tributaria del 2 de abril de 2012,
para formar parte del Registro Marcario es necesario presentar la siguiente documentacion ante
la ACCMA: escrito manifestando su interés en formar parte de citado registro, instrumento
Pdblico, con el que se acredite la representacion legal, copia del documento oficial de
identificaciéon del representante legal, manifestacion indicando que la informacién que como
titular de marcas registradas en México se proporcione a la autoridad aduanera, se entendera
proporcionada bajo protesta de decir verdad y en términos de lo previsto en la RGCE 2.4.12.,
manifestacién indicando bajo protesta de decir verdad que es de su conocimiento, el deber que
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El representante legal de cada marca debe verificar en el sistema la
informacion de su registro y completar la informacion, con ello se genera un
namero de registro en la base de datos marcaria, la cual se recibird por medio de

correo electrénico.

En términos préacticos, la aplicacion de la base de datos se refleja en el
despacho aduanero en el momento en el que el Agente Aduanal captura el
registro de la base de datos marcaria en el campo 19 del registro 551 del
pedimento y lo envia validar al Sistema de Automatizacion Aduanera Integral
(SAAI). Una vez que las mercancias se presenten en el médulo de selecciéon
automatizada, el sistema verifica la informacion relativa al registro declarado; si
es congruente es muy probable que no se realice un reconocimiento aduanero,

lo cual se traduce en la disminucion de tiempos en el despacho.

En enero de 2012 entr6 en funcionamiento esta base de datos; sin
embargo, hasta el momento no es de caracter obligatorio. Esta situacion
seguramente se debe a la falta de eficiencia en el proceso de registro y en el
acceso a la informacién para que esté disponible en tiempo real para todos los
involucrados en la operacion aduanera; pero sobretodo, en la falta de

participacion de los titulares de las marcas™®.

124

le asiste de actualizar la informacién proporcionada de manera permanente, en términos de lo
dispuesto en la multicitada regla 2.4.12., manifestacién bajo protesta solicitando el acceso al
sistema, para capturar los registros de marca que se desean dar de alta, RFC con el que se
enlazaran los registros y las actualizaciones que corresponda, datos del contacto, teléfono y
correo electrénico.

Base de datos automatizada de marcas, ineficiente para el combate a la pirateria
http://www.barradecomercio.org.mx/?p=2882#.VIMR1mzbK01
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4.3

Paridad de fracciones arancelarias con la clasi  ficacion de Niza

En la publicacion del Diario Oficial de la Federacion del dia 4 de julio del
2014 se dio a conocer la Décima Segunda Resolucién de modificaciones a las
Reglas de Caracter General en Materia de Comercio Exterior para 2013 y sus
anexos 1, 22 y 30 de la que se toma lo mencionado en el anexo 30, ya que en
éste se indican las fracciones arancelarias que estaran sujetas a declarar

marcas comerciales registradas conforme a lo indicado en el Apéndice 8.

En este sentido, se enlistan en el Apéndice |, las mencionadas fracciones
arancelarias y su correlacién con la clasificacion de Niza'® con la finalidad de
tener una vision de estos dos sistemas; uno como herramienta de referencia o
estadistica de los productos objeto de comercio exterior, para el caso de las
fracciones arancelarias y el otro como un requisito al momento de solicitar el

registro de marcas o servicios, para el caso de Niza.

De esta forma se logra integrar un esquema de participacion entre el IMPI
y la AGA, con el fin de agilizar la deteccion y detencion de la mercancia apdcrifa

en las aduanas.

El personal del IMPI se apega a los ordenamientos ya establecidos por la
aduana con relacion a la revision de las mercancias, participando como
observador en la deteccion de posibles violaciones a la propiedad industrial.
También, apoya con las distintas bases de datos con las que cuenta el IMPI
sobre informacidn relativa a los titulares de los derechos de propiedad industrial,
licenciatarios y sus representantes. Asimismo, el IMPI es el contacto con los

titulares de los derechos de propiedad industrial para asegurar la legalidad de los

125

La Clasificacién de Niza es una clasificacion internacional de productos y servicios que se aplica
para el registro de marcas, la cual estd integrada por 45 distintas clases, es decir, para efectos
de registrar alguna marca se debe indicar la Clase que corresponda al producto o servicio. Por lo
tanto, si la mercancia que se importa se trata de Camisas, blusas y blusas camiseras, para
mujeres o niflas de materias textiles que se encuentre clasificada arancelariamente en la fraccion
6206.90.99, el Titulo marcario debe amparar la Clase de Niza 25 que corresponde a “Prendas de
vestir, calzado, articulos de sombrereria.”
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4.4

productos que pretenden introducirse al pais, y en su caso, procedan conforme a

derecho, cuando se detecten posibles violaciones a sus derechos.

El programa de trabajo en las Aduanas, se realiza con un observador del
IMPI, que estd asignado durante una semana en las aduanas que asi se

determine®?®.

Actualmente, y a raiz de la puesta en marcha de la aplicacion del
identificador MC a nivel partida dentro del pedimento, los Agentes Aduanales
deben respaldar esta declaracion validando la fraccion arancelaria contra la
clase asignada de acuerdo a la Clasificacién de Niza, lo cual se debe identificar

claramente en el titulo de registro de marca*?’.

PI como una regulacion no arancelaria

Como se ha presentado a lo largo de la presente investigacion, la pirateria
es un fendmeno que ha cobrado mucha fuerza en la sociedad mexicana y por
ello, el gobierno esta trabajando en diversas estrategias para combatirla. Sin
embargo, es primordial presentar el escenario actual para sensibilizar la
importancia que tiene la proteccion de los derechos de propiedad intelectual y su

relacion con el desarrollo del pais.

Partiendo del hecho de que la pirateria forma parte del denominado
“mercado negro”, debido a que genera ganancias ilicitas y que comunmente se
encuentra vinculado con grupos criminales transnacionales y que genera

ganancias anuales que rondan los 870,000 millones de dolares a nivel mundial

126

127

Gonzélez Franco, Mariano. Los retos de la propiedad intelectual en Materia Aduanera. Instituto
de Investigaciones Juridicas de la UNAM. Pag. 430

Comentarios y recomendaciones respecto a la declaracién del Identificador "MC".
http://www.aace.mx/wp/wp-content/uploads/2014/09/Circular-No-T-0217-2014.pdf
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segun estudios realizados por la Oficina contra la Droga y el Delito de las
Naciones Unidas (UNODC) en 201228,

Dentro de estas actividades ilicitas, se encuentra en primer lugar el
narcotrafico con un valor estimado de 320,000 millones de ddlares anuales
frente a los 250,000 millones de ddlares que colocan en segunda posicion a la
pirateria. En tercer lugar se ubica el trafico de personas con 32,000 millones de
dolares y en cuarto, el contrabando de migrantes con 7,000 millones de

dolares®?,

La pirateria es considerada como una actividad dafiina debido a que
debilita las industrias locales y extranjeras, pero también promueve la evasion

fiscal, fomenta la delincuencia y el crimen organizado.

A nivel global, durante 2012 México ocupaba el segundo lugar en
consumo de bienes pirata con un ingreso anual estimado de 75,000 millones de
dolares, solo por debajo de Estados Unidos con 225,000 millones de ddlares
aproximadamente®°. Esta cifra representa cerca de 125,000 millones de délares
de dafio en el sector industrial, en relacion de lo que se ha dejado de percibir por
el mercado ilicito y tuvo un impacto de 2.5 millones de empleos durante la Gltima

década®’.

Entre las principales industrias afectadas por estas practicas ilegales se
encuentra en primer lugar la de musica y video, seguida por calzado y

accesorios, como relojeria. Esta tendencia se ha mantenido durante los ultimos

128

129

130

131

Gbémez Garcia, Blanca Elena y Pérez Campuzano, Sylvia. Pirateria en México.
http://porloderecho.org/assets/Art-Pirateria_en_Mexico-PUBLICADO.pdf

El crimen organizado genera 870,000 mdd anuales, segun datos de la ONU, CNN México, 16 de
julio de 2012 en http://mexico.cnn.com/mundo/2012/07/16/el-crimen-organizado-mueve-870000-
millones-de-dolares-anuales

México, segundo lugar en pirateria a nivel mundial, 1ZQ.mx, 13 de febrero de 2013 en
http://izg.mx/comunidad/11385-mexico-segundo-lugar-en-pirateria-a-nivel-mundial

Cfr. Pirateria en México vale 125,000 millones de délares, El Economista, 12 de febrero de 2013
en http://eleconomista.com.mx/industrias/2013/02/12/nueve-cada-10-mexicanos-consume-
pirateria
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afos y en fechas recientes manifiesta una tendencia muy similar, de acuerdo a
cifras de la American Chambers México'®.

Este escenario presenta un panorama general del impacto que tiene en
México, la introduccién y la produccion de bienes falsificados. Por ello, ha
surgido la inquietud de aportar algo a la sociedad y compartir una propuesta para
ayudar en la interaccion de las autoridades involucradas en el proceso de

comercio internacional en las aduanas mexicanas.

De acuerdo a lo comentado por la oficina del representante de Comercio
de los Estados Unidos en México y derivado del “Reporte Especial 301,” se
puede ver que la percepcion sobre el cumplimiento en materia de propiedad
intelectual en nuestro pais, no es 6ptimo**® y podria afectar las relaciones
bilaterales, trayendo como consecuencia un decremento en el intercambio
comercial; ademas, de posibles fugas de capitales por la poca proteccion que se
brinda a los inversionistas que desarrollan este tipo de bienes y que incluso,

pudiese contagiar esta politica a otros socios comerciales de México.

De acuerdo a la investigacion encabezada por el gobierno
norteamericano, se detectd que una de las principales areas de oportunidad
radica en la coordinacion de las diferentes autoridades y la falta de recursos para
llevar a cabo el cumplimiento de los ordenamientos en materia de propiedad
intelectual; asi como el establecimiento de sanciones mas severas encaminadas

a disuadir esta actividad.

Hasta este punto se han presentado los diferentes ordenamientos
multilaterales que existen para la proteccién de los derechos de propiedad
industrial y también de los que México forma parte, asi como la legislacion
existente en el pais para este fin y se aborda la interaccion de esta disciplina en

el contexto del comercio internacional.
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En México, 8 de cada 10 compra pirateria, EI Economista, 06 de julio de 2014 en
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2014/07/01/mexico-8-cada-10-compra-pirateria
Idem.
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Es importante sefialar que los acuerdos que México ha suscrito son
sumamente ambiciosos en la materia y por ello, su compromiso con la
proteccién de la propiedad intelectual debe verse reflejado en su legislacion,

pero sobretodo en el cumplimiento de ella.

En el area del comercio exterior, desafortunadamente la legislacion tiene
vacios significantes que dan pauta a la importacibn de un gran volumen de
mercancia pirata, ya que el procedimiento en caso de la deteccién de alguna
irregularidad en materia de propiedad intelectual resulta ser demasiado
burocratico e inoperante. Por esta razén, se puede decir que es posible ingresar
al pais mercancia apocrifa bajo la legislacion de propiedad intelectual, pero de

manera legal en materia aduanera.

