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INTRODUCCION

El Sistema de Proteccion a la Propiedad Intelectual ha venido
evolucionando junto con la propia tecnologia, de tal suerte que hoy
constituye un complejo conjunto de disposiciones nacionales e
internacionales de la mas variada indole.

Debido a que el comercio de bienes protegidos por derechos de
propiedad intelectual ha crecido significativamente, el debate sobre el
tema a nivel internacional ha sido objeto, cada vez mds, de atencién
prioritaria. Se discuten la extension y el alcance de los derechos, el
género de medidas que deben adoptar los gobiernos para combatir la
competencia desleal, la pirateria marcaria y la manera de regularlos en
las legislaciones nacionales, asi como {a necesidad de uniformar la
legislacion protectora de la propiedad intelectual en escala
internacionatl.

Los paises desarroliados consideran que hay que respetar los
derechos de propiedad intelectual para que su explotacion permita una
amplia rentabilidad a las empresas que han hecho los gastos en
investigacién y desarrollo tecnolégico; es decir, a quienes han
desarrollado la tecnologfa protegida por estos derechos de propiedad
intelectual.

Los perjuicios econémicos que sufren las empresas han motivado
que el Gobierno de los Estados Unidos adopte toda clase de medidas para
enfrentarse al problema, como la utilizacién del Sistema Generalizado
de Preferencias y el procedimiento de ia Seccion 301 de su Ley de
Comercio, para penalizar a aquellos paises que a su juicio no protejan
eficazmente a la propiedad intelectual. Asimismo, se han presentado
iniciativas ante el GATT para que elabore un Cédigo de Propiedad
Intelectual, que regule los derechos de tal manera que se puedan
combatir con eficacia los fendmenos de pirateria e imitacién.



Antes de que cambiara la actituid de Estados Unidos hacia México
(1989), el Gobierno estadunidense penalizé al de México al retirar del
Sistema Generalizado de Preferencias articulos procedentes de nuestro
pais por méas de 200 millones de ddlares, con el objeto de presionarlo
para que introdujera cambios mas profundos en la legislacién de
propiedad intelectual.

México quedé incluido, en mayo de 1989, en la lista de paises
que, a juicio del gobierno de Estados Unidos, dan insuficiente
proteccion a la propiedad intelectual, a pesar de los esfuerzos
realizados por el régimen del Presidente Miguel de la Madrid. que
durante 1987 se tradujeron en una reforma esencial de la Ley de
Invenciones y Marcas, destinada a dar una mayor proteccién a los
derechos de la propiedad industrial. Para salir de esa lista, el
Secretario de Comercio, Jaime Serra Puche, se comprometié en Estados
Unidos, en enero de 1990, a enviar al Congreso mexicano una iniciativa
de Ley que abrogara la entonces vigente Ley de Invenciones y Marcas, y
a instrumentarla en el transcurso de 1991. E! 6 de diciembre de 1930,
el Presidente Salinas de Gortari envié al Congreso de la Unién el
proyecto de la Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad [ndustrial,
la cual, fue publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 27 de
junio de 1991. '

En tal virtud, el fin que persigue el presente trabajo es,
partiendo de la Ley de Invenciones y Marcas de 1975 (por la cual México
se unfa a la corriente que en los paises del llamado Tercer Mundo se
gestaba en los afnos setentas), el andlisis de las causas que motivaron
su promulgacion y las principales innovaciones que trajo consigo.
Asimismo, s& exponen las reformas a que fue sometida en 1986,
mismas que resultaron insuficientes para los Estados Unidos.

Posteriormente, en el plano internacional, se hace un pequefio
estudio del Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad
Industrial, por ser el Convenio internacional que rige la materia, y que
en gran parte es el fundamento de la nueva Ley de Fomento y Proteccién
de la Propiedad Industrial.
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Se entra en estudio de las negociaciones multilaterales en el
seno del GATT, por ser este Organismo, actualmente, donde se
pretenden llevar a cabo las negociaciones para la adopcion de un Cédigo
que rija los derechos intelectuales a nivel mundial, que no obstante se
encuentren en un punto muerto, se juzga que serd el foro en el cual se
logre un convenio internacional que satisfaga las inquietudes de los
principales promotores de un nueve régimen internacional en la
materia.

A continuacién se exponen ios instrumentos con gque cuenta
Estados Unidos para presionar a otros Gobiernos, y lograr
modificaciones en sus respectivas legislaciones nacionales, citando
algunos casos que demuestran que México no es el Unico blanco, sino un
pais mas que contaba con Leyes inadecuadas, a juicio de Estados Unidos.

El Capitulo Séptimo trata, en primer lugar, la evolucién de las
relaciones y negociaciones entre México y Estados Unidos a partir de la
Administracién del Presidente De la Madrid, con lo cual se pretende
exponer la intima relacidn que existid entre la evolucién positiva de las
relaciones, y las negociaciones sobre propiedad industrial.
Posteriormente, se exponen las principales criticas a las que fue objeto
Mévico por mantener en vigor la Ley de Invenciones y Marcas v,
finalmente, los antecedentes de la Ley de Fomento y Proteccion de la
Propiedad Industrial, que fueron de gran importancia para el inicio, el
12 de junio de 1991, de las conversaciones en torno a la celebracién del
Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canada. El
Gltimo inciso de este capitulo se denomina "Tiempos", y cuyo propdsito
es exponer, cronoldégicamente, los sucesos que motivaron la
promulgacién de la nueva Ley, y las "caincidencias" con las gestiones
del Gobierno, empresarios y asociaciones estadunidenses.

Por (ltimo, se hace un resumen de la nueva Ley mexicana de
Propiedad Industrial, vigente a partir del 28 de junio de 1991.



CAPITULO PRIMERO

LOS DERECHOS INTELECTUALES

El Derecho Intelectual es "el conjunto de normas que regulan la
prerrogativa y beneficio que la Ley reconoce y establece en beneficio de
los autores y de sus causahabientes por la creacién de obras artisticas,
cientificas, industriales y comerciales."(1)

El Derecho Intelectual comprende aquellas manifestaciones de la
inteligencia materializada en la obra de arte o en e! invento que viene a
resolver problemas fundamentales para el bienestar del hombre, frutos
ultimos de investigaciones y experiencias realizadas en cualquiera de
los campos que abarca la ciencia o la naturaleza. El Derecho Intelectual
tiene dos vertientes: el derecho de autor o derechos de propiedad
intelectual en sentido restringido, y la propiedad industrial.

1. SUS VERTIENTES

El derecho de autor estd consagrado a la proteccion de la forma
an que se expresa una idea, como serian las creaciones del intelecto de
caracter literario, cientifico, técnico, juridice, pedagdgico, didactico,
musical {(con letra o sin ella), de danza, coreografico o pantomimico,
pictérico, de dibujo, grabado o litografico, escultérico, plastico,
arquitectonico, fotografico, cinematografico, de radio y television,
programas de computacion o gsoftware, y todas las demas que por
analogia pudieran quedar comprendidas en las categorias mencionadas.

Por su parte, la propiedad industrial estd formada basicamente
por dos grupos o ramas distintas: la primera comprende las creaciones
nuevas, susceplibles de aplicacion industrial, en donde se encuentran

1. Rangel Medina, David, “LOS DERECHOS INTELECTUALES Y LA TECNOLOGIA", Cuadernos def
Institulo de fnvestigaciones Juridicas, afio 3, nim. 8, Universidad Nacional Autonoma de
México, México, septiembre-diciembre, 1988, p. 575.



las patentes de invencién y de mejoras, los certificados de invencién,
los modelos de utilidad y los modelos y dibujos industriales; el segundo
grupo estd constituido por los signos distintivos, que comprenden las
marcas, denominaciones de origen, avisos comerciales y nombres
comerciales. Asimismo, se incluye en esta rama la represion de la
competencia desleal.

2. SU JUSTIFICACION

El establecimiento del sistema de propiedad intelectual y la
concesién de derechos exclusivos para el titular de un derecho se ha
justificado dasda divarsos anfoques: i) ol hombre poses un darecho
natural de propiedad sobre sus propias ideas; ii) la necesidad de una
compensacion o premio a quien ha rendido un servicio a la sociedad; iii)
la promocién y el fomento del progreso industrial; y iv) basado en el
punto anterior, el apoyo al progreso industrial, unido a la necesidad de
que las ideas Utiles se den a la publicidad; que pasen al acervo del
plblico. El secreto no es Utit al progreso.(2)

En la Declaracién de los Derechos del Hombre, aprobada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas, se consigna e! derecho de
toda persona a la produccidn de los intereses que le corresponden en
razén de sus producciones cientificas, literarias y artisticas. La
proteccién de los derechos intelectuales favorecen el enriquecimiento
del patrimonio cultural y tecnoldgico, constituyendo una contribucidn
real y efectiva al desarrollo economico y social del pais.

3. LAS PATENTES EN GENERAL

La patente es un privilegio que otorga el Estado a un sujeto para que
éste pueda explotar en forma exclusiva, durante un periodo determinado
e improrrogable (segun los plazos establecidos por las legislacidnes de
cada pais), la invencion objeto de la proteccién; este derecho exclusivo

2. Véase: Role, Pedro, "EVOLUCION E IMPORTANCIA DEL SISTEMA DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL", en Comercio Exterior, vol. 37, num. 12, México, diciembre, 1987, pp.
1039-1045.



constituye una excepcion al principio de libre competencia y sélo se
justifica socialmente por la novedad absoluta del invento a nivel
mundial y, sobre todo, por la divulgacion que el inventor tiene que hacer
de la invencién a través del documento de patente, como su contribucién
al acervo tecnoldgico de la comunidad. ElI documento de patente
representa el vehiculo para difundir sus beneficios a la sociedad, ya que
la descripcion de cada invencion permite su comprensién cabal, y en un
momento dado, su explotacion por terceros, al extinguirse los derechos
de exclusividad que fa patente otorga a su ftitular.

A. TEORIAS DE LAS PATENTES

En virtud de que la patente concede la posibilidad de explotacion en
exclusiva del invento, se plantearon diversas teorias en el sentido de
que si deben o no expedirse las patentes. Por una parte estan los que
han sostenido la idea de un sistema de libre explotacién de los
inventos, arguyendo que las patentes entorpecen el desarrollo y la
libertad en el comercio y la industria, y que el sistema origina un
monopolio de ideas que resulta perjudicial, sefalando que seria
preferible buscar otra forma de recompensar al inventor, de modo que
se le alentara a continuar con el trabajo. Por el contrario, la idea que
triunfd fue la de dar plena proteccion a los inventos, no sélo en el
ambito nacional, sino también en el internacional.{3)

Actualmente se considera que el Estado concede al inventor un
privilegio para que la sociedad obtenga un beneficio, consistente, por
una parte,en el desarrollo de la industria y, por la otra, en la libre
explotacion cuando el privilegio haya fenecido por el transcurse del
tiempo y el invento entre a formar parte de! dominio publico.

3. Vease: Carreras Maldonado, Maria, ‘REGLAMENTACION JURIDICA DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL", ri 1 mi 1. Propi

Industrial y Transferencia de Tecnologia, UNAM Ménco 1985 p. 159.