En este estudio se muestran las diferentes leyes de comercio exterior y la
relacion que existe entre el sistema de aduanas y el IMPI en la actualidad,
identificando la necesidad de robustecer esta compleja interaccion entre dos
autoridades con un objeto en comun, lo cual a su vez ayudaria a posicionar a

México como un garante de estos derechos.

Como uno de los primeros puntos que debe robustecer la autoridad
mexicana es su legislacion, ya que con la firma del ADPIC México adquirié un
compromiso muy ambicioso y al que no esté respondiendo. En el contenido de
dicho Acuerdo en la Parte Ill Seccion 4: Prescripciones Especiales Relacionadas
con las Medidas en Frontera se establecieron 10 articulos que definen las
actividades que deben poner en marcha las autoridades aduaneras locales para

evitar la entrada a los paises de mercancias pirata.

Después de revisar diversos ordenamientos en la materia, como el
Reglamento (CE) N°1383/2003 del Consejo de 22 de j ulio de 2003, se puede
apreciar claramente que muchos paises como los miembros de la Unién

Europea estan integrando en sus leyes lo determinado por el ADPIC y es la base
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para proteger en las aduanas la entrada de mercancias que no respetan los

derechos de propiedad intelectual.

Este Reglamento de la Union Europea contempla las definiciones
necesarias para su aplicacion, define los elementos para las solicitudes y las
condiciones de intervencion de las autoridades aduaneras, establece las
disposiciones aplicables a las mercancias reconocidas como mercancias que
vulneran un derecho de propiedad intelectual, entre otros aspectos muy
puntuales sobre el tema de la presente investigacion. Con este ordenamiento, el
Consejo de la Unidon Europea asegura el cumplimiento de lo establecido en
acuerdos como el ADPIC, del cual sus miembros forman parte; pero también,
garantiza a los titulares de los derechos de propiedad intelectual su compromiso

en la proteccion de marcas, patentes, denominaciones de origen, etc.

El Reglamento 1383 considera que cuando en el ejercicio de sus
facultades las autoridades aduaneras tengan motivos suficientes para sospechar
que la mercancia puede vulnerar un derecho de propiedad intelectual, pueden
suspender el despacho o proceder con la detencion de la mercancia, para

permitir al titular del derecho presentar una solicitud de intervencion.

Como en el caso de muchos paises, las autoridades aduaneras europeas
desconocen quien ostenta la titularidad de los derechos de las mercancias
inmovilizadas, por ello trabajan en conjunto con las oficinas de patentes y
marcas. Asimismo, han definido un procedimiento simplificado para privar a las
personas implicadas del beneficio econdmico del trafico de mercancias

falsificadas™®.

La legislacion europea en la materia se observa bastante completa
respecto a la mexicana en la cual es minimo el contenido del articulado
relacionado a las medidas en frontera. Por esta razdn, es necesario establecer

diferentes y diversos mecanismos en México que puedan apoyar en el control en
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Ibafiez Oroz, Teresa. Medidas en Frontera. Dependencia Regional de Aduanas de Madrid,
Espafia, 2005, Pag. 13
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la entrada al pais de las mercancias que ostentan un titulo de propiedad

intelectual.

Como se menciond anteriormente, existen las denominadas regulaciones
no arancelarias disefladas para el asegurar el cumplimiento de normas que no
estan relacionadas directamente con aspectos de comercio internacional en
estricto sentido pero que tienen una interaccion en este escenario cuando se

busca proteger a un sector productivo.

La propuesta del presente trabajo se basa precisamente en el
establecimiento de una regulacién no arancelaria'®® en materia de propiedad
intelectual mediante la cual se faculte a la autoridad aduanera para poder exigir
su cumplimiento al momento del despacho porque actualmente, el IMPI carece
de facultades para poder operar en las aduanas y del mismo modo, la autoridad
aduanera solo puede impedir la circulacion de mercancias que violen la
disposicion de propiedad intelectual mediante un mandato judicial o
administrativo, situacion que dificulta el actuar por lo burocratico que resulta en

un proceso tan dindmico como son las aduanas.

Con el establecimiento de esta regulacion no arancelaria, se busca
establecer la emisién de un documento en colaboracion con el IMPI para todas
aquellas fracciones arancelarias de productos vulnerables a la comercializacion
ilegal, el cual debiera ser obligatorio y presentarse fisicamente o de manera
digital por quienes pretendan importar o exportar estos materiales al o de

territorio nacional al momento del despacho aduanero.

A manera ejemplificativa, la idea es crear un mecanismo previo a la
importacion en el cual el importador o exportador presente ante el IMPI un
listado de productos que pretende importar o exportar, pudiendo ser
diferenciados entre si por un nimero de modelo y en base a esta informacion, se

emita el denominado “documento” con el cual se ratifigue su posibilidad de
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Fundamento para el establecimiento de una regulacién no arancelaria (RRNA), Articulo 16
fraccion Il de la Ley de Comercio Exterior.
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importar o exportar las citadas mercancias con el objeto de tener un control mas
estricto y evitar posibles intentos de pirateria.

Como consecuencia de contar con una regulacion no arancelaria, la
autoridad aduanera estaria facultada para detener la mercancia que no se
acredite con este documento, agilizando el proceso administrativo, al no ser
necesario el mandato judicial o administrativo anteriormente citados, relativos a
la suspension de la libre circulacion.

La propuesta presentada busca apoyar las estrategias del gobierno
mexicano encaminadas al fortalecimiento de la lucha contra la pirateria y hasta
en cierto punto, ser una herramienta que ayude a evidenciar el compromiso del
pais al cumplir con las obligaciones contraidas en la esfera internacional

relativas a la propiedad intelectual.
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CONCLUSIONES
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CONCLUSIONES

1. HIPOTESIS: Visualizada la omisién en la regulacion aduanera

relacionada con la Propiedad Intelectual, esta investigacion se
orientara para evidenciar el escenario en el que se desempefia la
implementacion 'y  cumplimiento de los compromisos
internacionales suscritos por México, en relacion a la materia.
CONCLUSION: A pesar de la vasta regulacion internacional en
materia de propiedad intelectual, existe una endeble estructura
aduanera que dé cumplimiento a los ordenamientos
internacionales.

HIPOTESIS: En una aproximacion al escenario del Despacho de la
Mercancia, a traves de las aduanas mexicanas, el presente estudio
pretendera identificar si la legislacion aduanera, garantizara el
cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de
Propiedad Intelectual. CONCLUSION: La regulacion existente en
las aduanas resulta poco efectiva y muy limitada, ya que la
autoridad aduanera no puede actuar de manera pronta al carecer
de facultades en materia de propiedad intelectual.

HIPOTESIS: Si realizada la investigacion, queda evidenciada que
la legislacion aduanera mexicana no garantiza el cumplimiento de
los compromisos internacionales suscritos por México en materia
de Propiedad Intelectual, se debera considerar la implementacion
de opciones que permitan garantizar su cumplimiento en los
términos obligados. CONCLUSION: Con el establecimiento de una
regulacion no arancelaria, que complemente la implementacion del
identificador MC, las autoridades aduaneras podrian actuar para
exigir su cumplimiento al momento de la entrada al pais de

mercancia protegida por las leyes de propiedad intelectual. La
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propuesta de esta regulacion no arancelaria, sugiere presentar de
manera obligatoria la informacién sujeta a propiedad industrial por
parte de los importadores, no como el identificador MC que puede
ser exentado de manera muy simple al momento de realizar el
proceso de validacion de las operaciones de comercio exterior
(pedimentos). Su coercibilidad se sugiere sea similar a la de una
NOM?*®"  esto con la finalidad de asegurar su correcto uso y
funcionamiento por parte de los importadores y de la autoridad.
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Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) son regulaciones técnicas de observancia obligatoria
expedidas por las Dependencias de la Administracién Publica Federal, que establecen reglas,
especificaciones, atributos, directrices, caracteristicas o prescripciones aplicables a un producto,
proceso, instalacién, sistema, actividad, servicio o método de produccion u operacién, asi como
aquellas relativas a terminologia, simbologia, embalaje, marcado o etiquetado y las que se
refieran a su cumplimiento o aplicacion.
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GLOSARIO
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ACTA - Acuerdo Comercial contra la Falsificacion (Anti-Counterfeiting Trade
Agreement)

ACCMA — Administracion Central de Competencias y Modernizacion Aduanera

ADPIC — Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio

AELC - Asociacion Europea de Libre Comercio (EFTA — European Free Trade Area)
AGA — Administracién General de Aduanas

ASPAN - Alianza para la Prosperidad y Seguridad de Ameérica del Norte (SSP —
Security and Prosperity Partnership Of North America)

COFEPRIS — Comisién Federal para la Proteccidon contra Riesgos Sanitarios
COFETEL - Comision Federal de Telecomunicaciones

GATT — Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (General Agreement
on Tariffs and Trade)

IMPI — Instituto Mexicano de Propiedad Industrial
INDAUTOR - Instituto Nacional del Derecho de Autor
NOM — Norma Oficial Mexicana

OMC - Organizacion Mundial del Comercio

OMPI — Organizaciéon Mundial de Propiedad Intelectual (WIPO - World Intellectual
Property Organization)

ONU - Organizacion de las Naciones Unidas (UN — United Nations)
PCT — Tratado de Cooperacion en materia de Patentes

PGR - Procuraduria General de la Republica

Pl — Propiedad Intelectual
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PLT — Tratado sobre el Derecho de Patentes

RFC — Registro Federal de Contribuyentes

RISAT — Reglamento Interior del Servicio de Administracion Tributaria
RRNA — Regulaciones y Restricciones No Arancelarias

SAAI - Sistema de Automatizacion Aduanera Integral

SAT — Servicio de Administracion Tributaria

SCT - Secretaria de Comunicaciones y Transportes

SE — Secretaria de Economia

SECOFI — Secretaria de Comercio y Fomento Industrial

SHCP — Secretaria de Hacienda y Crédito Publico

SNICS - Servicio Nacional de Inspeccion y Certificacion de Semillas
TLC — Tratado de Libre Comercio

TLCAN — Tratado de Libre Comercio de América del Norte

TLT - Tratado sobre el Derecho de Marcas

UEIDDAPI — Unidad Especializada en Investigacion de Delitos contra los Derechos de

Autor y la Propiedad Industrial
UNODC - Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas

UPOV - Proteccion de las Obtenciones Vegetales
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ANEXO 1

FRACCIONES ARANCELARIAS SUJETAS A LA DECLARACION DE MARCAS
COMERCIALES REGISTRADAS
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ANEXO 30 FRACCIONES ARANCELARIAS SUJETAS A LA DECLA RACION DE MARCAS
COMERCIALES REGISTRADAS

CLASIFICACION DE NIZA
(Clasificacion Internacional de Productos y Servicios)
CAPITULO 22 Bebidas, liquidos alcohélicos y vinagre

FRACCION | CLASE FRACCION | CLASE
ARANCELARIA| NIZA ARANCELARIA | NIZA
2203.00.01 32 2208.20.02 33
2204.10.01 33 2208.20.03 33
2204.10.99 33 2208.20.99 33
2204.21.01 33 2208.30.01 33
2204.21.02 33 2208.30.02 33
2204.21.03 33 2208.30.03 33
2204.21.99 33 2208.30.04 33
2204.29.99 33 2208.30.99 33
2204.30.99 33 2208.40.01 33
2205.10.01 33 2208.40.99 33
2205.10.99 33 2208.50.01 33
2205.90.01 33 2208.60.01 33
2205.90.99 33 2208.70.01 33
2206.00.01 33 2208.70.02 33
2206.00.99 33 2208.70.99 33
2207.10.01 33 2208.90.01 33
2207.20.01 33 2208.90.02 33
2208.20.01 33 2208.90.04 33

2208.90.99 33

CLASE NIZA 32
Cervezas; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas no alcohdlicas; bebidas de frutas y
jugos de frutas; jarabes y otras preparaciones para hacer bebidas.

CLASE NIZA 33
Bebidas alcohdlicas (excepto cervezas).
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CLASIFICACION DE NIZA

(Clasificacion Internacional de Productos y Servicios)

CAPITULO 30 Productos farmacéuticos

FRACCION
ARANCELARIA

CLASE
NIZA

3004.10.01

5

FRACCION

ARANCELARIA

CLASE
NIZA

3004.10.99

3004.40.05

5

3004.20.01

3004.40.99

3004.20.02

3004.50.01

3004.20.03

3004.50.02

3004.20.99

3004.50.03

3004.31.01

3004.50.04

3004.31.99

3004.50.99

3004.32.01

3004.90.01

3004.32.99

3004.90.02

3004.39.01

3004.90.03

3004.39.02

3004.90.04

3004.39.03

3004.90.05

3004.39.04

3004.90.06

3004.39.05

3004.90.07

3004.39.06

3004.90.08

3004.39.99

3004.90.09

3004.40.03

3004.90.10

3004.40.04

(RO RIGRIGEIGRIGEIORIGRIGEIGRIGEIGEIGRIGEIGRIGEIGRIE]

3004.90.11

(RO RIGRIGEIGRIGEIGEIGEIGEIGRIGEIGRIGRIGEIG RGN

CLASE NIZA 5

Preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones sanitarias para uso

médico;

sustancias dietéticas adaptadas para uso médico, alimento para bebes; yeso para uso médico,
material para curaciones (apoésitos y vendas); material para tapar dientes; cera dental;
desinfectantes; preparaciones para la destruccion de animales dafiinos; fungicidas, herbicidas.
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CLASIFICACION DE NIZA
(Clasificacion Internacional de Productos y Servicios)
CAPITULO 30 Productos farmacéuticos

FRACCION | CLASE FRACCION | CLASE
ARANCELARIA | NIZA ARANCELARIA | NIZA
3004.90.12 5 3004.90.31 5
3004.90.13 5 3004.90.32 5
3004.90.14 5 3004.90.34 5
3004.90.15 5 3004.90.35 5
3004.90.16 5 3004.90.36 5
3004.90.17 5 3004.90.37 5
3004.90.18 5 3004.90.38 5
3004.90.19 5 3004.90.39 5
3004.90.20 5 3004.90.40 5
3004.90.21 5 3004.90.41 5
3004.90.22 5 3004.90.43 5
3004.90.23 5 3004.90.44 5
3004.90.24 5 3004.90.45 5
3004.90.25 5 3004.90.46 5
3004.90.26 5 3004.90.47 5
3004.90.27 5 3004.90.48 5
3004.90.28 5 3004.90.49 5
3004.90.29 5 3004.90.50 5
3004.90.30 5 3004.90.99 5

CLASE NIZA 5

Preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones sanitarias para uso médico;
sustancias dietéticas adaptadas para uso médico, alimento para bebes; yeso para uso médico,
material para curaciones (apoésitos y vendas); material para tapar dientes; cera dental;
desinfectantes; preparaciones para la destruccién de animales dafiinos; fungicidas, herbicidas.

NOTA: Para las fracciones listadas en el Anexo 30, relativas a la partida 30.03, no se
adicionaron al presente documento en virtud de que se trata de mercancias sin dosificar o
acondicionar para la venta al por menor.

129




CLASIFICACION DE NIZA
(Clasificacion Internacional de Productos y Servicios)
CAPITULO 33 Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumeria, de tocador o de
cosmética

FRACCION | CLASE
ARANCELARIA| NIZA

3303.00.01 3
3303.00.99 3
CLASE NIZA 3

Preparaciones para blanquear y otras sustancias para uso en la lavanderia; preparaciones
abrasivas y para limpiar, pulir y fregar; jabones; perfumeria, aceites esenciales, cosméticos,
lociones para el cabello; dentifricos.

CLASIFICACION DE NIZA
(Clasificacion Internacional de Productos y Servicios)
CAPITULO 39 Plastico y sus manufacturas

FRACCION | CLASE
ARANCELARIA| NIZA

3926.20.99 20

CLASE NIZA 20

Muebles, espejos, marcos; productos (no comprendidos en otras clases) de madera, corcho,
cafia, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, hueso de ballena, concha, ambar, nacar, espuma
de mar y sustitutos de todos estos materiales o plasticos.
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CLASIFICACION DE NIZA
(Clasificacion Internacional de Productos y Servicios)
CAPITULO 42 Manufacturas de cuero; articulos de talabarteria o guarnicioneria; articulos de
viaje, bolsos de mano (carteras) y continentes similares; manufacturas de tripa

FRACCION | CLASE
ARANCELARIA| NIZA

4202.21.01 18
4202.22.01 20
4202.22.02 24
4202.29.99 |16, 17, 24
4202.31.01 18
4202.32.01 20
4202.32.02 24
4202.39.99 |16,17,24
4202.91.01 18
4202.92.01 20
4202.92.02 24
4202.92.03 20, 24
4202.99.99 |16, 17, 24
4203.10.99 18
4203.30.99 18

CLASE NIZA 16

Papel, carton y articulos de estos materiales, no comprendidos en otras clases; productos de
imprenta; material de encuadernacion; fotografias; papeleria; adhesivos (pegamentos) para la
papeleria o la casa; material para artistas; pinceles; maquinas de escribir y articulos de oficina
(excepto muebles); material de instruccion y de enseflanza (excepto aparatos); materiales
plasticos para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés.

CLASE NIZA 17

Caucho, gutapercha, goma, asbesto, mica y productos hechos de estos materiales no
comprendidos en otras clases; plasticos estirados por presion para uso en la manufactura;
materiales para embalaje, para tapar u obstruir y para aislar; tubos flexibles no metalicos.

CLASE NIZA 18

Cuero e imitaciones de cuero, y productos hechos de estos materiales no comprendidos en
otras clases; pieles de animales; baules y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; latigos,
arneses y talabarteria.

CLASE NIZA 20

Muebles, espejos, marcos; productos (no_comprendidos en otras clases) de madera, corcho,
cafia, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, hueso de ballena, concha, ambar, nacar, espuma
de mar y sustitutos de todos estos materiales o plasticos.

131




CLASE NIZA 24

Textiles y productos textiles, no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa.

] (Clasificacion Internacional de Productos y Servicios)
CAPITULO 61 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto

CLASIFICACION DE NIZA

FRACCION | CLASE
ARANCELARIA| NIZA
6101.20.01 25
6101.30.01 25
6101.30.99 25
6101.90.01 25
6101.90.99 25
6102.10.01 25
6102.20.01 25
6102.30.01 25
6102.30.99 25
6102.90.01 25
6103.10.01 25
6103.10.02 25

CLASE NIZA 25

Vestuario, calzado, sombrereria.
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CAPITULO 61 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto

CLASIFICACION DE NIZA

(Clasificacion Internacional de Productos y Servicios)

FRACCION | CLASE
ARANCELARIA| NIZA
6103.10.03 25
6103.10.04 25
6103.10.99 25
6103.22.01 25
6103.23.01 25
6103.29.01 25
6103.29.99 25
6103.31.01 25
6103.32.01 25
6103.33.01 25
6103.33.99 25
6103.39.01 25
6103.39.02 25
6103.39.99 25
6103.41.01 25
6103.42.99 25
6103.43.01 25
6103.43.99 25
6103.49.01 25
6103.49.99 25
6104.13.01 25

CLASE NIZA 25

Vestuario, calzado, sombrereria.

FRACCION | CLASE
ARANCELARIA | NIZA
6104.13.99 25
6104.19.01 25
6104.19.02 25
6104.19.03 25
6104.19.04 25
6104.19.05 25
6104.19.99 25
6104.22.01 25
6104.23.01 25
6104.29.01 25
6104.29.99 25
6104.31.01 25
6104.32.01 25
6104.33.01 25
6104.39.01 25
6104.39.02 25
6104.39.99 25
6104.41.01 25
6104.42.01 25
6104.43.01 25
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CAPITULO 61 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto

CLASIFICACION DE NIZA

(Clasificacion Internacional de Productos y Servicios)

FRACCION | CLASE
ARANCELARIA| NIZA
6104.43.99 25
6104.44.99 25
6104.49.01 25
6104.49.99 25
6104.51.01 25
6104.52.01 25
6104.53.01 25
6104.53.99 25
6104.59.01 25
6104.59.02 25
6104.59.99 25
6104.61.01 25
6104.62.01 25
6104.62.99 25
6104.63.01 25
6104.63.99 25
6104.69.01 25
6104.69.02 25
6104.69.99 25
6105.10.01 25
6105.10.99 25

CLASE NIZA 25

Vestuario, calzado, sombrereria.

FRACCION | CLASE
ARANCELARIA | NIZA
6105.20.01 25
6105.90.01 25
6105.90.99 25
6106.10.01 25
6106.10.99 25
6106.20.01 25
6106.20.99 25
6106.90.01 25
6106.90.02 25
6106.90.99 25
6107.11.01 25
6107.12.01 25
6107.19.01 25
6107.21.01 25
6107.22.01 25
6107.29.01 25
6107.29.99 25
6107.91.01 25
6107.99.01 25
6107.99.02 25
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CAPITULO 61 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto

CLASIFICACION DE NIZA

(Clasificacion Internacional de Productos y Servicios)

FRACCION | CLASE
ARANCELARIA| NIZA
6107.99.99 25
6108.11.01 25
6108.19.01 25
6108.21.01 25
6108.22.01 25
6108.29.01 25
6108.31.01 25
6108.32.01 25
6108.39.01 25
6108.39.99 25
6108.91.01 25
6108.91.99 25
6108.92.01 25
6108.92.99 25
6108.99.01 25
6108.99.99 25
6109.10.01 25
6109.90.01 25
6109.90.99 25
6110.11.01 25
6110.12.01 25

CLASE NIZA 25

Vestuario, calzado, sombrereria.