B. ESTADISTICAS

Durante los afos setentas habia cerca de 3.5 millones de
patentes en vigencia, de las cuales no mas del 6% (200,000) fueron
otorgadas por los paises en desarrollo (PED). El 84% pertenecia a
extranjeros, sobre todo a corporaciones transnacionales de los cinco
principales paises desarrollados (PD) de economias de mercado. Més de
95% de las mismas no se utilizd jamas en los procesos productivos de
fos PED, cuyos ciudadanos poseian no mas del 1% (30,000 en total) de
las 3.5 millones de patentes en el mundo, tomando en cuenta que estos
paises representaban e! 75% de la poblacién mundial. En tal virtud,
esta relacién internacional desigual motivd que los paises del Tercer
Mundo tomaran medidas para la reestructuracién de estas relaciones
desiguales.(4)

C. RESTRICCIONES A LAS PATENTES

Las leyes de patentes de la mayoria de los paises contienen
disposiciones diversas para limitar, en favor del interés publico, los
derechos privados monopdlicos conferidos por la concesién de la
patente.  Entre éstos se incluyen las licencias obligatorias, el
licenciamiento de derechos, el vencimiento automatico, la revocacion,
el uso y la expropiacion por el Estado y las limitaciones a la
importacion de articulos patentados. Asimismo, varias materias se
excluyeron de patentabilidad en aras de! interés nacional, y la vigencia
de los derechos conferidos por una patente se hizo variable: de 5 a 21
anos.

La concesién de patentes ha generado abusos o practicas
restrictivas que se incluyen en los contratos de licencia, entre las que
se pueden citar limitaciones territoriales a las exportaciones;
restriccionss a la compra de insumos o productos intermedios, a los
procedimientos de produccién, a las ventas y distribucion;

4, Véase: Palel Surendra J., "LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA RONDA DE
URUGUAY*, C_Q_mgmm__ﬁmm, vol. 39, nom. 4, México, abril, 1989, pp. 288-301.



licenciamiento en paquete; excesivos perfodos de pagos de regalias;
fijacién de precios; restricciones en el campo de aplicacién; obstaculos
a la investigacion y al desarrolio tecnoldgico y participacién foranea en
la administracién; empleo de idiomas, leyes vy jurisdicciones
extranjeras en la resolucion de controversias. Estas y otros practicas
se han considerado abusivas, y la mayoria de los pafses ha tratado de
controlarlas; incluso los desarrollados, que han presentado propuestas
en la Ronda de Uruguay del GATT en las negociaciones sobre propiedad
intelectual.(5)

Por lo que toca a nuestro pals. en la actualidad existe una
subutilizacién de las patentes, debido principalmente a dos fenémenos:
la insuficiente revelacion de la invencién para su aprovechamiento
industrial e independiente de la patente, y la falta de uso o insuficiente
uso de la invencién patentada.

Es muy desalentador el hecho de que menos del 10% de las
patentes concedidas se expiotan industriaimente. Las estadisticas
generadas por la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI), seialan que, de las patentes que existen actualmente en el
mundo, sélo el 6% son concedidas en los PED, y que los nacionales de
estos palfses no llegan a ser dueiios ni del 10% de las patentes
concedidas en todo el mundo. En México, de las 15,250 patentes
otorgadas en los ainos 1981-1988, en ningun caso se concedieron més de
un 9% de eflas, por afio, a residentes del pafs; iratdndose de
certificados de invencién, la cifra no superé el 4% (salvo en 1988, en
que se incremento a un 7.11%).(6)

5. 1bid, pp. 291 y 292,

6. Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual, “LEGISLACION Y ADMINISTRACION DE
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN AMERICA LATINA", documento OMPI/P1/90/5, noviembre
1990, p. 22 Add. México. Este repdrte contiene la version preliminar de un estudio sobre la
situacién de la legislacion y administracién de fa propiedad industrial en los paises de
América Latina a comienzos del decenio de 1990.



4. LAS MARCAS

La marca es un signo para distinguir productos o servicios de
otros de su misma clase o género, pudiendo constituirla las
denominaciones, las figuras, una combinacién de ambas, los nombres
comerciales, las razones sociales, las denominaciones sociales, las
formas tridimensionales, o cualquier otro medio susceptible de
identificar los productos o servicios.

La tutela que otorga el Estado al signo marcario atiende
intereses privados, los del titular de la marca, e intereses publicos, los
del consumidor en general. Lo que se pretende es que exista orden en el
comercio, que no se engane al consumidor, y que el titular de la marca
goce de proteccion.

A diferencia de las patentes, los registros marcarios tienen una
mayor relevancia en los PED, ya que los porcentajes en cuanto a la
nacionalidad de sus titulares se incrementa considerablemente. En el
caso de México, de! total de las marcas registradas entre los afios
1981-1988, los porcentajes de titulares nacionales fluctuaron entre el
42 y el 55%; asimismo, se comprueba ampliamente la diferencia en
cuanto a la cantidad de patentes concedidas y las marcas registradas,
pues, como ya se apuntd, en ese periodo se concedieron 15,250
patentes, mientras que por el otro lado se registraron 99,793 marcas,
de las cualas 50,182 fueren on faver de mexicanus.(v)

5, TENDENCIA ACTUAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

La tendencia actual en materia de propiedad industrial se orienta
hacia una proteccién internacional, de tal forma gque la proteccidn
otorgada sea similar tanto en el orden nacional como en el
internacional, lo que se justifica en virtud de que la tecnologia es
dmamlca por su naturaleza, y en esta constante evolucién la propiedad
industrial funciona como el motor que propicia su aceleramiento.

7. Ibid., p. 23 Add Mexico.




Sin embargo, en este punto es interesante citar un pasaje de un
discurso pronunciado por Indira Gandhi, a la sazén primera ministra de
la India, al inuaugurar la XXXIV Sesién de la Asamblea Mundial de la
Salud, el 6 de mayo de 1981, en Ginebra; con este sencillo sjemplo se
puede visiumbrar el cambio de mentalidad, o quizd la ruta que tarde o
temprano tendran que adoptar los PED en materia de propiedad
industrial e intelectual a raiz de la gran presién que ejercen los PD.
Dijo entonces la primera ministra "Mi idea de un mundo mas armonico
es aquel donde los descubrimientos médicos estuviesen libres de
patentes y en el cual no se lucrara con la vida y fa muerte." (8}

En afos recientes, el acceso a ios morcades y la concesién de
preferencias comerciales se condiciona a una proteccion adecuada y
eficaz de los derechos de propiedad intelectual en el pais que busca
exportar y gozar de ellas. Contrariamente a io que ocurrié durante la
controversia de! siglo XIX, en la que los partidarios del libre comercio
se oponfan al sistema de patentes porque erigia barreras artificiales al
comercio, en la actualidad ciertos promotores del libre comercio
consideran que éste no puede materilizarse sin una proteccion adecuada
y eficaz.

6. LOS ESTADOS UNIDOS Y LOS DERECHOS INTELECTUALES

La péedida do la capacidad competitiva de Estados Unidos en los
mercados internacionales, y en particular en las &reas de tecnologia
avanzada, es quizd uno de los principales factores del
desencadenamiento de la actual revisién del sistema de la propiedad
intelectual. El desempefo del comercio exterior estadunidense es una
de las evidencias mas importantes de la declinacion del liderazgo
tecnol6gico de ese pais, ademas de que su gran déficit se debe al
incremento de las importaciones originarias de Japén y de paises de
reciente industrializacion, como Hong Kong, Corea del Sur, Singapyr y
Taiwdn. No obstante lo anterior, la declinacién relativa de Estados

8. Citado por Patel Surendra J., op. cit., p. 298.



Unidos en el mercado internacional, sobre todo en ciertas areas muy
activas en investigacién y desarrollo, se hace mds evidente en la
relacion competitiva con Japdn.

Desde la perspectiva de Estados Unidos, la imitacién de su
tecnologia sin sufragar el costo del desarrollo, y la falta de
observancia, en ciertas areas de la propiedad intelectual, han sido las
causas primordiales de que cambiara su relacién competitiva con Japén.
En particular, la proteccién de los programas de cémputo y de los
disefios de semiconductores provocaron confiictos con ese pais.

Estados Unidos impuso en 1985 sanciones a Corea del Sur y
Taiwan al amparo de la Seccién 301 de su Ley Comercial. En ambos
casos hubo concesiones importantes. Con su nueva Ley de Patentes de
1987, Corea del Sur satisfizo las exigencias planteadas, al tiempo que
se dictaron leyes de derechos de autor y de proteccion de los programas
de computacién. Taiwan, Singapur e Indonesia adaptaron en el mismo
sentido su legislacién sobre derechos de autor.(9)

Conforme al lema de mejorar la competitividad de sus empresas,
Estados Unidos elevé la cuestién de la proteccidén de los derechos de la
propiedad intelectual a un aspecto fundamental de su politica
comercial. La Ley de Comercio y Aranceles de los Estados Unidos de
1984 (Irade and Tarjff Act) establece que uno de los criterios que se
deben tomar en cuenta ai concedsr & un pais en desaitolio las ventajas
de! Sistema Generalizade de Preferencias (SGP), es que ese pais
conceda a los extranjeros derechos de propiedad intelectual adecuados
y eficaces.

El desec de reafirmar la necesidad de una proteccion adecuada y
eficaz estd dirigido a un numero limitado de PED, donde las empresas
estadunidenses supuestamente estan siendo afectadas en su
competitividad por la falta de proteccién eficaz. En 1987, un informe

9. Véase: Correa, Carlos Maria, "PROPIEDAD INTELECTUAL, INNOVACION TECNOLOGICA Y
COMERCIO INTERNACIONAL", en Comercio Exterior, vo!. 39, nom.12, México, diciembre,
1989, pp. 1067 y 1068.



preparado por una dependencia estadunidense sefialé a los siguientes
pafses como blanco de actividad unilateral por parte de ese pais para
lograr que modificaran sus politicas de proteccion a la propiedad
intelectual: Brasil, India, Indonesia, Corea, Malasia, México, Las
Filipinas, Singapur, Taiwan y Tailandia. Algunos paises reaccionaron
ante las expresiones de inquietud de Estados Unidos y reformaron sus
leyes, a fin de calmar sus preocupaciones; concretamente Indonesia,
Corea, Taiwdn, Singapur y Malasia.(10)

7. LOS DERECHOS INTELECTUALES EN EL GATT

Por otra parte, el tema de la propiedad intelectual e industrial
se incorpord en 1986 a la Declaracién Ministerial de Punta del Este, que
dio inicio a la Ronda de Uruguay del GATT, bajo el rubro "Aspectos de
los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio,
incluido el Comercio de Mercancias Falsificadas". Lo anterior se logrd
gracias a las intensas gestiones realizadas por Estados Unidos para
alcanzar un acuerdo multilateral contra las practicas que distorsionan
el comercio, y que son resultado de una proteccién inadecuada,
solidarizindose con este objetivo algunos paises de la Comunidad
Econémica Europea (CEE) y Japdn. Mientras tanto, la posicién sostenida
por algunos PED es en el sentido de oponerse a dichos objetivos,
indicando que las negociaciones deben limitarse a las mercancias
falsificadas, sin perjuicio de la competencia de ia OMPI, y esciarecen,
si ello fuere necesario, las disposiciones del Acuerda Genera! relativas
a la Propiedad Intelectual.