FRACCION | CLASE
ARANCELARIA| NIZA
6110.19.99 25
6110.20.01 25
6110.20.99 25
6110.30.01 25
6110.30.99 25
6110.90.99 25
6111.20.01 25
6111.30.01 25
6111.90.99 25
6112.11.01 25
6112.12.01 25
6112.19.01 25
6112.19.02 25
6112.19.99 25
6112.31.01 25
6112.39.01 25
6112.41.01 25
6112.49.01 25
6113.00.99 25
6114.20.01 25
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CAPITULO 61 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto

CLASIFICACION DE NIZA

(Clasificacion Internacional de Productos y Servicios)

FRACCION | CLASE
ARANCELARIA| NIZA
6114.30.01 25
6114.30.99 25
6114.90.01 25
6114.90.99 25
6117.10.01 25
6117.10.99 25
6117.80.01 25
6117.80.99 25

CLASE NIZA 25

Vestuario, calzado, sombrereria.

CAPITULO 62 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto

CLASIFICACION DE NIZA

(Clasificacion Internacional de Productos y Servicios)

FRACCION | CLASE
ARANCELARIA| NIZA
6201.11.01 25
6201.12.01 25
6201.12.99 25
6201.13.01 25
6201.13.02 25
6201.13.99 25
6201.19.01 25
6201.91.01 25
6201.92.01 25
6201.92.99 25
6201.93.01 25
6201.93.99 25

CLASE NIZA 25

Vestuario, calzado, sombrereria.

FRACCION | CLASE
ARANCELARIA| NIZA
6201.99.01 25
6202.11.01 25
6202.12.01 25
6202.12.99 25
6202.13.01 25
6202.13.99 25
6202.19.01 25
6202.91.01 25
6202.92.01 25
6202.92.99 25
6202.93.01 25
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CAPITULO 62 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto

CLASIFICACION DE NIZA

(Clasificacion Internacional de Productos y Servicios)

FRACCION | CLASE
ARANCELARIA| NIZA
6202.93.99 25
6202.99.01 25
6203.11.01 25
6203.12.01 25
6203.19.01 25
6203.19.02 25
6203.19.99 25
6203.22.01 25
6203.23.01 25
6203.29.01 25
6203.29.99 25
6203.31.01 25
6203.32.01 25
6203.33.01 25
6203.33.99 25
6203.39.01 25
6203.39.02 25
6203.39.03 25
6203.39.99 25
6203.41.01 25
6203.42.01 25

CLASE NIZA 25

Vestuario, calzado, sombrereria

FRACCION | CLASE
ARANCELARIA| NIZA
6203.42.99 25
6203.43.01 25
6203.43.99 25
6203.49.01 25
6204.11.01 25
6204.12.01 25
6204.13.01 25
6204.13.99 25
6204.19.01 25
6204.19.02 25
6204.19.03 25
6204.19.99 25
6204.21.01 25
6204.22.01 25
6204.23.01 25
6204.29.01 25
6204.31.01 25
6204.32.01 25
6204.33.01 25
6204.33.02 25
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CAPITULO 62 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto

CLASIFICACION DE NIZA

(Clasificacion Internacional de Productos y Servicios)

FRACCION | CLASE
ARANCELARIA| NIZA
6204.33.99 25
6204.39.01 25
6204.39.02 25
6204.39.03 25
6204.39.99 25
6204.41.01 25
6204.42.99 25
6204.43.01 25
6204.43.02 25
6204.43.99 25
6204.44.01 25
6204.44.02 25
6204.44.99 25
6204.49.01 25
6204.49.99 25
6204.51.01 25
6204.52.01 25
6204.53.02 25
6204.53.99 25
6204.59.01 25
6204.59.02 25

CLASE NIZA 25

Vestuario, calzado, sombrereria.

FRACCION | CLASE
ARANCELARIA| NIZA
6204.59.05 25
6204.59.99 25
6204.61.01 25
6204.62.01 25
6204.62.99 25
6204.63.01 25
6204.63.99 25
6204.69.01 25
6204.69.02 25
6204.69.03 25
6204.69.99 25
6205.20.01 25
6205.20.99 25
6205.30.99 25
6205.90.01 25
6205.90.02 25
6205.90.99 25
6206.10.01 25
6206.20.01 25
6206.20.99 25
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CAPITULO 62 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto

CLASIFICACION DE NIZA

(Clasificacion Internacional de Productos y Servicios)

FRACCION | CLASE
ARANCELARIA| NIZA
6206.30.01 25
6206.40.01 25
6206.40.02 25
6206.40.99 25
6206.90.01 25
6206.90.99 25
6207.11.01 25
6207.19.01 25
6207.21.01 25
6207.22.01 25
6207.29.01 25
6207.29.99 25
6207.91.01 25
6207.99.01 25
6207.99.02 25
6207.99.99 25
6208.11.01 25
6208.19.01 25
6208.21.01 25
6208.22.01 25
6208.29.01 25

CLASE NIZA 25

Vestuario, calzado, sombrereria.

FRACCION | CLASE
ARANCELARIA| NIZA
6208.29.99 25
6208.91.01 25
6208.92.01 25
6208.92.99 25
6208.99.01 25
6208.99.02 25
6208.99.99 25
6209.20.01 25
6209.30.01 25
6209.90.01 25
6209.90.99 25
6210.10.01 25
6210.20.01 25
6210.30.01 25
6210.40.01 25
6210.50.01 25
6211.11.01 25
6211.12.01 25
6211.20.01 25
6211.20.99 25
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CLASIFICACION DE NIZA
) (Clasificacion Internacional de Productos y Servicios)
CAPITULO 62 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto

FRACCION | CLASE FRACCION | CLASE
ARANCELARIA| NIZA ARANCELARIA| NIZA
6211.32.01 25 6212.30.01 25
6211.32.99 25 6212.90.01 25
6211.33.01 25 6212.90.99 25
6211.33.99 25 6214.10.01 25
6211.39.01 25 6214.20.01 25
6211.39.02 25 6214.30.01 25
6211.39.99 25 6214.40.01 25
6211.42.01 25 6214.90.01 25
6211.42.99 25 6215.10.01 25
6211.43.01 25 6215.20.01 25
6211.43.99 25 6215.90.01 25
6211.49.01 25 6216.00.01 25
6212.10.01 25 6217.10.01 25
6212.20.01 25 6217.90.01 25

CLASE NIZA 25
Vestuario, calzado, sombrereria.

CLASIFICACION DE NIZA
) (Clasificacion Internacional de Productos y Servicios)
CAPITULO 64 Calzado, polainas y articulos analogos; partes de estos articulos

FRACCION | CLASE
ARANCELARIA| NIZA

6401.10.01 25
6401.92.01 25
6401.92.99 25

CLASE NIZA 25
Vestuario, calzado, sombrereria.
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CAPITULO 64 Calzado, polainas y articulos analogos; partes de estos articulos

CLASIFICACION DE NIZA

(Clasificacion Internacional de Productos y Servicios)

FRACCION | CLASE
ARANCELARIA| NIZA
6401.99.01 25
6401.99.02 25
6401.99.99 25
6402.12.01 25
6402.19.01 25
6402.19.02 25
6402.19.03 25
6402.19.99 25
6402.20.01 25
6402.91.01 25
6402.91.02 25
6402.99.01 25
6402.99.02 25
6402.91.02 25
6402.99.01 25
6402.99.02 25
6402.99.03 25
6402.99.04 25
6402.99.05 25
6402.99.06 25
6402.99.99 25

CLASE NIZA 25

Vestuario, calzado, sombrereria.

FRACCION | CLASE
ARANCELARIA | NIZA
6403.12.01 25
6403.19.01 25
6403.19.02 25
6403.19.99 25
6403.20.01 25
6403.40.01 25
6403.51.01 25
6403.51.02 25
6403.51.99 25
6403.59.01 25
6403.59.02 25
6403.59.99 25
6403.91.01 25
6403.91.02 25
6403.91.03 25
6403.91.04 25
6403.91.99 25
6403.99.02 25
6403.99.03 25
6403.99.04 25
6403.99.05 25
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) (Clasificacion Internacional de Productos y Servicios)
CAPITULO 64 Calzado, polainas y articulos analogos; partes de estos articulos

CLASIFICACION DE NIZA

FRACCION | CLASE
ARANCELARIA| NIZA
6403.99.06 25
6404.11.01 25
6404.11.02 25
6404.11.03 25
6404.11.99 25
6404.19.01 25
6404.19.02 25
6404.20.01 25
6405.10.01 25
6405.20.01 25
6405.20.02 25
6405.20.99 25
6405.90.01 25
6405.90.99 25
6404.19.03 25
6404.19.99 25

CLASE NIZA 25

Vestuario, calzado, sombrereria.

(Clasificacion Internacional de Productos y Servicios)
CAPITULO 65 Sombreros, demas tocados, y sus partes

CLASIFICACION DE NIZA

FRACCION | CLASE
ARANCELARIA| NIZA
6506.91.01 25

CLASE NIZA 25

Vestuario, calzado, sombrereria.
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CLASIFICACION DE NIZA

) (Clasificacion Internacional de Productos y Servicios)
CAPITULO 90 Instrumentos y aparatos de Optica, fotografia o cinematografia, de medida,
control o precision; instrumentos y aparatos medicoquirdrgicos; partes y accesorios de estos

instrumentos o0 aparatos

FRACCION | CLASE
ARANCELARIA| NIZA
9003.11.01 9
9003.19.01 9
9004.10.01 9
9004.90.99 9

CLASE NIZA 9

Aparatos e instrumentos cientificos, nauticos, topogréaficos, fotograficos, cinematograficos,
opticos, de pesar, de medir, de sefalizacion, de control (inspeccion), de salvamento y de
ensefianza; aparatos e instrumentos para conducir, interrumpir, transformar, acumular, regular
o controlar la electricidad; aparatos para la grabacién, transmision o reproduccion de sonido o
imagenes; soportes de registro magnéticos, discos para grabar; maquinas expendedoras
automaticas y mecanismos para aparatos operados con monedas; cajas registradoras,
maquinas calculadoras, equipo para el procesamiento de informacion y computadoras;

extintores.
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(Clasificacion Internacional de Productos y Servicios)
CAPITULO 91 Aparatos de relojeria y sus partes

CLASIFICACION DE NIZA

FRACCION | CLASE
ARANCELARIA| NIZA
9101.11.01 14
9101.19.01 14
9101.19.99 14
9101.21.01 14
9101.29.99 14
9101.91.01 14
9101.99.99 14
9102.11.01 14
9102.12.01 14
9102.19.99 14
9102.21.01 14
9102.29.99 14
9102.91.01 14
9102.99.99 14

CLASE NIZA 14

Metales preciosos y sus aleaciones, y articulos de metales preciosos o chapeados de estos
materiales, no comprendidos en o chapeados de estos materiales, no comprendidos en otras

clases; joyeria, piedras preciosas; relojeria e instrumentos cronométricos.
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ANEXO 2

REGLAMENTO (CE) No 1383/2003 DEL CONSEJO de 22 de j ulio de 2003 relativo a
la intervencion de las autoridades aduaneras en los casos de mercancias
sospechosas de vulnerar determinados derechos de pr opiedad intelectual y a las
medidas que deben tomarse respecto de las mercancia s que vulneren esos
derechos
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REGLAMENTO (CE) No 1383/2003 DEL CONSEJO de 22 de j ulio de 2003 relativo a la
intervencién de las autoridades aduaneras en los ca  sos de mercancias sospechosas de
vulnerar determinados derechos de propiedad intelec tual y a las medidas que deben
tomarse respecto de las mercancias que vulneren eso s derechos

EL CONSEJO DE LA UNION EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular su articulo 133,

Vista la propuesta de la Comision,

Considerando lo siguiente:

(1)

(2)

3)

(4)

Con el fin de mejorar el funcionamiento del sistema relativo a la entrada en la
Comunidad, exportacion y reexportacion de la Comunidad de mercancias que vulneran
determinados derechos de propiedad intelectual, creado por el Reglamento (CE) no
3295/94 del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, por el que se establecen medidas
dirigidas a prohibir el despacho a libre practica, la exportacién, la reexportacion y la
inclusion en un régimen de suspensidn de las mercancias con usurpacién de marca y
las mercancias piratas™® conviene sacar las conclusiones de la experiencia adquirida
en su aplicacion. En aras de la claridad, conviene derogar y sustituir el Reglamento
(CE) no 3295/94.

La comercializacibn de mercancias falsificadas o piratas y, en general, la
comercializacion de toda mercancia que vulnere derechos de propiedad intelectual
perjudica mucho a los fabricantes y comerciantes cumplidores de las leyes y a los
titulares de derechos y engafia a los consumidores haciéndoles correr a veces riesgos
para su salud y seguridad. Conviene por tanto impedir en la medida de lo posible la
comercializaciébn de tales mercancias y adoptar para ello medidas para atajar
eficazmente esta actividad ilegal sin obstaculizar la libertad del comercio legitimo. Este
objetivo se persigue también mediante los esfuerzos realizados en el mismo sentido en
el ambito internacional.

En el caso de que las mercancias falsificadas, las mercancias piratas y, en general, las
mercancias que vulneran un derecho de propiedad intelectual sean originarias o
procedan de terceros paises, conviene prohibir su introduccion en el territorio aduanero
de la Comunidad, incluyendo su transbordo, su despacho a libre practica en la
Comunidad, su inclusion en un régimen de suspensién y su colocacion en zona franca o
deposito franco y establecer un procedimiento para que las autoridades aduaneras
puedan intervenir para garantizar en las mejores condiciones el respeto de esta
prohibicion.

La intervencion de las autoridades aduaneras debe aplicarse también a las mercancias
falsificadas, a las mercancias piratas y a las mercancias que vulneren determinados
derechos de propiedad intelectual, que estén en curso de exportacién, reexportacion o
salida del territorio aduanero de la Comunidad.
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(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

La intervencién de las autoridades aduaneras debe consistir en suspender la concesion
del despacho a libre préctica, la exportacion y la reexportacién de las mercancias
sospechosas de ser mercancias falsificadas o piratas y de las mercancias que vulneren
determinados derechos de propiedad intelectual, o en retener estas mercancias cuando
estén incluidas en un régimen de suspension, colocadas en una zona franca o un
depodsito franco, en curso de reexportaciébn con notificacién, se introduzcan en el
territorio aduanero o salgan del mismo, durante el tiempo necesario para poder
determinar si se trata efectivamente de mercancias de alguno de esos tipos.

Es preciso definir, armonizandolos en todos los Estados miembros, los elementos que
debe contener la solicitud de intervencion, tales como su periodo de validez y su forma.
Procede también, por las mismas inquietudes de armonizacion, determinar las
condiciones de su aceptacién por las autoridades aduaneras competentes y los
servicios designados para recibirla, tramitarla y registrarla.

Debe autorizarse a los Estados miembros a retener, durante un periodo determinado,
las mercancias en cuestion incluso antes de que se haya presentado o aprobado la
solicitud del titular del derecho, para que éste pueda cursar tal solicitud de intervencion
a las aduanas.

En el procedimiento para determinar si ha habido violaciéon de un derecho de propiedad
intelectual de acuerdo con las disposiciones juridicas nacionales se aplicaran los
criterios que se utilizan para determinar si mercancias producidas en el Estado miembro
correspondiente violan los derechos de propiedad intelectual. Las disposiciones de los
Estados miembros sobre la competencia de las instancias y los procedimientos
judiciales no se veran afectadas por el presente Reglamento.

Para facilitar la aplicacién del presente Reglamento tanto a las aduanas como a los
titulares de derechos, debe preverse también un procedimiento mas flexible de
destruccion de las mercancias que vulneren determinados derechos de propiedad
intelectual, y ello sin obligacion de entablar otro procedimiento para determinar si se ha
vulnerado un derecho de propiedad intelectual con arreglo a las disposiciones
nacionales.

(20) Procede definir las medidas a las cuales deben someterse las mercancias

(11)

cuando se haya establecido que son mercancias falsificadas, mercancias piratas o, en
general, mercancias que vulneran determinados derechos de propiedad intelectual.
Estas medidas no sélo deben privar a los implicados en el comercio de estas
mercancias del beneficio econémico de la operacién y sancionarlos, sino que también
deberian desalentar de forma eficaz operaciones posteriores de la misma naturaleza.

Con el fin de no perturbar el despacho aduanero de mercancias contenidas en
los equipajes personales de viajeros, es conveniente, excepto cuando determinados
indicios materiales indiquen que se trata de trafico comercial, deben excluirse del
ambito de aplicacién del presente Reglamento las mercancias que puedan haber sido
falsificadas, pirateadas o que vulneren derechos de propiedad intelectual, que se
importen de terceros paises respetando los limites que fija la normativa comunitaria
para la concesion de la franquicia aduanera.
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(12) Conviene conseguir la aplicacion uniforme de las normas comunes previstas en
el presente Reglamento y reforzar la asistencia mutua entre los Estados miembros, y
entre los Estados miembros y la Comision, con el fin de garantizar la eficacia, en
particular, recurriendo a las disposiciones del Reglamento (CE) no 515/97 del Consejo,
de 13 de marzo de 1997, relativo a la asistencia mutua entre las autoridades
administrativas de los Estados miembros y a la colaboracion entre éstas y la Comision
con objeto de asegurar la correcta aplicacion de las reglamentaciones aduanera y

agricola®.

(13) Una vez adquirida experiencia en la aplicacion del presente Reglamento,
convendria analizar la posibilidad de ampliar la lista de los derechos de propiedad
intelectual que en él se contemplan.

(14) Deben establecerse las medidas precisas para la aplicacion del presente
Reglamento de conformidad con la Decisién 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio
de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las
competencias de ejecucion atribuidas a la Comision**.

(15) Procede derogar el Reglamento (CE) no 3295/94.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

CAPITULO |
OBJETO Y AMBITO DE APLICACION
Articulo 1

1. El presente Reglamento determina las condiciones de intervencion de las autoridades
aduaneras cuando sospechen que algunas mercancias pueden vulnerar derechos de
propiedad intelectual en las siguientes situaciones:

a) cuando se declaran para despacho a libre practica, exportacion o reexportacion de
acuerdo con el articulo 61 del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, de 12 de
octubre de 1992, por el que se aprueba el cédigo aduanero comunitario**;

b) cuando se descubren con ocasién de un control efectuado sobre mercancias
introducidas o que salen del territorio aduanero de la Comunidad de acuerdo con los
articulos 37 y 183 del Reglamento (CEE) no 2913/92, o incluidas en un régimen de
suspension segln lo dispuesto en la letra a) del apartado 1 del articulo 84 de dicho
Reglamento, 0 en curso de reexportacién con naotificacién de acuerdo con el apartado 2
del articulo 182 de dicho Reglamento o colocadas en zona franca o depésito franco
segun lo dispuesto en el articulo 166 de dicho Reglamento.

2. Este Reglamento determina asimismo las medidas que las autoridades competentes
deben adoptar respecto a las mercancias citadas en el apartado 1 cuando se haya
establecido que vulneran derechos de propiedad intelectual.
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DO L 82 de 22.3.1997, p. 1; Reglamento cuya ultima modificacion la constituye el Reglamento
(CE) no 807/2003 (DO L 122 de 16.5.2003, p. 36).

DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.

DO L 302 de 19.10.1992, p. 1; Reglamento cuya ultima modificacién la constituye el Reglamento
(CE) no 2700/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 311 de 12.12.2000, p. 17).
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1.

a)

b)

Articulo 2

A efectos del presente Reglamento, se entiende por mercancias que vulneran un
derecho de propiedad intelectual:

las mercancias falsificadas, es decir:

i) las mercancias, incluido su acondicionamiento, en las que figure sin autorizacion
una marca de fabrica o comercial idéntica a la marca de fabrica o comercial
registrada de forma valida para los mismos tipos de mercancias o que no pueda
distinguirse en sus aspectos esenciales de esta marca de fabrica o comercial y
gue por tanto vulnere los derechos del titular de la marca tal como se contempla
en el Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre
la marca comunitaria'®, o segln la legislacion del Estado miembro donde se
presente la solicitud de intervencién de las autoridades aduaneras,

i) todo signo de marca (como por ejemplo logotipo, etiqueta, autoadhesivo, folleto,
manual de empleo, documento de garantia que lleve ese tipo de marca), incluso
presentado por separado, en las mismas condiciones que las mercancias objeto
del inciso i),

iii) los embalajes donde figuren marcas de las mercancias falsificadas, presentados
por separado y en las mismas condiciones que las mercancias objeto del inciso

i);

las mercancias piratas, es decir las mercancias que son, o que contienen, copias
fabricadas sin el consentimiento del titular de los derechos de autor o los derechos
afines o del titular de un derecho sobre el dibujo o modelo registrado o no segun el
Derecho nacional, o de una persona debidamente autorizada por el titular en el pais de
produccién cuando la realizacion de estas copias vulnere el derecho en cuestién tal
como se contempla en el Reglamento (CE) no 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre
de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios**, segun la legislacién comunitaria o
la del Estado miembro donde se presente la solicitud de intervencién de las autoridades
aduaneras;

las mercancias que en el Estado miembro donde se presente la solicitud de intervencion
de las autoridades aduaneras vulneren:

i) una patente conforme con la legislacion de ese Estado miembro,

i) un certificado complementario de proteccion, del tipo previsto en el Reglamento
(CEE) no 1768/92 del Consejo™** o en el Reglamento (CE) no 1610/96 del

Parlamento Europeo y del Consejo™®,
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b)

iii) un titulo nacional de proteccion de variedades vegetales segun la legislacion de
este Estado miembro o de caracter comunitario tal como se contempla en el
Reglamento (CE) no 2100/94 del Consejo™*,

iv) las denominaciones de origen, o las indicaciones geograficas segun la
legislacion de este Estado miembro o las previstas en los Reglamentos (CEE) no
2081/92*" y (CE) no 1493/1999'*® del Consejo,

V) las denominaciones geogréficas previstas en el Reglamento (CEE) no 1576/89

del Consejo™*.