Fijar estandares y procedimientos en el GATT es, precisamente,
uno de los objetivos cenirales de las propuesias de Estados Unidos,
Japon, la CEE y otras naciones industrializadas. Con ello se persigue,
entre otras cosas, abrir la posibilidad de intervenir en los flujos
comerciales y, en particular, excluir concesiones en relacién con
cualesquiera mercancias de paises que no aseguren ciertas normas
minimas de proteccion de los derechos amparados por la propiedad

10. Roffe, Pedro, op. cit., p. 1044.



intelectual. Asi, las naciones que se cifieran a dicha normatividad
fendrian un poderoso instrumento de presién sobre las que no o
hicieran, pues se podria afectar el comercio exterior de éstas.

£} tema de la propiedad intelectual se ha convertido en uno de los
ejes centrales de las actuales negociaciones ecsndmicas
internacionales. Ademds, se ha vuelto causa ds tension politica y
econémica de! mundo, tal y como se demuestra con las medidas
adoptadas por Estados Unidos contra Brasil y otros PED, dirigidas a
cambiar los regimenes vigenies de dorschos intelectuales en relacion
coin los programas de cédmputo y los productos farmacéuticos.

10



CAPITULO SEGUNDO

CARACTERISTICAS GENERALES DE LA
LEY DE INVENCIONES Y MARCAS DE 1975

1.- FUNDAMENTOS POLITICOS Y ECONOMICOS

El proyecto de la entonces nueva Ley, enviado por el Presidente Luis
Echeverria a la Camara de Senadores del Congreso de la Unién el 29 de
noviembre de 1975, se llamé "Ley que Regula los Derechos de los
Inventores y el Uso de Signos Marcarios”. La iniciativa se vinculaba a
toda la politica del sexenio 1970-1976 para eliminar obstaculos al
desarrollo, impulsar la actividad creativa de los mexicanos y hacer a
nuestro pais mas independiente frente al exterior, presentandola como
un compiemento indispensable dentro de la obra jurldica de dicha
administracién, y en concreto con la Ley sobre el Registro de la
Transferencia de Tecnologla y la Ley para Promover la Inversion
Extranjera. ’

La iniciativa fue elaborada con la findlidad de superar las
deficiencias, que en ese entonces se vislumbraban, de ia Ley de la
Propiedad Indusirial de 1942, a fa luz ds la politica administrativa del
Presidente Echeverria. Se juzgé necesario e imprescindible crear un
nuevo ordenamiento con nuevas soluciones, que al mismo tiempo
estimulara la creatividad de las personas y la regulara de conformidad
con las necesidades de la colectividad y las demandas de justicia
social, permitiendo recibir, por medio de las patentes, aportaciones
tecnoldgicas que liberaran de la sujecién econdmica y la subordinacién
que imponia el uso de tecnologia extranjera.

Haciendo un poco de historia, y con la finalidad de vincular la
adopcién en 1975 de una nueva Ley en materia de propiedad industrial
en México con los cambios que en aquella época se estaban dando en el
ambito internacional, recordemos que a fines de los cincuentas surgié
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la controversia en los PED sobre el sistema de propiedad industrial,
concretamente en el caso de las patentes, cuestionando la utilidad del
sistema en las economfas menos adelantadas. Posteriormente, en 1964
las Naciones Unidas elaboraron un estudio recomendando a los PED
poner mayor empeiioc en la adopcién de medidas legislativas y
administrativas nacionales que permitieran, entre otra. cosas,
combatir las praclicas comerciales restrictivas en los acuerdos
internacionales referentes a patentes.(1)

Entre 1960 y 1975, numerosos PED, en particular de América Latina,
iniciaron un proceso de reconsideracién del sistema de propiedad
industrial e introdujeron importantes cambios en las leyes respectivas,
en este sentido destacaron Brasil, el Grupo det Pacto Andino y México.
Los cambios tenian relacién con varios aspectos del sistema, pero se
concretaban especialmente a dar una definicion mas estrecha al
concepto de patentabilidad, mayor precision de ia esfera de derechos
exclusivos del titular, y el establecimiento de mecanismos para inducir
el uso nacional de las invenciones por medio de instrumentos tales
como licencias no voluntarias o revocacién de los derechos
exclusivos.(2)

............. [ U pa lna danonis
romovidas sn locs docenics de los afics

sesentas y setentas, hoy seriamente cuestionados por los paises
industrializados, se encaminaban a mejorar el acceso de los PED a
tecnologfas con o sin patente, dando el mejor uso posible de los
instrumentos internacionales vigentes. Estas reformas también tenian
por objeto adoptar mecanismos mas eficaces para promover el uso y la
explotacién nacional de tecnologfas y reducir los abusos que pudiesen
asociarse con la transferencia internacional de tecnologia.

E! titulo propuesto para la nueva Ley mexicana se interpretaba como
més coherente con el espiritu y la letra del Articulo 28 de la

1. Véase: Rotfe, Pedro. "EVOLUCION E IMPORTANCIA DEL SISTEMA DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL" n Cometcio Exlerior, vol. 37, num. 12, México, diciembre, 1987, pp.
1039-1045,

2. Ibid.
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Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y con la
corriente internacional predominante (3), ya que se juzgé que los
derechos de los inventores no eran un derecho natural de propiedad y un
privilegio monopélico que pudiera ejercerse sin tomar en cuenta el
interés publico, como lo consideraba el liberalismo, sino un privilegio
que el Estado otorgaba, y cuyo campo de aplicabilidad, alcance y
gjercicio quedaban sujeios a los términos en que el propio Estado
decidiera concederlos.

Se reconocia que, sin dejar de dar estimulos a los inventores, el
ejercicio de sus derechos debia tener como limite el interés de la
colectividad y el derecho de los paises al desarrollo y a la
independencia econémica. Por otra parte, se asenté que las marcas,
denominaciones y nombres comerciales, se dan, tanto en la actividad
comercial como en la industrial, y que por ello, junto con las
consideraciones expuestas, se recomendaba el nombre de "Ley que
Regula los Derechos de los Inventores y el Uso de Signos Marcarios®,
suprimiéndole el término "propiedad”, no obstante que el nombre
genérico de la materia que engloba los derechos regulados por la propia
Ley es, ha sido y ser&, el de "Propiedad Industrial”. La supresion de los
términos configurativos de la anterior denominacion "Propiedad” e
"Industrial®, no se trataba tan solo de una cuestién seméntica, sino de
toda una orientacidn social, politica y juridica. Finalmente, el
Congreso de ta Unién aprobd el proyecto de Ley el 30 de diciembre de
1975 con el nombre de "Ley de Invenciones y Marcas" (LIM).

En la exposicién de motivos de ese ordenamiento se decia que las
disposiciones del proyecto “"guardan estrecha relacién con las
aspiraciones crecientes de los paises del Tercer Mundo para liberarse
de aquellas estructuras juridicas resultantes de los principios
liberalss ds! siglc pasade, que fueron expresion de los Estados

3. En esas fechas existia una corriente para reformar el sistema internacional de la
propledad industrial establecido en la Convencion de Parls de 1883, en el cual el texto
revisade en 1967 en Estocolmo se encontraba en un proceso de reformas lendiente a
modificar el sistema tradicional, dando cardacter prioritario al interés puablico y a las
aspiraciones de los PED.
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industriales; pero que aplicadas en las naciones desvalidas
econdmicamente han sido instrumentos para perpetuar situaciones de
injusticia y subordinacién, y para hacer mas grande la brecha que
separan a los paises pobres de los paises ricos. Al colonialismo
politico ha seguido un nuevo colonialismo econdmico y tecnolégico, que
sigue privando a los pueblos de su libertad y prolongando esquemas de
enajenacion y de injusticia."(4)

La iniciativa se insertaba en los principios rectores de la Carta de
Derechos y Deberes Econémicos de los Estados, que tendian a crear
relaciones mas jusias enlre 05 pusblss y a climinar tode vestigio de
colonialismo y subordinacién. Se decia, como actualmente algunos
paises asi lo consideran, que los avances cientificos y tecnolégicos
debian ser patrimonio de !a humanidad, y que era imperativo evitar su
monapolio por los paises industrializados, que los utilizaban como un
inctrumento de opresién para defender sus privilegios, catalogando lo
anterior como colonialismo tecnoldgico (5). Se recomendaba que la
accién de los paises del Tercer Mundo se encaminara al desarrollo de
una tecnologia nacional y a la formulacién de politicas que
posibilitaran un rapido y facil acceso a los adelantos técnoldgicos, y a
su adquisicion en condiciones equitativas, prevaleciendo siempre el
interés publico frente al tradicional sistema de la propiedad industrial,
que en la mayoria da los casos tenfa como consecuencia el mantener
cautivos los mercados de importacién.(6)

Los cambios que introducia la nueva Ley respondian a la tendencia
internacional de blsqueda de soluciones para los graves problemas que

4. Iniciativa de Ley que Regula los Derechos de los Invento-ros y el Uso de Signos Marcarios,
envlada por el presidente Luls Echeverria al Congreso de la Union el 29 de noviembre de
1975 {en lo sucesivo, Iniciativa de la LiM).

5. Se decia que el sistema, hasta esa fecha imperante (1975), habia favorecido de manera
fundamental a los paises industrializados y en muchas ocasionss frenado el desarrollo de los
palses menos favorecidos econémicamente, toda vez que de las tres millones de patentes
expedidas hasla esa fecha, el 94% se habla otorgado por palses desarrollados, y que
aproximadamente el 90 o 95% de las registradas en los paises en desarrollo no se
explotaban.

6. En México, hasta el aflo de 1975, del total de patentes otorgadas, el 92% habla sido
obtenido por exlranjeros, mientras que el restante 8% se habla concedido a mexicanos.
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confrontaban los paises del Tercer Mundo en su lucha por alcanzar un
desarrollo auténomo, tendencia que se reflejaba igualmente en las
entonces nuevas legislaciones sobre inversiones extranjeras vy
transferencia de tecnologia, lo que en opinion de los paises
industrializados creaba un estado de indefensién que fomentaba la
competencia desleal e impedia el libre flujo de informacién
tecnolégica. Lo anterior, desde el punto de vista del legisiador
mexicano, no significaba que se rechazaba el aporte extranjero;
simplemente se trataba de impedir los abusos que algunas empresas
extranjeras cometian valiéndose de sus patentes y marcas, ya se daba
por sentado que el desarrollo del pais requeria de la tecnologia foranea,
tanto patentada como no patentada

La Ley constituia un esfuerzo para lograr que el sistema cumpliera
su funcién de dar estimulos a los inventores locales y facilitar la
transferencia de tecnologia fordnea a nuestro pafs, promoviendo de esta
manera el desarrollo nacional (todo ello, entendido segln la concepcién
de la politica administrativa del Presidente Echeverria y las tendencias
internacionales de aquella época).