A efectos de presente Reglamento se entiende por titular del derecho:

el titular de una marca de fabrica o comercial, derecho de autor o similar, de un derecho
sobre un dibujo o modelo, de una patente, de un certificado suplementario, de una
obtencion vegetal, de una denominacién de origen protegida, de una indicacion
geografica protegida, o, de forma general, de uno de los derechos citados en el
apartado 1, o

cualquier otra persona autorizada a utilizar cualquiera de los derechos de propiedad
intelectual mencionados en la letra a), o su representante o usuario autorizado.

Se asimila a mercancias que vulneran un derecho de propiedad intelectual todo molde o
matriz especificamente destinado o adaptado a la fabricacion de tales mercancias, a
condicion de que la utilizacion de estos moldes o matrices vulnere los derechos del
titular del derecho segun la legislacién comunitaria o la del Estado miembro en el cual
se presente la solicitud de intervencion de las autoridades aduaneras.

Articulo 3

El presente Reglamento no se aplicara a las mercancias a las que se haya puesto una
marca de fabrica o comercial con el consentimiento del titular de dicha marca, ni a las
mercancias que lleven una denominacién de origen protegida o una indicacion
geografica protegida 0 que estén protegidas por una patente o por un certificado
complementario de proteccion, por derechos de autor o derechos afines o derechos
sobre el dibujo o modelo u obtencién vegetal y que hayan sido fabricadas con el
consentimiento del titular del derecho, pero que, sin el consentimiento de éste, se
encuentren en una de las situaciones contempladas en el apartado 1 del articulo 1.

Tampoco se aplicara a las mercancias contempladas en el primer parrafo y que se hayan
fabricado o hayan sido protegidas por otro derecho de propiedad intelectual mencionado en el
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apartado 1 del articulo 2 en condiciones distintas de las convenidas con el titular de los
derechos.

2.

1.

Cuando haya mercancias desprovistas de caracter comercial que entren dentro de los
limites fijados para la concesion de una franquicia aduanera contenidas en los equipajes
personales de los viajeros, y si no existe ningln indicio material que indique que las
mercancias forman parte de un trafico comercial, los Estados miembros consideraran
que dichas mercancias estan excluidas del ambito de aplicacion del presente
Reglamento.

CAPITULO Il
SOLICITUD DE INTERVENCION DE LAS AUTORIDADES ADUANE RAS
SECCION 1
Medidas previas a una solicitud de intervencion de las autoridades aduaneras
Articulo 4

Cuando en el curso de una intervencion de las autoridades aduaneras, en una de las
situaciones contempladas en el apartado 1 del articulo 1 y antes de que se haya
presentado o se haya autorizado una solicitud del titular del derecho, existan motivos
suficientes para sospechar que se trata de mercancias que vulneran un derecho de
propiedad intelectual, las autoridades aduaneras podran suspender el levante o
proceder a la retencién de las mercancias durante tres dias laborables contados a partir
del momento en que el titular del derecho, asi como el declarante o el tenedor, siempre
gue estos Ultimos sean conocidos, reciban la naotificacion, para permitir al titular del
derecho presentar una solicitud de intervencion con arreglo al articulo 5.

De conformidad con las normas vigentes en el Estado miembro afectado, la autoridad
aduanera podra, sin revelar mas informacion que la referente al nimero de objetos
reales o supuestos y su naturaleza, solicitar al titular del derecho que le proporcione
cualquier informacidn Util susceptible de confirmar sus sospechas, antes de que el titular
del derecho sea informado del riesgo de infraccion.

SECCION 2

Presentacion y tramite de la solicitud de intervenc i6n de las autoridades aduaneras

Articulo 5

En cada Estado miembro, el titular del derecho puede presentar a la administraciéon
aduanera competente una solicitud escrita para que intervenga cuando haya
mercancias que estén en una de las situaciones contempladas en el apartado 1 del
articulo 1 (solicitud de intervencion).

Los Estados miembros designaran la oficina de la administracion de aduanas
competente para recibir y tramitar las solicitudes de intervencion.
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3.

Cuando los Estados miembros dispongan de sistemas electrénicos de intercambio de
datos, fomentaran la presentacion de la solicitud de intervencion por medios
electrénicos.

Cuando el solicitante sea titular de un derecho de una marca comunitaria, o de un
derecho sobre un dibujo o modelo comunitario, de una obtencién vegetal comunitaria,
de una proteccién comunitaria de una denominacion de origen o de indicaciones o
denominaciones geograficas, esta solicitud, ademas de la intervencion de las
autoridades aduaneras del Estado miembro donde se presente, podra también intentar
obtener la intervencion de las aduanas de otro u otros Estados miembros.

La solicitud de intervencién debe seguir el modelo fijado segin el procedimiento
contemplado en el apartado 2 del articulo 21 y contener todos los elementos necesarios
para permitir a las autoridades aduaneras reconocer facilmente las mercancias
correspondientes, y en particular:

i) la descripcidn técnica, precisa y detallada de las mercancias,

i) datos precisos sobre el tipo o las tendencias de fraude si el titular del derecho
tiene conocimiento de ellos,

iii) los datos de la persona de contacto designada por el titular de los derechos.

La solicitud de intervencion debera también contener la declaracién del solicitante prevista en el
articulo 6, asi como la prueba de que el solicitante es titular del derecho sobre las mercancias.

En el caso previsto en el apartado 4, la solicitud de intervencion deberé indicar el o los Estados
miembros en los cuales se solicita la intervencion de las autoridades aduaneras, asi como los
nombres y direcciones del titular del derecho en cada uno de los Estados miembros de que se

trate.

A titulo indicativo, si el titular del derecho los conocen, deberian notificar otros datos, como:

a)

9)
h)

el valor neto de impuestos de la mercancia original en el mercado legal del Estado
donde se ha presentado la solicitud de intervencion;

el lugar en el que se encuentran las mercancias o el lugar de destino previsto;
la identificacion del envio o de los bultos;

la fecha de llegada o salida prevista de las mercancias;

el medio de transporte utilizado;

la identidad del importador, del exportador o del tenedor de las mercancias;
los paises de produccién y las rutas de transporte utilizadas;

la diferenciacién técnica entre los productos auténticos y los sospechosos.
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6. Podran exigirse asimismo datos particulares y especificos sobre el tipo de derecho de
propiedad intelectual al que se refiere la solicitud de intervencién.

7. La oficina de aduanas competente sobre la solicitud de intervencion, la tramitara y
notificara por escrito su decision al solicitante en el plazo de 30 dias laborables.

No se exigira ningan canon al titular de los derechos por los gastos administrativos de la
tramitacion de esta solicitud.

8. Si la solicitud no contiene los datos obligatorios que figuran en el apartado 5, la oficina
de aduana competente podra decidir no tramitar la solicitud de intervencion y, en tal
caso, comunicara las razones de su decisién junto con informacion sobre el
procedimiento de recurso. La solicitud sélo podra volver a presentarse debidamente
cumplimentada.

Articulo 6

1. Las solicitudes de intervencién iran acompafiadas de una declaracion del titular del
derecho, presentada bien por escrito bien por medios electrénicos, de conformidad con
la legislacion nacional, por la cual acepte su responsabilidad hacia las personas
afectadas por una de las situaciones previstas en el apartado 1 del articulo 1, en el caso
de que un procedimiento incoado en aplicacion del apartado 1 del articulo 9 se
sobresea por una accién u omision del titular del derecho, o si se establece
ulteriormente que las mercancias no vulneran ningun derecho de propiedad intelectual.

En la misma declaracién, el titular del derecho se declarara también de acuerdo con sufragar
todos los gastos ocasionados por la aplicacion del presente Reglamento debido a la puesta de
las mercancias bajo control aduanero en aplicacion del articulo 9 y, cuando proceda, del
articulo 11.

2. Cuando la solicitud de intervencion se haga de acuerdo con el apartado 4 del articulo 5,
el titular del derecho manifestard, en la declaracién, su acuerdo para facilitar y costear
las traducciones que resulten necesarias; esta declaracion sera valida en todos los
Estados miembros en que la decision objeto de la solicitud sea de aplicacion.

Articulo 7

Los articulos 5 y 6 se aplicaran, mutatis mutandis, a toda solicitud de prérroga.

SECCION 3
Aceptacién de la solicitud de intervencion
Articulo 8
1. Al aceptar a solicitud de intervencion, la oficina de aduanas competente fijara el periodo

durante el cual las autoridades aduaneras intervendran, que serd como maximo un afo.
Al final de dicho plazo, a peticion del titular de los derechos la oficina que haya tomado
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la decision inicial podra prorrogar este periodo tras la liquidacion por el titular de todas
las deudas que pudiera haber contraido en el marco del presente Reglamento.

El titular del derecho debera notificar a la oficina aduanera competente citada en el apartado 2
del articulo 5, en caso de que su derecho ya no esté registrado validamente o haya expirado.

2. La decisibn de aceptacién de la solicitud de intervencion del titular del derecho se
comunicara inmediatamente a las aduanas del o de los Estados miembros que puedan
estar afectados por las mercancias indicadas en la solicitud por vulnerar un derecho de
propiedad intelectual.

Al aceptar la solicitud de intervencion presentada de acuerdo con el apartado 4 del articulo 5, el
periodo de intervencion de las autoridades aduaneras se fija en un afio. Al expirar dicho plazo,
la oficina que haya tramitado la solicitud inicial prorrogara dicho periodo previa solicitud por
escrito del titular del derecho. El primer guién del articulo 250 del Reglamento (CEE) no
2913/92 se aplicara, mutatis mutandis, a la decision de aceptacion de esta solicitud asi como a
las decisiones que la prorroguen o la deroguen.

Una vez aceptada la solicitud de intervencion, corresponde al solicitante transmitir esta
decisiébn, acompafiada de cualquier otra informacién atil, asi como, cuando proceda,
traducciones a la oficina de aduanas competente del o de los Estados miembros en los cuales
el solicitante haya solicitado la intervencién de las autoridades aduaneras. No obstante, previo
acuerdo del solicitante, la oficina correspondiente de la autoridad aduanera que adopte la
decisiéon podra efectuar directamente esta notificacion.

A peticion de las autoridades aduaneras de los Estados miembros afectados, el solicitante
debera facilitar la informacion suplementaria que resulte necesaria para la ejecucién de dicha
decision.

3. El periodo citado en el segundo parrafo del apartado 2 se cuenta a partir de la fecha de
aprobacién de la decision de aceptacion de la solicitud. Esta decisién solo entra en vigor
en los Estados miembros destinatarios a partir de la notificacion mencionada en el
tercer parrafo del apartado 2 y una vez que el titular del derecho haya realizado los
tramites contemplados en el articulo 6.

Esta decision se comunicard inmediatamente a las aduanas nacionales que puedan estar
afectadas por las mercancias en ella contempladas de las que se sospeche que vulneran
derechos de propiedad intelectual.

Este apartado se aplica mutatis mutandis a la decisién de prérroga de la decision inicial.

CAPITULO 1lI

CONDICIONES DE LA INTERVENCION DE LAS AUTORIDADES A DUANERAS Y DE LA
AUTORIDAD COMPETENTE PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL FON DO

Articulo 9
1. Cuando una aduana a la que se haya notificado la decision de aceptacion de la solicitud
del titular del derecho en aplicacion del articulo 8 sospeche, en su caso tras consultar al

solicitante, que las mercancias que se encuentran en una de las situaciones citadas en
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el apartado 1 del articulo 1 vulneran un derecho de propiedad intelectual y estan
contempladas en la mencionada decision, suspendera la concesion del levante o
procedera a la retencién de dichas mercancias.

La aduana debera informar inmediatamente a la oficina de aduanas que tramité la solicitud de
intervencion.

2. La oficina de aduanas competente o la aduana que se citan en el apartado 1 informaran
al titular del derecho, asi como al declarante o al tenedor de las mercancias segun lo
dispuesto en el articulo 38 del Reglamento (CEE) no 2913/92, y estaran habilitada para
informarles de su cantidad real o estimada, asi como de la naturaleza real o presunta de
las mercancias a las que se haya suspendido el levante o que se hayan retenido sin
gue la notificacion de esta informacion los obligue a recurrir a la autoridad competente
para que resuelva sobre el fondo.

3. Con el fin de determinar si se ha vulnerado un derecho de propiedad intelectual de
acuerdo con las disposiciones nacionales, y de acuerdo con las disposiciones
nacionales relativas a la proteccion de los datos de caracter personal, del secreto
comercial e industrial y del secreto profesional y administrativo, la aduana o la oficina
que tramité la solicitud informara al titular del derecho, a peticién suya y si se conocen,
de los nombres y direcciones del destinatario, del remitente, del declarante o del
tenedor de las mercancias, y del origen y la procedencia de las mercancias de las que
se sospeche que vulneran un derecho de propiedad intelectual.

La aduana concedera al solicitante y a las personas afectadas por una de las situaciones
contempladas en el apartado 1 del articulo 1, la posibilidad de inspeccionar las mercancias a
las que se haya suspendido la concesién del levante o que hayan sido retenidas.

Al inspeccionar las mercancias, la aduana podra tomar muestras, que, de acuerdo con las
normas vigentes en el Estado miembro y previa peticién expresa del titular del derecho, podra
entregarle o transmitirle Gnicamente a fines de andlisis y con el Unico objeto de facilitar el
procedimiento. Cuando las circunstancias lo permitan, y con sujecién, cuando proceda, a lo
dispuesto en el segundo guién del apartado 1 del articulo 11, las muestras deberan ser
devueltas cuando finalice el analisis técnico y antes de la posible concesiéon del levante de la
mercancia o del final de la retencién. Todos los analisis de estas muestras deberan realizarse
bajo la exclusiva responsabilidad del titular del derecho.

Articulo 10
Para determinar si se ha vulnerado un derecho de propiedad intelectual de acuerdo con las
disposiciones nacionales seran aplicables las disposiciones vigentes en el Estado miembro en

el territorio en el cual las mercancias estan en una de las situaciones contempladas en el
apartado 1 del articulo 1.

Estas disposiciones se aplicaran también para la notificacion inmediata a la oficina o la aduana
contemplada en el apartado 1 del articulo 9 de la aplicacion del procedimiento previsto en el
articulo 13, a menos que sean ellas mismas quienes apliquen el procedimiento.

Articulo 11

1. Cuando unas autoridades aduaneras hayan procedido a la retencién o suspendido la
concesion del levante de mercancias sospechosas de vulnerar un derecho de propiedad
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intelectual mientras se encontraban en una de las situaciones previstas en el apartado 1
del articulo 1, los Estados miembros podran disponer, de conformidad con su legislacion
nacional, que se utilice un procedimiento simplificado, con el acuerdo del titular del
derecho, que permita que las autoridades aduaneras dispongan el abandono de dichas
mercancias para su destruccién bajo control aduanero, sin que sea necesario
determinar si se ha vulnerado un derecho de propiedad intelectual de acuerdo con las
disposiciones nacionales. A tal efecto, los Estados miembros aplicaran las siguientes
condiciones de conformidad con su legislacion nacional:

— que en el plazo de diez dias laborables, o de tres dias laborables en caso de mercancia
perecedera, a partir de la notificacion prevista en el articulo 9, el titular del derecho
notifique por escrito a las autoridades aduaneras que las mercancias objeto del
procedimiento son mercancias que vulneran un derecho de propiedad intelectual
contemplado en al apartado 1 del articulo 2 y proporcione a dichas autoridades el
acuerdo escrito del declarante, del tenedor o del propietario de las mercancias de que
renuncia a las mismas a fin de que sean abandonadas para su destruccion. De acuerdo
con las autoridades aduaneras, el declarante, el tenedor o el propietario de las
mercancias podran facilitar directamente esta informacion a las aduanas. Se presumira
la aceptacion del acuerdo de abandonar las mercancias cuando el declarante, el
tenedor o el propietario de las mercancias no se haya opuesto especificamente a la
destruccion dentro del plazo establecido. Este plazo podra ampliarse en otros diez dias
habiles cuando las circunstancias asi lo requieran,

— gue, a menos que la legislacidn nacional especifique otra cosa, la destruccién se haga
por cuenta del titular del derecho y bajo su responsabilidad y haya estado precedida
sistematicamente por una toma de muestras que las autoridades aduaneras deberan
conservar en condiciones tales que puedan constituir elementos de prueba admisibles
en los procedimientos judiciales del Estado miembro donde su utilizacion pudiere
resultar necesaria.

2. En todos los demas casos o cuando el declarante, el tenedor, o el propietario se
opongan o impugnen la destruccidn, se aplicara el procedimiento previsto en el articulo
13.

Articulo 12

La informacion recogida en el primer parrafo del apartado 3 del articulo 9 que se transmita al
titular del derecho podra ser utilizada por este Ultimo solo para los fines previstos en los
articulos 10y 11 y en el apartado 1 del articulo 13.

Cualquier otra utilizacion no permitida por la legislacién nacional del Estado miembro en que se
haya generado la situacion, podra dar lugar, segun el ordenamiento juridico del Estado
miembro donde se encuentren las mercancias, a responsabilidad civil de dicho titular y a la
suspension de la solicitud de intervencién durante el periodo de validez restante antes de su
renovacion sélo en el Estado miembro donde se hayan producido los hechos.

En caso de reincidencia, la oficina aduanera competente podra denegar su renovacion. En el

caso de la solicitud de intervencion prevista en el apartado 4 del articulo 5, debera ademas
avisar a los demas Estados miembros indicados en el formulario.
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1.

Articulo 13

Si en el plazo de diez dias laborables a partir de recibida la notificacién de la suspension
de la concesion del levante o la retencion, la aduana contemplada en el apartado 1 del
articulo 9 no ha sido informada de la apertura segun el articulo 10 de un procedimiento
destinado a determinar si se ha vulnerado un derecho de propiedad intelectual de
acuerdo con las disposiciones nacionales o no ha recibido del titular del derecho el
acuerdo previsto en el apartado 1 del articulo 11, cuando proceda, se concedera el
levante de las mercancias, o se levantara la medida de retencién, segin corresponda, a
condicién de que se hayan realizado todos los tramites aduaneros.

En los casos en que resulte pertinente, este plazo podra prorrogarse diez dias habiles como
maximo.

2.

b)

Si se trata de mercancias perecederas sospechosas de vulnerar un titulo de propiedad
intelectual, el plazo citado se fijara en tres dias laborables. Este plazo no podra
prorrogarse.

Articulo 14

Cuando se trate de mercancias sospechosas de vulnerar derechos sobre un dibujo o
modelo, patentes, certificados adicionales de proteccion o derechos de obtenciones
vegetales, el declarante, el propietario, el importador, el exportador, el tenedor o el
destinatario de las mercancias estaran capacitados para obtener el levante o la
suspension de la retencion de las mercancias mediante constitucién de una garantia,
siempre que:

la oficina o la aduana contemplada en el apartado 1 del articulo 9 hayan sido
informados, en el plazo previsto en el apartado 1 del articulo 13, de la apertura de un
procedimiento, segun el apartado 1 del articulo 13, para determinar si se ha vulnerado
un derecho de propiedad intelectual con arreglo a las disposiciones nacionales;

al expirar el plazo previsto en el apartado 1 del articulo 13, la autoridad habilitada al
efecto no haya concedido medidas preventivas;

se hayan cumplido todos los tramites aduaneros.

La garantia prevista en el apartado 1 debera ser suficiente para proteger los intereses
del titular del derecho.

La constitucion de esta garantia no sera obstaculo para las demas posibilidades de recurso de
gue disponga el titular del derecho.

Cuando el procedimiento destinado a determinar si se ha vulnerado un derecho de propiedad
intelectual con arreglo a las disposiciones juridicas nacionales no haya sido iniciado por
iniciativa del titular, del derecho sobre el dibujo o el modelo de la patente, del certificado de
proteccién adicional o de la obtencién vegetal, esta garantia se liberara si la persona que la ha
iniciado no hace valer su derecho de ejercer una accién ante los tribunales en el plazo de 20
dias habiles a partir del dia de la recepcién de la naotificacidon de la suspensiéon del levante o de
la retencién.
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Cuando sea de aplicacion el segundo parrafo del apartado 1 del articulo 13, este plazo podra
ampliarse como maximo a 30 dias laborables.

Articulo 15

Las condiciones de almacenamiento de las mercancias durante el periodo de suspension del
levante o de la retencion las determinard cada Estado miembro, pero no deberan generar
gastos para las administraciones aduaneras.

CAPITULO IV

DISPOSICIONES APLICABLES A LAS MERCANCIAS RECONOCID AS COMO

MERCANCIAS QUE VULNERAN UN DERECHO DE PROPIEDAD INT ELECTUAL

Articulo 16

Estan prohibidos:

de

la introduccion en el territorio aduanero de la Comunidad,
el despacho a libre practica,

la salida del territorio aduanero de la Comunidad,

la exportacion,

la reexportacion,

la colocacion bajo un régimen de suspension, y

la introduccioén en una zona franca o un depdsito franco

mercancias reconocidas como mercancias que vulneran un derecho de propiedad

intelectual al término del procedimiento previsto en el articulo 9.

b)

Articulo 17

Sin perjuicio de las demas vias de recurso que pueda usar el titular del derecho, los
Estados miembros adoptaran las medidas necesarias para que las autoridades
competentes puedan:

conforme a las disposiciones pertinentes de la legislacion nacional, destruir las
mercancias reconocidas como mercancias que vulneran un derecho de propiedad
intelectual o retirarlas de los circuitos comerciales para evitar que causen un perjuicio al
titular del derecho, y esto sin indemnizacién de ninguna clase y, a no ser que la
legislacidn nacional contenga otras disposiciones, ningin gasto para el Tesoro publico;
tomar, en lo referente a estas mercancias, cualquier otra medida cuyo efecto sea privar
a las personas interesadas del beneficio econémico de la operacion.
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Salvo en casos excepcionales, no se considerara que la simple eliminacién de las
marcas que lleven indebidamente las mercancias falsificadas priva efectivamente a las
personas implicadas del beneficio econdmico de la operacion.