En materia de patentes se decia, a nivel internacional, que en los
PED los privilegios creados por el sistema de propiedad industrial no
habfan fomentado ni estimulado las invenciones entre sus propios
nacionales, ni habian promovido !a rdpida transferencia, la adaptacién
adecuada. la asimilacién total y ia amplia difusién de las tecnologias
importadas. Se sostenia que el sistema operaba solamente para
proteger las invenciones, y no para promoverias, asi como para
autorizar a los titulares de las mismas, que, como ahora, suelen ser las
empresas transnacionales, a ejercer los derechos monopolisticos
implicitos en la patente, que resultaban contrarios a los intereses de
ias economfas nacionales de los PED, en virtud de que se habia
permitido a los titulares de los derechos capturar ios mercados del
Tercer Mundo convirtiéndolos en mercados cautivos, lo cual traia como
consecuencia la imposicion de sobreprecios a los productos patentados
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(al eliminar la competencia) y el impedimento de la fabricacién local
para lograr exportar los articulos en condiciones més favorables.(7)

En otras palabras, las patentes habian operado en contra de los
intereses de los paises en vias de desarrollo por ser nocivas, por crear
artificialmente escasez al limitar el uso de la invencién, y norque no
habian cumplido con su misidn de ser vehiculos para la transmisién de
técnologfa, debido a que los titulares de los derechos la obstaculizaban
al reservarse informacién que permitiera hacer uso de ella a los
técnicos nacionales en la materia.

En o rubro de las marcas existian varios inconvenientes que
motivaban un cambio en la legislacién sobre propiedad industrial, tales
como la fuga de divisas por pago de regalias que realizaban los
licenciatarios de marcas extranjeras; los altos costos de publicidad
que beneficiaban a los extranjeros; el pago de regalias por uso de
marcas extranjeras tendia a ser creciente, debido a que como el
licenciatario ya habia invertido en ella, y a que iba adquiriendo
prestigio en el mercado, cada vez le era mas dificil dar por terminado
el contrato, por lo que tenia que aceptar condiciones sumamente
gravosas; las cldusulas restrictivas en este tipo de contratos
redundaban en la compra atada de insumos, con el pretexto de mantener
la calidad del producto, y en el establecimiento de prohibiciones para la
exportacion.

2.- FUENTES QUE LE SIRVIERON DE ANTECEDENTES

Para elaborar la LIM el legislador se inspird fundamentalmente
en los siguientes ordenamientos: Ley de la Propiedad Industrial de
1942, especialmente en lo que se refiere a la parte de marcas; Ley Tipo
Sobre Invenciones para los Pafses en Vias de Desarrollo de! afio 1965
(publicada por las Oficinas Internacionales Reunidas para la Proteccién

7. Alvarez Soberanis, Jaime, "LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS Y LAS FACULTADES QUE
OTORGA AL REGISTRO NACIONAL DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA", en Rayista Mexicana

ica, ahe XIV, nims. 27-28, México, enero-diciembre,
1976, pp. 71-73
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de la. Propiedad Intelectual, nimero 802 (S), Ginebra, 1965), su
influencia se percibe en el rubro de las patentes, las licencias
obligatorias y los certificados de invencidn; Proyecto de nueva Ley Tipo
para Paises en Desarrollo sobre Invenciones y Conocimientos Técnicos
(know-how), preparado por un grupo de trabajo convocado por la OMPI;
Decisién 85 de la Comisién det Acuerdo de Cartagena de juni: de 1874,
Convenio Centro-Americano sobre Propiedad Industrial; y la Convencion
Europea sobre Patentes, firmada en Munich el 5 de octubre de 1973. Con
estas fuentes en las que reconoce su origen la LIM, como indicé el
Secretario de Industria y Comercio en su comparecencia ante fa Camara
de Senadores, el 23 de diciembre de 1975, se respondia a las decisiones
politicas plasmadas en la Constitucién de 1917 y a la corriente mundial
predominante en materia de propiedad industrial. (8)

3.- ASPECTOS SOBRESALIENTES DE LA LEY EN MATERIA DE
PATENTES

La LIM, publicada en el Diario Oficial de la Federacién (DOF) el 10 de
febrero de 1976, en vigor a partir de! dia siguiente, abrogaba, a través
de su Articulo Segundo transitorio, la Ley de la Propiedad Industrial del
31 de diciembre de 1942 (Ley de 1942).

La nueva Ley sigue una tendencia inequivocamente nacionalista y
proteccionista, y concede un rango dominante al interés pulblico. Su
elaboracién tuvo en cuenta las medidas que comenzaban a adopiar ios
PED, tesuilado de las recomendacionos hechas por expertos en la
materia a raiz de diversas reuniones internacionales, y de las
expresadas en un documento de la Comisién de Transferencia de
Tecnologia de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y

Desarrolio (UNCTAD, por sus siglas en inglés: United Natio f
for Trade and Development), de fecha 21 de noviembre de 1975 (9).

8.Ibid., pp. 77 y 78

9. Cilado por José Campillo Sédinz, entonces Secretario de Industria y Comercio, en su
comparecencia ante la Camara de Senadores el 23 de diciembre de 1975, para explicar la
Iniciativa de la LIM. Campillo Séinz, José, "FUNDAMENTACION DE LA NUEVA LEY DE
INVENCIONES ¥ MARCAS", en Comercio Exterior, nim. 8, México, agosto, 1976, pp. 963 y
864.



Entre las recomendaciones principales se encontraba la de obligar a
que las patentes fueran efectivamente explotadas en los PED (la cual
fue acogida por México en su Ley), incorporando nuevas disposiciones
que especificaban los casos en los cuales procedia el otorgamisnto de
una licencia obligatoria, tales como que la explotacién de la patente no
cubriera integramente las necesidades del mercado interno, y que
existieran mercados de exportacion que no estuvieran siendo cubiertos
por el titular; de esta manera se buscaba evilar que las patentes se
convirtieran en un freno a la exportacién, y que se estimularan con
mayor vigor las actividades industriales.

A. LICENCIAS DE UTILIDAD PUBLICA

Con la LIM se instituia una nueva figura juridica, la llamada
"Licencia por Causa de Utilidad Publica”, que se otorgaria en caso de que
existieran razones de interés publico que lo justificaran, y que no
estarfan ligadas necesariamente con la explotacidn o no explotacién de
la patente, sino por causas de salud publica, defensa nacional o
cualquier otra de interés publico. Estas licencias internacionalimente
se conocen como licencias de pleno derecho o licencias obligatorias de
oficio. Esta figura obedece a la necesidad ‘de que el privilegio
concedido a los inventores conlleve una responsabilidad social y
contribuya, de manera efectiva, al desarrolio scondmico dsl pals.(10)

En otras palabras, México creé un equilibrio entre los derechos de
los propietarios de los diversos derechos de propiedad industrial, y sus
deberes y obligaciones, pero con tendencia proteccionista hacia sus
nacionales,

B. VIGENCIA

Entre los aspectos mas sobresalientes de la LIM destaca el de la
reduccién de vigencia de los derechos de las patentes, de 15 a 10 afios,

10 Ibid., p. 965
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contados a partir de la fecha de su concesién, argumentando para clio el
interés publico, y que de esta manera pasarian al dominio publico.

C. EXCLUSIONES DE INVENCIONES PATENTABLES

En México se criticaba mucho que las patentes podian llegar a ser un
obstacule para el desarrollo industrial, argumento que se esgrimia en la
mayoria de los paises del Tercer Mundo, pues tenian el efecto de crear
un verdadero monopolio en favor del inventor, aunque por tiempo
limitado. Esta critica fue resuelta por fa Ley de 1975, mediante la cual
se suprimié la posibilidad de otorgar el privilegio de patente en &reas
que se juzgaron prioritarias, para que de este modo el monopolio
temporal del inventor no resultara perjudicial para el sistema
mexicano.

De esta forma se excluyeron diversos productos y procesos de la
concesién de este privilegio, los cuales estaban intimamente ligados a
la salud de la poblacién, la alimentacidn, las actividades agropecuarias,
la preservacion del medio ecolégico o a la energia nuclear y la
seguridad. En conformidad con las tendencias internacionales, a las
necesidades propias del pais {(de aquel entonces) y a las multicitadas
razones de interés plblico, se enumeraran con precisién los casos de
exclusion del régimen de patentes: procedimientos de obtencién y los
productos quimico-iarmacéuticos, medicamenlos, bebidas y alimentos,
fertilizantes, plaguicidas, herbicidas y fungicidas; aparatos y equipos
anticontaminantes y los procedimientos para su fabricacién,
modificacién o aplicacién; las invenciones relacionadas con la energia
nuclear y la seguridad; exclusiones que, como mas adelante se vera,
fueron un impertante motive de discordia con la comunidad
internacional.

D. EXPLOTACION DE PATENTES
En este mismo rubro de las patentes, se precisé y detalld

técnicamente el concepto de "explotacién® para impedir que a través de
una pequeiia o muy escasa explotacion se mantuviera la proteccién que
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propiciara las importaciones o limitara la produccidén nacional. Una
disposicién de mayor importancia fue la prevision de que en forma
alguna la patente conferiria el derecho exclusivo de importacién del
producto patentado o el fabricado con el procedimiento patentado, con
lo que se contrarrestaba que en muchas ocasiones las patentes se
obtenian para conservar un mercado de importacidn, medida adoptada
por fos PED y que en la actualidad se le estd dando marcha atras.

El establecimiento de !a obligacién de explotar la patente dentro de
un plazo de cuatro afios, contado a partir de fa fecha de su concesion,
sanciondndose e! incumplimiento de esta obligacién con la caducidad de
la patente, con lo cual se pretendia Gus las invenciones efectivamente
se explotaran en México (lo cual, a fa postre, resulté contraproducente).
Esta disposicién era contraria a lo previsto en el Convenio de Paris,
puesto que éste establece que no procederd la declaracién de caducidad
de una patente sino hasta que hayan transcurrido dos afios, contados a
partir de la fecha en que se haya concedido una licencia obligatoria.

E. TIPOS DE PATENTES

Por otra parte, se reconocieron dos clases de patentes: las de
invencién y las de mejora. Las primeras se otorgan en los casos de un
invento nuevo, y las segundas, cuando s6lo son mejoras a ofras patentes
y satistacen ios isguisitos de novedad y aplicacion industrial,
entendiéndose por mejora todo cambio en la invencidn original que
produce un funcionamiento superior, o la obtencién de un producto con
caracter(sticas superiores.

F. CERTIFICADOS DE INVENCION

Para estimular la actividad inventiva, y con el propdsito de
hacerla del conocimiento publico, se creé una nueva figura juridica
denominada “"Certificado de Invencién”, copiada de la legislacién
soviética, que amparaba los derechos de quien registrara un invento en
los campos que se declaraban como no patentables. Con la introduccién
de esta figura se daba solucién a los debates suscitados en torno a la
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negativa de patentabilidad en diversos rubros, toda vez que se temia
que fuera peligroso para el sector econémico industrial del pals dejar
sin estimulo la actividad innovadora, pues pudiera darse el caso de que,
al no existir aliciente, tampoco surgieran inventos, mejoras o avances.

El certificado de invencién era un documento que amparaba las
invenciones no patentables de conformidad a las antiguas fracciones V,
Vi y Vil del Articulo 10 de la LIM, y cuya vigencia se establecié, al
igual que las patentes, en 10 afios a partir de la fecha de su
otorgamiento.

La LIM establecié que podrian ser materia de registro (Articulo 65)
como certificados de invencién los procesos para obtener mezclas de
productos quimicos; los procedimientos industriales de obtencién de
aleaciones y los procesos industriales de obtencién, modificacidén o
aplicacién de los productos quimico-farmacéuticos y de sus mezclas,
de los medicamentos, de las bebidas y los alimentos para uso humano o
animal, asl como de los fertilizantes, plaguicidas, herbicidas y
fungicidas; las invenciones relacionadas con la energfa y la seguridad
nuclear; los aparatos y equipos anticontaminantes, los procedimientos
de fabricacién, modificacién o aplicacién de estos equipos.

La diferencia enlre ei ceriificado de invencion y ia patente era que
el certificado no concedia un derecho exclusive de explotacién del
invento, en virtud de que cualquier interesado podria hacerlo pagando
una regalia previamente aprobada por el Registro Nacional de
Transferencia de Tecnologia (RNTT). Para impulsar el registro de los
certificados de invencién, que an algunos casos era poleslad del titular
registrar una patente como certificado de invencién, se determind que
los derechos por una solicitud fuera menor que el de una patente.

Ademds, tenfan la ventaja de que no se exigia comprobar la
explotacién como sucedia en las patentes, de manera que aunque no se
realizara la explotacion el certificado de invencién no caducaba,
bastaba solamente con pagar las anualidades que correspondian para
que el invento no cayera en el dominio publico.
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El certificado de invencién resultd ser una figura poco conocida y
explotada, en el periodo transcurrido de 1981 a 1988 sdlo se
concedieron 3,952, de las cuales Unicamente 128 fueron otorgados a
nacionales, es decir, el 3.3%. (11)

4. ASPECTOS SOBRESALIENTES DE LA LEY EN MATERIA DE
MARCAS

A. VINCULACION DE MARCAS

En el rubro de las marcas, el punto mas destacado fue que se
introducia como una novedad en materia de Propiedad Industrial en
México; la llamada "Vinculacién de Marcas" (que nunca llegé a ser
obligatoria), como respuesta a la vision que se tenia del uso de las
marcas extranjeras en los paises de menor desarrollo, que se reputaba
como un vinculo de subordinacion y un instrumento de colonizacidn
econdmica, social y cultural. En la Exposicién de Motivos de la LIM se
justificd esta medida en razon de que en muchas ocasiones el
licenciatario mexicano de una marca extranjera fortalecia ésta con su
esfuerzo empresarial y la publicidad hecha, contribuyendo a hacer mas
estrechos los nexos de su dependencia e impidiéndole liberarse de ia
marca exiranjera, (o que imposibilitaba el acreditamiento de las
marcas nacionales una vez vencido el plazo de los contratos de licencia
de uso de marcas.(12)

Esta figura aparece por primera vez en la Ley No. 20794 do! 27 de
septiembre de 1974 de la Republica Argentina.

11. Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual, "LEGISLACION Y ADMINISTRACION DE
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN AMERICA LATINA", documento OMPHPI/LA/S0/S,
noviembre, 1990, p. 22 Add. México.

12, Iniciativa de la LIM.
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El Articulo 127 de la Ley disponfa:

"Toda marca de origen extranjero o cuya
titularidad corresponda a una persona fisica o
moral, extranjera, que esté destinada a amparar
artfculos fabricados o producidos en territorio
nacional, deberd usarse vinculada a una marca
originariamente registrada en México.

Ambas marcas deberan usarse de manera
igualmente ostensible.

Sera aplicable a la marca originariamente
registrada o por registrarse en México, lo
dispuesto en el articulo 91, fraccién Xill, de esta
Ley".(13)

La motivacion de esta disposicion se puede observar en sl discurso
del licenciado José Campillo Sainz, al presentar ante la Cémara de
Senadores la iniciativa de la LIM. Sefnalé en aquél entonces: "Para los
usuarios de una marca extranjera, representa un vinculo creciente de
dependencia que compromete su propia actividad empresarial. Con el
pago de regalias y la publicidad que desarrolla, fortalecen una situacién
dependiente y se traduce en competencia para las marcas mexicanas.
En el momento en el que le es retirado el uso de una marca extranjera,
se coloca en una situacién critica que finaimenta [0 puade llevar al
borde de la quiebra o el fracaso."(14)

13. La fraccién XIil del Articulo 91 de la LIM establecia "No son registrables como marcas:
Xill. Las palabras simples o compuestas de lenguas vivas exlranjeras y las construidas
artificiosamente de modo que por su grafismo o fonética parezcan vaces extranjeras, cuando
la marca se solicite para aplicarse a articulos o servicios que el solicitante produzca o
preste exclusivamsnie en ef pais o en cualquier otro pals de habla espafola.” Esta fraccion
fue derogada, posteriormente, por el Articulo Primero del Decrelo que Reforma y Adiciona la
Ley de Invenciones y Marcas de 29 de diciembre de 1986, publicado en el DOF el 16 de enero
de 1987. Esta fraccién | del Articulo 91 interpretada a contrario sensy, permitia, situacion
que inclusive cre6 jurisprudencia, el registro como marca de palabras simples o compuestas
de lenguas muertas exiranjeras, como seria el caso del latin. Por olra parte, la forma de
soslayar esta prohibicion, y que propicié su derogacién al momento de efectuarse la revisién
de la LIM, era solicitando el registro de las marcas en favor de alguna persona fisica o moral
exiranjera que posteriormente licenciara su uso a mexicanos.

14. Campllio Sainz, José, op. cil., pp. 967 y 968
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De esta manera, se pretendia que el licenciatario mexicano
prestigfara, conjuntamente con la extranjera, !a marca de su propiedad,
con la finalidad de que, si ol titular de la marca foranea pretendia
cobrarle una regalia excesiva o imponerle condiciones inaceptables por
resultar lesivas a sus intereses o simplemente ya no deseara renovar la
licencia, no quedara desprotegido, sino que pudiera continuar
comercializando los productos con su propia marca, tanto en el mercado
local como en los del exterior.

La vinculacion de marcas ya existia en otros paises, y ai parscer
habfa reportado buenos resultados; de hecho, en aque! entonces en
México ya existian casos de asociaciones 0 marcas vinculadas, como lo
eran IEM-WESTINGHOUSE (IEM -Industria Eléctrica Mexicana) y DINA-
RENAULT.

El Articulo décimo segundo transitorio de la LIM establecfa que las
partes en los actos, convenios o contratos ya inscritos en el RNTT,
debian cumplir con las obligaciones establecidas en los articulos 127 y
128 dentro del término de dos afos contados a partir de la vigencia de
la Ley (que vencid el 11 de febrero de 1978), facultando a la Secretarfa
de Industria y Comercio para ampliar por un afio mas el plazo por causas
justiticadas.

Por decreto publicado en el DOF ¢! € de febrero de 1978, se otorgd la
ampliacién por un afilo mas al plazo de dos, contado a partir del dia once
del mismo mes. Posteriormente, por decreto publicado en el mismo
medio 8! 20 de diciembre de 1978, se reformd el Articulo décimo
segundo transitorio de la LIM, otorgando a la entonces denominada
Secretaria de Patrimonio y Fomento industrial la facultad de conceder
ampliaciones anuales, en lo general o por sectores al término del afo
concedido en el precepto de referencia; asi, por Acuerdo publicado en el
DOF el 13 de diciembre de 1979, se concedié en lo general ampliacién
por un afio més, contado a partir det 29 de diciembre de 1979. De esta
manera, cada ano se fueron dictando acuerdos por los cuales se
prorrogaba por un afio mas el plazo para el cumplimiento de las
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obligaciones establecidas en los Articulos 127 y 128 de la LIM, hasta
que finalmente, mediante el Decreto por el cual se reformé y adiciond
esta Ley, publicado en el DOF el 16 de enero de 1987, se reformé el
Articulo 127 para hacer potestativa la vinculacién de las marcas, y se
derogaban los Articulos 128 y 129, con lo que se daba por terminada
toda la polémica suscitada en torno de esta figura de vinculacién de
marcas.

B. VIGENCIA

Se establecié que los efectos del registro de una marca tendrian una
duracidn de cinco aios, coniados a pariir de ia fecha de salicitud del
registro (o fecha legal).(15) El plazo de cinco afos seria prorrogable
indefinidamente por periodos iguales, prorroga condicionada a que la
marca efectivamente se estuviera explotando, debiendo su titular
demostrar a satisfaccién de la Secretaria de Industria y Comercio el
uso efectivo de su marca cuando menos dentro de los tres afos
siguientes a su registro (fecha de expedicidn del titulo), bajo pena de
que, en caso de no hacerlo asi, se tendria por extinguido de pleno
derecho e! registro. La Ley entendia por uso efectivo de la marca la
comercializacion del producto o servicio protegido, en volumenes y
condiciones que correspondieran a una efectiva explotacién comercial,
a juicio de la Secretarfa.

Para las marcas que caducaran por falta de renovacién o las
extinguidas por falta de explotacién (Articulo 99), se concedia a su
titular un periodo exclusivo de un afio para volver a solicitar su
registro, a lo que se denomind "afo de preferencia”, transcurrido el cual
cualquier interesado podria solicitar el registro de la marca caduca o
extinta.

La inclusién de estas disposiciones se debia a la intencién del
Gobierno mexicano de evitar la proliferacion de registros de marcas que

:g. La antigua Ley de la Propiedad Industria! disponia que la vigencia de las marcas era de
afios.
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no se utilizaban, y que tuvieran como propésito impedir el libre
comercio a través de marcas que nunca se explotaban. La nueva Ley ya
no permitia ia renovacién por no uso de la marca, antes denominado
"renovacién especial”, toda vez que dicha figura habfa sido objeto de
abuso por los titulares y la habfan utilizado, no como un medio
distintivo, sino como una forma de bloqueo en el mercado.(16) Sin
embargo, si una persona tenia registrada la misma marca para amparar
diversos productos o servicios, el Articulo 117 le permitia la
posibilidad de demostrar el uso efectivo de la marca en alguna de las
clases en la que la tuviera registrada, para de esta manera mantuviera
vigentes sus otras marcas, entendiéndose la anterior disposicién como
que deberia tratarse exactamente de la misma marca registrada en
diversas clases, ya que el Articulo 115 exigia que la marca debiera
usarse tal y como fue registrada, porque su uso en forma distinta
traerfa como consecuencia la extincién del registro. De esta manera, la
LIM cumplia con su doble propdsito: proteccién de los derechos del
titular de la marca y, a la vez, proteccion al consumidor.