2. Las mercancias reconocidas como mercancias que vulneran un derecho de propiedad
intelectual podran ser objeto de abandono al Tesoro publico. En este caso se aplicaran
las disposiciones de la letra a) del apartado 1.

CAPITULO V
SANCIONES
Articulo 18

Cada Estado miembro establecera las sanciones que se aplicaran en los casos de infraccion
del presente Reglamento. Dichas sanciones deberan tener un caracter efectivo, proporcionado
y disuasorio.

CAPITULO VI

RESPONSABILIDAD DE LAS AUTORIDADES ADUANERAS Y DEL TITULAR DEL
DERECHO

Articulo 19

1. La aceptacion de una solicitud de intervencion no conferira al titular del derecho ningun
derecho a indemnizacién en el caso de que las mercancias que vulneran un derecho de
propiedad intelectual no fueran detectadas por el control de una aduana por la
concesion del levante o por la ausencia de una medida de retencion de acuerdo con el
apartado 1 del articulo 9, excepto en las condiciones previstas en la legislacién del
Estado miembro en el que se haya presentado la solicitud o cuando esta solicitud haya
seguido lo dispuesto en el apartado 4 del articulo 5, en las condiciones previstas en la
legislacion del Estado miembro en el cual dichas mercancias no fueron detectadas por
el control de una aduana.

2. El ejercicio, por una aduana o por otra autoridad habilitada a tal efecto, de las
competencias que tengan delegadas en materia de lucha contra el trafico de
mercancias que vulneran derechos de propiedad intelectual no comprometerda su
responsabilidad hacia las personas afectadas por las situaciones contempladas en el
apartado 1 del articulo 1 o por las medidas previstas en el articulo 4, en caso de que
éstas hayan sufrido un perjuicio a causa de la intervencion de dicha autoridad, excepto
cuando asi lo disponga la legislacion del Estado miembro en el cual se presentd la
solicitud o, cuando esta solicitud se haya} hecho conforme a lo dispuesto en el apartado
4 del articulo 5, en las condiciones previstas por la legislacion del Estado miembro en el
cual se haya producido la pérdida o el perjuicio.

3. La posible responsabilidad civil del titular del derecho se regira por la legislacién del

Estado miembro donde se encuentren las mercancias que estan en una de las
situaciones contempladas en el apartado 1 del articulo 1.
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CAPITULO VII
DISPOSICIONES FINALES
Articulo 20

Las medidas necesarias para la aplicacién del presente Reglamento se adoptaran de acuerdo
con el procedimiento contemplado en el apartado 2 del articulo 21.

Articulo 21
1. EI Comité del cddigo aduanero asistira a la Comision.

2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, seran de aplicaciéon los
articulos 4 y 7 de la Decision 1999/468/CE.

El plazo al que se hace referencia en el apartado 3 del articulo 4 de la Decisién 1999/468/CE
gueda fijado en tres meses.

Articulo 22

Los Estados miembros comunicaran a la Comisién toda la informacién pertinente sobre la
aplicacion del presente Reglamento.

La Comisién comunicara dicha informacion a los deméas Estados miembros.
Las disposiciones del Reglamento (CE) no 515/97 seran de aplicacién mutatis mutandis.
Las modalidades relativas al procedimiento de intercambio de informacion se estableceran en
el marco de las disposiciones de aplicacion conforme al procedimiento contemplado en el
apartado 2 del articulo 21.

Articulo 23
La Comision, sobre la base de la informacion contemplada en el articulo 22, informara
anualmente al Consejo de la aplicacion del presente Reglamento. Este informe, cuando
corresponda, podra ir acompafiado de una propuesta de modificaciéon del Reglamento.

Articulo 24
El Reglamento (CE) no 3295/94 queda derogado a partir del 1 de julio de 2004.

Las referencias hechas al Reglamento derogado se entenderan hechas al presente
Reglamento.

Articulo 25

El presente Reglamento entrard en vigor el séptimo dia siguiente al de su publicacion en el
Diario Oficial de la Unién Europea.

Sera aplicable a partir del 1 de julio de 2004.
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El presente Reglamento sera obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en

cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 22 de julio de 2003.

Por el Consegjo
El Presidente
G. ALEMANNO
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ACTUALIZACIONES
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ACTUALIZACIONES

Reglas Generales de Comercio Exterior

El 30 de septiembre de 2015, entr6 en vigor la Cuarta Resolucion de
Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2015 y sus
anexos 1, 14, 22, 27 y 30, en donde se encuentran importantes cambios como la

declaracion de marca en pedimento.

En relacion a este tema, la regla 3.1.34 RGCE se modifica para sefalar
gque ademas de las marcas nominativas, se deberdn sefalar las marcas
innominadas, tridimensionales o mixtas, asimismo, se adiciona un supuesto de
declaracion de este identificador, cuando haya licencia o autorizacién para el uso
o distribucién de la marca.

Cuadro 1
Indicador MC
SUPUESTOS | COMPLEMENTO | COMPLEMENTO | COMPLE
CLAVE NIVEL DE 1 2 MENTO 3
APLICACION
MC- P MARCA 1Siel Se debera de Indicar
MARCA NOMINATIV | importador es el | asentar el el tipo
NOMINATIV A, titular de los numero de de
A INNOMINA | derechos registro otorgad | marca:
DA, marcarios y se | o por el IMPI 1INomina
TRIDIMENC | encuentra tiva
IONAL O registrada en el 2Innomi
MIXTA, IMPI nada
QUE 3Tridime
IDENTIFICA nsional
EL 4 Mixta
PRODUCTO
2Siel 1 Sin registro Indicar
importador en el Instituto el tipo
cuenta con la Mexicano de la | de
licencia, Propiedad marca:
convenio Industrial. 1Nomina
0 autorizacion 2 Numero de tiva
para el usoy registro 2Innomi
distribucién de | otorgado por el | nada
la marca. Instituto 3Tridime

150

Diario Oficial de la Federacion. México. (30 de septiembre de 2015).
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Mexicano de la
Propiedad
Industrial.

nsional
4 Mixta

3 Cuando la
mercancia no
ostente
ninguna marca
nominativa,
innominada,
tridimensional
0 mixta.

No asentar
datos. (Vacio).

No
asentar
datos.
(Vacio).

4 Tratandose
de
importaciones
en las cuales el
importador no
sea el titular, ni
cuente con
autorizacion de
la marca
nominativa,
innominada,
tridimensional
0 mixta, alny
cuando ésta se
encuentre
registrada ante
el IMPI,
siempre y
cuando no se
contravenga
alguna
disposicién
legal en materia
de propiedad
industrial. Cuan
do la mercancia
ostente marca
nominativa,
innominada,
tridimensional
0 mixta, sin
registro
otorgado por el
IMPI.

Indicar el tipo
de marca:

1 Nominativa
2 Innominada
3Tridimension
al

4 Mixta

No
asentar
datos.
(Vacio).

5 Cuando el
registro de la
marca
nominativa,
innominada,
tridimensional

Fecha de
presentacién de
la solicitud.

Indicar

el tipo
de
marca:
1Nomina
tiva
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0 mixta, ante el 2Innomi
IMPI, se nada
encuentre en 3Tridime
tramite o nsional
pendiente de 4 Mixta
resolucion.

Acuerdo Estratégico Trans-Pacifico de Asociacion Ec ~ onOmica (TPP)

El pasado 5 de octubre de 2015, los ministros de los 12 paises
participantes del TPP anunciaron la conclusion de las negociaciones y el 18 de
noviembre decidieron que el documento se firme el 4 febrero de 2016 en Nueva
Zelanda. Asimismo, decidieron que la aprobacién por parte de los respectivos
parlamentos tenga un plazo de dos afios™.

151 La decisién fue adoptada en Manila durante una reunién convocada a instancias del presidente

de Estados Unidos, Barack Obama, principal impulsor de un pacto comercial que representa el
40 % de la economia mundial.
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LEGISLACION

© N o g M w NP

10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.
17.

Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos

Ley Aduanera

Ley de Comercio Exterior

Ley de Comercio Exterior

Ley de Propiedad Industrial

Ley del Servicio de Administracién Tributaria

Ley Federal del Derecho de Autor

Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad Industrial (1991). Diario Oficial
de la Federacion. México. (27 de junio de 1991).

Cadigo Fiscal de la Federacion

Cdbdigo Penal Federal

Acuerdo Nacional Contra la Pirateria

Acuerdo por el que se crea la Comision Intersecretarial para la Prevencion y
Combate a la Economia llegal

Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994,
31/05/89

Diario Oficial de la Federacién del dia 4 de julio del 2014 se dio a conocer la
Décima Segunda Resolucion de modificaciones a las Reglas de Cardcter
General en Materia de Comercio Exterior para 2013 y sus anexos 1, 22y 30
Reglas Generales de Comercio Exterior

Reglamento de la Ley de Comercio Exterior

Anexo 22, Apéndice 8 de las Reglas de Caracter General en Materia de

Comercio Exterior

TRATADOS INTERNACIONALES

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio

Arreglo de Lisboa relativo a la Proteccion de las Denominaciones de Origen
y su Registro Internacional
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DOCUMENTOS

Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial

Tratado de Cooperacion en materia de Patente

Tratado de Libre Comercio de América del Norte

Tratado sobre el Derecho de Marcas

Resolucion de la Conferencia Diplomatica, suplementaria al Tratado de
Singapur sobre el Derecho de Marcas

Acta de Paris del Convenio de Berna para la Proteccion de las Obras

Literarias y Artisticas

GOMEZ Garcia, Blanca Elena y Pérez Campuzano, Sylvia. Pirateria en
México.

Comunicado de prensa. IMPI-026 / 2014 Presentaron universidades,
institutos, empresas e inventores 81 mil 733 solicitudes de patente ante IMPI
del 2009 a la fecha

Guia del Usuario de Signos Distintivos

Presentaron universidades, institutos, empresas e inventores 81 mil 733
solicitudes de patente ante IMPI del 2009 a la fecha.

Nota explicativa sobre el origen del régimen juridico de propiedad intelectual
del Reino Unido

IMPI, ldeas Protegidas. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial,
Primera edicién, México, 2012

IBANEZ Oroz, Teresa. Medidas en Frontera. Dependencia Regional de
Aduanas de Madrid, Espafia, 2005
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