C. LICENCIAS OBLIGATORIAS

En este mismo apartado de las marcas, se introducia la figura de la
ficencia obiigatoria por causas de uliiidad ploiica que io jusiificaran,
la cual generaba un pago de regalias aprobadas por el RNTT. Con esta
medida no se le expropiaba la marca a su titular, sino que continuaba
con tal calidad y tenia derecho a recibir regalias. Se otorgaron
facultades a la entonces denominada Secretaria de Industria y Comercio
para prehibir el use de marcas en determinados preductos por razenes
de interés publico, para asi obligar a comercializarlos al amparo de
nombres genéricos, con lo que se soslayaban confusiones y el
incremento de los precios por los gastos de publicidad. Asimismo, se
establecid la posibilidad de que la Secretaria obligara al uso de una
sola marca para todos aquellos productos o servicios de un titular
destinados a un mismo fin y sustancialmente iguales, con lo que se

16. Garcla Moreno, Victor Carlos y Sanchez Rodriguez, Epigmenio, "LOS SIGNOS MARCARIOS
EXTRANJEROS EN LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS", en
Industrial y_Artistica, afto XIV, México, enero-diciembre, 1976, nims. 27-28, p. 128.
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pretandia evitar confusiones al consumidor y combatir la practica de
fijar precios distintos mediante la asignacién de diversas marcas al
mismo producto.

D. CLASIFICACION DE MARCAS

Ofra innovacién de gran trascendencia fue la adecuacién y
ampliacion de la clasificacién de los articulos, productos y servicios
que pudieran quedar amparados con el registro de una marca,
fundamentalmente incorporando en el sistema mexicano una
clasificacion oficial con 20 clases para amparar servicios, misma que
fue incluida en el Articulo 56 del Reglamento de la LIM del 4 de febrero
da 1981, publicado en o} DOF 2l 20 de febrero de 1981, Esta fue una
innovacién que se incorporé recogiendo el criterio sustentado por la
Suprema Corte de Justicia de la Nacidn, al pronunciarse en el sentido de
que efectivamente las marcas de servicio deberian ser objeto de
registro, una vez resuelta la denuncia formulada por la Secretarfa de
Industria y Comercio en respecto a dos tesis contradictorias emitidas
por los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa.

5. PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS

El Articulo 210 de la LIM, en su inciso B), contenfa la definicion de
competencia desleal, enunciando los actos que consideraba como
infraccién administrativa. E! inciso B) sefialaba que constitufa
infraccion administrativa "la realizacién de actos relacionados con la
materia que esta Ley regula, contrarios a los buenos usos y costumbres
en la industria, comercio y servicios que impligue competencia
desleal”; entendiéndose como actos de competencia desleal "todo acto
de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o
comerclal”(17), siendo deshonesta cualquier accién realizada sin
derecho 0 en abuso de! derecho, que menoscabe la libre competencia o
perjudique al pablico consumidor.

17. Articulo 10 bis 2) del Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial.
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La LIM reprimia cualquier acto de competencia desleal en relacién
con los derechos que la misma otorgaba, independientemente de las
fracciones que enunciativamente sefalaba el Articulo 210, las cuales
se interpretaban como actos de competencia desleal calificados como
infraccion, Asimismo, existian actos de competencia desleal
tipificados como hechos constitutivos de delito con posibilidad de ser
objeto de sancién penal.

Tomando en cuenta las tendencias en materia penal en el sentido de
despenalizar ¢! mayor nimsero de conduclas de ia pena privativa de
libertad y sustituirlas por sanciones pecuniarias, y a diferencia de la
Ley de 1942, la LIM, en su Titulo Décimo, Capitulo I, establecié una
serie de disposiciones con sanciones administrativas en sustitucion de
las de caracter penal, dejando de ser delito la competencia desleal, la
violacién a la denominacién de origen, etc.

En materia de delitos, las siete fracciones del Articulo 211
resumian los tipos penales contenidos en veinte articulos de la Ley de
1942 sin faltar ninguno de sus elementos indispensables, suprimiendo,
con técnica juridica, las repeticiones, las confusiones, las
disposiciones de caracter civil, procesal, etc.(18)

El Artlculo 212 establecia como penas a los delitos tipificados por
el Articulo 211, de dos a seis afios de prisidn y multa de mil a cien mil
pesos, 0 una sola de estas penas, a juicio del juez. Por otra parte, las
sanciones administrativas aplicables para las infracciones cometidas
al amparo del Articulo 210, se preveian en el Articulo 225, las cuales
consistian en multa de cien a cien mil pesos, clausura temporal hasta
por sesenta dias, clausura definitiva (cuando se hubiere clausurado
temporalmente en dos ocasiones y dentro de! lapso de dos afos), y
arresto administrativo hasta por 36 horas (en casos de reincidencia).

18. Vela Herndndez, Carolina, *LAS DISPOSICIONES PENALES SOBRE PROPIEDAD
INDUSTRIAL EN EL DERECHO MEXICANO", en
Artistica, afio XIV, México, enero-diciembre, 1976, nims. 27-28, p. 194.
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Con el Articulo 213 se super totalmente la confusién existente en
la Ley de 1942 entre querella, accién penal y requisito de
procedibilidad, toda vez que se dejaba claramente asentado que, como
requisito de procedibilidad para el ejercicio de la accién penal, se
requerfa de la declaratoria por parte de la entonces Secretaria de
Industria y Comercio, de la existencia de hechos constiwutivos de
delito, declaratoria que debiera formularse desde un punto de vista
técnico sin prejuzgar sobre las acciones civiles o penales que
procedieran, y que en caso de no obtenerla el Ministerio Publico, el
expediente quedaria en suspense.

6. POLITICAS DE PROMOCION Y PROTECCION EN MATERIA DE
INVENCIONES ¥ MARCAS

A. Los mecanismos promocionales (19) de la Administracién, a
raiz de la LIM, para difundir la importancia del sistema de propiedad
industrial eran:

a) Fomentar la patentabilidad de la inventiva nacional, tanto a
nive! individual como a nivel industrial.

b) Difundir la informacién tecnoldgica que poseia la entonces
Direccién General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnolégico, y
ponerla a disposicion de los centros de investigacion y desarrollo, las
universidades y el sector industrial, especialmente la pequefa y
mediana industria, para que incrementen su acervo tecnoldgico.

d) lIntegracion de un banco de datos sobre informacion
tecnolégica.

e) Promover la utilizacion de marcas nacionales y establecer
vinculos mas estrechos con otras dependencias a fin de mejorar los
hébitos de consumo de la poblacion.

19.Vease: Alvarez Soberanis, Jaime, *EL SISTEMA INTERNACIONAL DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL Y LA PLANEACION DEL DESARROLLO TECNOLOGICO EN EL AMBITO NACIONAL®,
Memoria del Primer Seminarlo sobre |

, primera edician, Universidad Nacional Auténoma de México,
Maxico, 1985, p. 146.
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B. Las politicas de proteccidon (20) que se instrumentarian para
adquirir un mayor grado de confiabilidad y fomentar su utilizacién por
los particulares, eran:

a) Establecer las bases tendientes a proteger mas efectivamente
a los inventores y a los usuarios de fas marcas.

b) Fortalecer las funciones de inspeccién y vigilancia para poder
reprimir la competencia desieal.

¢) Procurar dar mds apoyo a los inventores locales y proteger de
manera mas eficaz las marcas nacionales.

d) Asesorar a las empresas nacionales en la adquisicion de
tecnologia patentada y en el uso de marcas extranjeras.

e) Cuidar la imagen del pals ante la comunidad internacional en
materia de propiedad industrial.

20. Ibid., p. 146.



CAPITULO TERCERO

REFORMAS DE 1986 A LA
LEY DE INVENCIONES Y MARCAS

En este capitulo se esbozan, como complemento, las reformas
realizadas a la LIM por decrelo del 27 de diciembre de 1986, publicadas
en el DOF el 16 de enero de 1987, en vigor al dia siguiente, con la
finalidad de exponer el sistema mexicano de propiedad industrial que
estuvo vigente hasta el 27 de junio de 1991, fecha en la que quedo
abrogada la LIM, en virtud de que al dia siguiente entré en vigor la nueva
Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad Industrial. Se actualizan
los conceptos expuestos en el capitulo anterior; nos limitaremos a
exponer los puntos de mayor realce que se reformaron al amparo del
decreto de 1986, antes mencionado. Para este estudio se hara
relerencia a cada una de las figuras reguladas por ia LIM.

1. PATENTES
A. INVENCIONES SUJETAS A PATENTABILIDAD

Con ias refonnas de 1586 s& abiié la posibilidad de patentar
algunas invenciones que la LIM no permitia en su versién original de
1975, como son los procesos no esencialmente biolégicos; los procesos
para la obtencion de especies vegetales, animales y sus variedades; los
procesos para la obtencién de aleaciones; las invenciones relacionadas
con la encrgia y seguridad nuclear que la Comisién Nacional de
Seguridad Nuclear y Salvaguardias considerara que no afectaban la
seguridad nacional; los procesos distintos a los biotecnolégicos para
obtener farmoquimicos, medicamentos en general, bebidas y alimentos
para consumo animal, fertilizantes, plaguicidas, herbicidas, fungicidas,
y aquellos que no tengan actividad bioldgica; la obtencion de especies
vegetales o animales o sus variedades mediante procesos no genéticos;
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-Por otra parte, se determind que serian patentables a partir del
16 de enero de 1997 los productos quimico-farmacéuticos, los
medicamentos en general, los alimentos y bebidas para consumo animal,
los fertilizantes, los plaguicidas, los herbicidas, los fungicidas y los
productos con actividad biolégica, asi como los procesos
biotecnoldgicos de obtencién de estos productos; los procesos
genéticos para obtener especies vegetales, animales o sus variedades; y
los productos quimicos (Articulo 10 fracciones Vill a Xl). (1)

En el capitulo de Certificados de Invencién, se abrié la
posibilidad para ser sujetas a &ste lipo de concesidn los
procedimientos para la obtencién de bebidas y alimentos para consumo
humano, y los procedimientos biotecnolégicos para la obtencién de
productos farmoquimicos, medicamentos en general, alimentos y
bebidas para consumo animal, fertilizantes, plaguicidas, herbicidas,
fungicidas y productes con actividad biolégica (Art.65).

B. DURACION DEL DERECHO

La patente y el certificado de invencién tendrian una duracién de
14 anos, contados a partir de fa fecha de concesion del derecho, o en
otras palabras, de la fecha de expedicidon del titulo (Arts. 40 y 67). Con
las reformas de 1986 se amplié el plazo da vigencia de ambas figuras,
de 10 a 14 afios.

C. EXPLOTACION DE LA INVENCION, LICENCIAS NO
VOLUNTARIAS Y LIMITACIONES

El otorgamiento de la patente de invencién implicaba Ia
obligacién de explotarla industriaimente en territorio nacional. La
importacién no se consideraba como explotacion para estos efectos. La

1. El Articulo segundo transitorio del Decreto que Reforma y Adiciona la Ley de Invenciones y
Marcas de 1986, dispuso que "Las fracciones Vill a X| del Articulo 10 de la Ley de
Invenciones y Marcas, vigente a partir de las presentes reformas y adiciones, dejardn de
tener vigencia en un plazo de 10 afos a partir de ia fecha de su publicacién en el Diario
Oficial de la Federacién®, en consecuencia, una vez vencido dicho plazo, las invenciones
relativas si serfan patentables.
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explotacion debfa iniciarse dentro de un plazo de tres afios, contados
desde la fecha de expedicidn de la patente (Arts. 41 y 43).

Tratdndose de la concesién de licencias obligatorias (Art. 50),
subsistieron las previstas en el texto anterior, con la modalidad de que,
cuando la solicitud de licencia obligatoria se fundara en el hecho de que
la explotacion de la patente hubiere sido suspendida por mas de seis
meses consecutivos, y se tratara de un articule de produccién ciclica o
estacional, la suspension se contarfa a partir de la fecha en que la
empresa debié haber iniciado la elaboracién del producto o utilizacién
del proceso, en razén del nueve ciclo o estacion.

Después del tercer afio de concedida la patente de invencidn,
cualquier persona que demuestrara tener la capacidad técnica y
econdémica necesaria podrfa solicitar una licencia obligatoria para
explotar la patente, siempre y cuando ocurrieran alguno de los
siguientes casos: i) que la invencién no hubiere sido explotada; ii) que
la explotacién hubiere sido suspendida por mas de seis meses
consecutivos; iii) si la explotacién de la patente no satisfacia la
demanda nacional; y iv) que existieran mercados de exportacién que no
estuvieran siendo cubiertos con la explotacion de la patente y se
deseare satisfacer tales mercados. En los dos Ultimos casos, el titular
de la patente tenfa preferencia para ampliar la explotacién y cubrir la
demanda (Arts. 50 y 51). Las licencias obligatorias no podian ser
exclusivas, cederse ni sublicenciarse sin autorizacion (Art.55).

Si bien es cierto que, segin la LIM reformada, una patente debla
explotarse dentro de un plazo de tres afos, contados a partir de la fecha
de su otorgamiento, y comprobarse este supuesto ante la SECOFI,
después de las reformas la patente no caducaba, sino que, por el
contrario, segufa vigente por todo el tiempo para el cual fue concedida,
con la salvedad de que el titular quedaba obligado a licenciar la patente
a algun tercero interesado que asi lo solicitare a la SECOFI. Para ello,
se debia celebrar previamente ante la Direccién General de Desarrollo
Tecnoldgico (DGDT) una audiencia entre las partes, a efecto de que esta
dependencia decidiera sobre el otorgamiento de la licencia obligatoria
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y, en caso de que resolviera concederla, fijara el término de su
duracién, las condiciones bajo las cuales se concedfa, el campo de
aplicacién y el monto de las regalias que correspondian al titular de la
patente.

La patente caducaba en un término de dos afios, contados a partir
de la fecha de concesién de la primera licencia obligatoria, salvo que el
titular comprobarae la explotacién (Art. 48).

Con la roforma a! Articulc 48 de l2 LIM en 1985, se cambid sl
plazo de caducidad de las patentes, ya que, si bien el Articulo 41
obligaba a que la patente se explotara en territorio nacional dentro de
un plazo de tres afos, contados desde la fecha de concesidn, el antiguo
Articulo 48 otorgaba un afio de gracia al titular del derecho para iniciar
fa explotacién, y si no lo hiciera asi y ninguna persona hubiere
solicitado la licencia obligatoria, entonces procedia la caducidad del
derecho. Con la reforma a este Articulo, la caducidad operaba una vez
transcurridos los dos afios de la fecha de concesién de la primera
licencia obligatoria, salvo que el titular demuestrara
satisfactoriamente ante la SECOFI la explotacién de dicha patente.

Ahora bien, si se tomaba en cuenta que en México el registro de
una patente tarda entre 4 y 6 afios, se conclula que el titular de una
patente dispondria entre 7 y 9 afos para empezar a explotar la patente
por su cuenta y no caer en el supuesto de que se le pudiera exigir e!
otorgamiento de licencias obligatorias, plazo que se juzgaba por demas
holgado para que el titular comenzara a explotar su invenciéon. Este
punto de licencias obligatorias en el sistema juridico mexicano viene a
colacién debido a que, como se vera en los siguientes capitulos, fue uno
de los mdas controvertidos y criticados por la comunidad internacional,
que temian ver afectados sus derechos por el simple hecho de que
existiera la posibilidad de que se les obligara a licenciar su patente.

Una vez reformada la LIM se tuvo que para que llegase a proceder
la caducidad de una patente en México, era necesario que transcurrieran
los 4 o 6 aflos de tramites administrativos para la concesién del
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derecho, los 3 afios para que su titular comenzara a explotarla y los 2
afios contados a partir de la primera licencia obligatoria, lo que
resultaba, en términos reales, que una patente en México caducaba por
el término de su vigencia (14 afos) o una vez acumulados los plazos
sefalados; es decir, de 8 a 11 afios.

Por otra parte, tomando en cuenta la duracién de los tramites
adminisirativos para la concesién de una patente (4 a 6 afos), y que la
vigencia de éstas era de 14 afios, contados a partir de su otorgamiento,
en términos reales la vigencia de una patente en México fluctuaba entrs
los 18 y los 20 afos, plazo que estaba acorde con las tendencias
internacionales en la materia; pero que por no ser un periodo fijo
cstablecido por la LIM para cuaiquiera que obtuviera una patente, dicha
situacién creaba inseguridad juridica.

En el caso de que se llegare a decretar una licencia obligatoria o
de utilidad publica, los titulares de patentes y certificados de
invencién debfan proporcionar a los licenciatarios la informacién
necesaria para la explotacion del invento, si la presentada en la
descripcion resultaba insuficiente; el incumplimiento de esta
obligacién producia‘ la revocacién de la patente (Arts. 57 y 73).

D. FOMENTO A LAS INVENCIONES

De las reformas llavadas a cabo en 1986 on ¢! rubrc do las
patentes, destaca la creacién de un Titulo Tercero Bis con un Capitulo
Unico denominado "FOMENTO A LAS INVENCIONES DE APLICACION
INDUSTRIAL", por el cual se agregaban los Articulos 86A, 86B, 86C y
86D, para dotar a la autoridad administrativa de una serie de
atribuciones muy amplias para promover la actividad inventiva y el
desarrollo industrial, teniendo como funciones, entre otras, la de
auxiliar a los inventores que se sometieran a programas de fomento
para integrar debidamente sus solicitudes de patente, previendo la
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existencia de un depdsito provisional de [a invencién por un plazo de
seis meses.(2)

Independientemente del fin que haya perseguido la reforma, el
licenciado Mariano Soni consideré que esta materia era por completo
ajena a una ley de propiedad industrial, y que el hecho de permitir que
se solicitaran patentes, certificados de invencién, modelos y dibujos
- industriales en forma “"simplificada”, y se permitiera a los inventores
aislados, a los trabajadores que se encuentraban en fa hipétssis del
Articulo 163 de la Ley Federal del Trabajo, o a la pequefia y micro
industria, el perfeccionar la solicitud en seis meses (Arts. 86C y 86D),
violaba en perjuicio del resto de los solicitantes la garantia de
igualdad que consagra el Articulo 13 Constitucional, ya que el
solicitante comin y corriente contaba con tan solo dos meses para
cumplir con las formalidades exigidas por la Ley.(3)

E. EXAMEN DE NOVEDAD

El Articulo 20 recibi6 una importante reforma, dando un primer
paso para la adhesién de México al Tratado de Cooperacidn en Materia de
Patentes, el cual a la fecha no ha sido suscrito, pero que al parecer es
la firme intencién del Ejecutivo Federal, tal y como se puede apreciar
en la exposicién de motivos de la nueva Ley de Fomento y Proteccién de
la Propiedad Industrial (LFPP1) de junio de i39i. En eleclo, con la
reforma de 1986 se pretendid abatir el enorme rezage de la DGDT,
dejando al Reglamento de la LIM el determinar las éreas inventivas en
las que, a solicitud de! interesado, se podria aceptar e! examen de
novedad realizado por oficinas de propiedad industrial distintas a la
nacional. Por su parie, el nuevo Reglamento de la LIM, publicado en el
DOF el 30 de agosto de 1988, en su Articulo 44 sefalé que se podrian

2. Gristiani, Jutio Javier, "ALGUNOS ASPECTOS JURIDICOS SOBRE LA REFORMA A LA LEY DE

INVENCIONES Y MARCAS, EN MATERIA DE PROTECCION A LOS INVENTOS", Revista El Forg,

?grgaeno deBla Barra Mexicana Colegio de Abogados, Octava Epoca, Tomo |, numero 2, México,
, p. 8.

3. Soni, Mariano, "COMENTARIOS A LAS REFORMAS A LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS",

Revista £l Foro, Organo de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, Octava Epoca, Tomo 1,

nomero 2, México, 1988, pp. 107-109,



37

aceptar los examenes de novedad realizados por oficinas examinadoras
firmantes del Tratado citado o por la Oficina Europea de Patentes; sin
embargo, el Ejecutivo delegé la responsabilidad de determinar las areas
donde no se aceptarfan dichos examenes para alguna publicacién de la
Gaceta de Invenciones y Marcas editada por fa DGDT.

2. DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES

El Articulo 82 de la LIM definfa al dibujo industrial como toda
combinaciéon de figuras, Iineas y colores que se incorporen a un
producto industrial con fines ornamentales y que le den un aspecto
peculiar y propio; mientras que e! Articulo 83 dafinia a! modele
industrial como toda forma pléastica que sirva de tipo o molde para la
fabricacién de un producto industrial, que le dé apariencia especial, en
cuanto no implique efectos técnicos.

Los dibujos y modelos industriales registrados confieren a su
titular el derecho de uso exclusivo por un términoc de siete afos
improrrogables, contados a partir de la fecha de registro (Art. 81). Con
la reforma de 1986 se amplié el plazo de 5 a 7 aios.

En relacién a la novedad, aplicacion industrial, exdmenes,
publicacién, derechos, transmisiones, nulidad, caducidad y proteccién
legal, serfan aplicables, en lo conducente, las disposiciones sobre
patentes, sin perjuicio de la proteccién que a su autor les pudiera
conferir alguna otra ley (Aris. 85 y 86). Con la reforma de 1986 se
agregé el concepto de "nulidad” y se cambié el de "licencias” por
"transmisiones”.

Otro cambio sobresaliente efectuado con las reformas, fue en
cuanto a los documentos que se debian anexar a la solicitud de registro,
haciendo potestativo para el solicitante el acompafar una reproduccién
gréfica o fotografica del objeto de la solicitud o los dibujos del mismo.
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3. MARCAS
A. USO ANTERIOR

Una reforma importante al Articulo 93 efectuada en 1986, fue la
consistente en reconocer la buena fe en el uso de una marca por parte
de un tercero, asi como el uso anterior de la marca en territorio
nacional, no sélo con mas de un afic de anterioridad a la fecha legal de
su registro, sino también por el uso declarado. En este caso, el tercero
tendria derecho a solicitar su marca dentro del afio siguiente al de
publicacién de la registrada, previa declaratoria de nuiidad de esta
ultima, la cual se sustanciaria con fundamento en la fraccién Il del
Articulo 147.

Desafortunadamente, el legislador cometid un error al aprobar
las reformas, toda vez que al modificar el Articulo 147 fraccion I se
limité a cambiar su redaccién sin adecuarla al nuevo Articulo 93.(4) En
efocto, el primer precepto citado simplemente disponia que e! tercero
que hubiera usado la misma marca o una semejante en grado de
confusién para aplicarse a los mismos o similares productos o
servicios, deberia comprobar que inicié tal uso antes de la fecha de uso
declarada por el que la registr6, sin exigir que ese uso se hubiera
iniciado cuandc menos un afic antes de !z focha legal o de la fecha de
uso declarada por el que la registrd, y de esta forma quedar acorde con
el Articulo 93, concluyéndose que la Ley determinaba plazos distintos
para solicitar la nulidad de una marca registrada.(5)

B. CONCEPTOS NO REGISTRABLES COMO MARCAS

En 1986 se redefinieron los conceptos no registrables como
marcas y se suprimieron algunos que resultaron inadecuados, para

4. La dnica reforma que sufri el Articulo 147, en relacién a las causales de nulidad de una
marca, fue precisamente ia fraccién I,

5, Vease: Rangel Ortiz, Alfredo, "EL NUEVO REGIMEN MEXICANO DE LAS MODALIDADES DE
USO DE SIGNOS DISTINTIVOS", Revista E1 Foro, Organo de la Barra Mexicana Colegio de
Abogados, Oclava Epoca, Tomo 1, numero 2, México, 1988, p. 72.
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quedar, a grandes razgos, de la siguiente manera: las denominaciones
geogréficas, gentilicios y adjetivos cuando puedan originar confusién o
error en cuanto a la procedencia de los productos; las marcas que son
semsejantes y confundibles con otras aplicadas a productos o servicios
iguales o similares; fas marcas idénticas o semejantes en grado de
confusién a un nombre comercial aplicado a los mismos o similares
servicios; las denominaciones signos o figuras susceptibles de engafar
al publico o inducirlo a error por constituir falsas indicaciones sobre la
naturaleza, origen, componentes o cualidades de los productos o
servicios (Art. 91 y 92).

C. MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS

Uno de los principales aciertos de los reformas de 1986, en el
catdlogo de prohibiciones del Articulo 91, fue la inclusién como no
registrables a las denominaciones o signos iguales o semejantes a una
marca notoriamente conocida en México, para proteger los mismos o
similares productos o servicios, o bien, que fueren susceptibles de
crear confusién en forma tal que puedieran inducir al publico a error.
Antes de estas reformas no existia disposicién expresa que regulara
este tipo de marcas, siendo su antecedente inmediato el Articulo 6 bis
del Convenio de Paris. La fraccion XIX del Articulo 91 de la LIM, adopta
en esencia el texto contenido en dicho Articulo para prohibir el registro

La nueva fraccién XIX incluia aspectos no previstos en el
Articulo 6 bis del Convenio de Paris, comc eran las referencias hechas
a las marcas de servicio y la alusién indirecta a productos y servicios
distintos de los amparados por la marca noioria, o cual se puede
considerar un acierto del legislador, dado que con ello se eliminaron las

6. Véase: Michaus Romero, Marlin, "ANALISIS RELATIVO A LAS REFORMAS Y ADICIONES
RESPECTO DE LA LEGISLACION DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MATERIA DE MARCAS",
Revista El Faro, Organo de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, Octava Epoca, Tomo |,
nidmero 2, México, 1988, pp. 25.-48.
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discusiones que las omisiones del Articulo 6 bis en estos aspectos
pudiera provocar.(7)

Asimismo, se determind que el uso no autorizado de una marca
notoriamente conocida, constituiria una infraccién administrativa (Art.
210 frace. VIN).

D. OBLIGACION DE REGISTRO DE MARCAS

La DGDT podia declarar, por razones de interés publico, e!
registro y uso de marcas en cualquier producto o servicio. Con las
reformas s delerminaron casos en los cuales se podia prohibir el uso
de marcas, lo que podia suceder cuando se causaran distorsiones graves
entre la produccion y el mercado, o cuando la marca impidiera la
produccion, distribucién o comercializacion de bienes o servicios, los
impidieraa o encareciera, y en los casos de emergencia nacional (Art.
125).

Por decretos publicados en el DOF los dias 24 de mayo de 1949, 4
de octubre de 1952, 21 de octubre de 1952 y 29 de noviembre de 1952,
se declaré la obligatoriedad de uso de marcas para las medias de nylon
y otras fibras artificiales o sintéticas; articulos de viaje, cinturones,
carteras, monederos, billeteras, cigarreras, llaveros, carpetas,
portafolios, bolsas de mano, pastas de argollas y blocks que se
fabriquen total o parcialmente con piel; prendas de vestir; y arlicuios
de plata labrada, plateade o de alpaca, respectivamente.

E. DERECHOS DEL EX-TITULAR DE UN REGISTRO

Otra de las innovaciones introducidas con las reformas de 1986
fue el Articulo 99 que concedia al ex-titular del registro extinto o
caduco de una marca, un derecho preferente para solicitar nuevamente
el registro; sin embargo, en la Ley Federal de Derechos, en la cual el

7. Rangel Ortiz, Horacio, “LA PROTECCION DE LA MARCA NOTORIA EN LAS REFORMAS A LA
LEY DE INVENCIONES Y MARCAS", Revista El Forg, Organo de 1a Barra Mexicana Colegio de
Abogados, Octava Epoca, Tomo |, nimero 2, México, 1988, pp. 84-88.



41

Gobierno fija el monto de los derechos por cubrir, respecto a los
trdmites y servicios de todas sus dependencias, se establecieron pagos
sumamente elevados por este concepto.

La forma en como se eludia la obligacién de cubrir derechos
elevados consistia en que el titular de un registro, cuando no tuviera
los elementos necesarios para comprobar su uso o renovarlo, solicitaba
la cancelacién voluntaria de su registro, al amparo del Articulo 150.
Una vez que la DGDT se percaté de esta situacion procedié a reformar el
Articulo 99 para equiparar la cancelacién voluntaria de un registro a
una sancion derivada de una extincién o una caducidad, y de esta manera
resolvia la cvasién del page de los derechos.(8) No obstants lo antarior,
existia otra posibilidad para eludir dicho pago y cubrir Unicamente los
derechos normales por solicitud de registro de marca, el cual consistia
en someter el registro a primera hora del dia siguiente del afo de
preferencia que concedia el Articulo 99. Asi, el titular de la marca
volvia a adquirir sus derechos sin temor a que un tercero se le
adelantara, ya que la parte final de! primer parrafo de dicho Articulo
sefialaba que serian improcedentes las solicitudes de terceras personas
en el afio de preferencia.

F. OTRAS REFORMAS SOBRESALIENTES

Se amplié la definicién que hacia la LIM de uso efectivo de marca
en el Artfculo 118, para afadirle los conceptos "fabricacién”, "puesta en
venta" y "en territorio nacional" al texto anterior, el cual se limitaba
Gnicamente al de "comercializacion" del producto en volimenes y
condiciones que correspondieran a una efectiva explotacién comercial.

La reforma al Articulo 140 se concreté a especificar que las
comprobaciones de uso de marca a que se referia este Articulo y el 117
eran distintas, y que debian efectuarse dentro de los plazos
establecidos; es decir, al momento de renovar un registro se tendria
que comprobar fehacientemente el uso, en forma ininterrumpida.

8. Véasa: Michaus, Martin, op. cit., p. 42 y 43.
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G. CLASIFICACION DE LAS MARCAS

De conformidad con lo establecido en el Articulo 94 de la LIM,
79 y Cuarto Transitorio de! Reglamento de la LIM, a partir del 27 de
noviembre de 1989 se adopté en México la Clasificacion Internacional
de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, aprobada por la
OMP|, dejando sin efectos la clasificacién de productos y servicios a la
que hacfa menci6n el Articulo 56 de! abrogado Reglamento de la Ley de
Invenciones y Marcas del 4 de febrero de 1981.

4. NOMBRES COMERCIALES

La finalidad del nombre comercial consiste en la identificacién
de un negocio o establecimiento para distinguirlo de otros de su mismo
giro, sobre todo cuando se ha creado una clientela basada en la garantfa
de calidad de los productos que fabrica o expende, la confianza, crédito,
seriedad y otras cualidades de las que ha dependido el éxito del negocio.

"El nombre y el derecho a su uso exclusivo estard protegido sin
necesidad de depdsito o registro, dentro de una zona geografica que
abarque la clientela efectiva de la empresa o establecimiento
industrial o comercial a que se aplique y tomando en cuenta la difusién
del nombre y la posibilidad de ql]e su uso por un tercero induzca a error
a los consumidores.” (Art. 179). Quien esté usando un nombre comerciai
podra solicitar a fa DGDT la publicacién del mismo en la Gaceta de
Invenciones y Marcas. La publicacion del nombre comercial producird el
efecto de establecer la buena fe y el uso del mismo {Art. 180).

Los efectos de la publicacién de un nombre comercial en la
Gaceta tendrian efectos durante 5 afios, contados a partir de la fecha de
presentacién de la solicitud, plazo que renovable indefinidamente por
periodos iguales, cesando los efectos un ano después de la fecha en que
deje de usarse, o bien, en la que el establecimiento protegido
desaparezca (Arts. 184 y 186).
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La Unica reforma de que fue objeto en 1986 el Capltulo Unico del
Titulo Séptimo de la LIM fue en el Articulo 184, para incluir la facultad
discrecional de la DGDT en el sentido de admitir solicitudes de
renovacién extempordneas, en casos excepcionales y cuando se
justificara, en violacién al Articulo 5 bis 1) del Convenio de Paris, que
establece en forma obligatoria la concesién de un plazo de gracia de
seis meses para solicitarla.

§. AVISOS COMERCIALES

El derecho sobre un aviso comercial se obtenfa mediante su
primer uso o por la intencién que se tenia de usarlo, pudiendo
registrarse para adquirir la exclusividad e impedir su uso por terceros.
Los efectos de registro de un aviso comercial duraban 10 afos,
contados a partir de la fecha de solicitud sin ser prorrogables, por lo
que una vez.transcurrida su vigencia caian en el dominio poblico.

Las reformas de 1986 a los Articulos 174, 177 y 178
consistieron, en el primer caso, basicamente en la sustitucién de los
términos "comercio® y "negociacién®, por los términos "establecimiento
o negociacién comercial, industrial o de servicios". Asimismo, se
modificé el texto para aclarar que no scio quien hubiere usado un aviso
comercial podria registrarlo, sino también quienes tuvieran Ila
intencién de usarlo, por lo que ya no era requisito indispensable el uso
anterior. En e! segundo caso (Art. 177) se incluy6 la palabra "servicios”
para indicar que no sélo los productos podian ser objeto de un aviso
comercial, indicando que el registro corréspondiente no ampararia mas
de una clase de productos o servicios, de conformidad con la
clasificacién oficial. Por Ultimo, en el Articulo 178 se sefialé que, si
un aviso comercial era registrado para amparar en una clase especifica
a alguna institucion o establecimiento, el registro se limitaria a
protegerlo, sin que ello implicara que se protegfan los productos o los
servicios que se prestaran.

Es de comentarse que en ningun precepto de la LIM se establecia
sancién para aquél que usara sin autorizacién un aviso comercial
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registrado y vigente, lo que dejaba en estado de indefensién a sus
titulares, por no ser aplicable ninguna disposicién por analogia, en
virtud de tratarse de una pena, situacién que, como se verd mas
adelante, se repite en la nueve LFPPI.

6. DENOMINACIONES DE ORIGEN

La tnica reforma que sufri6 el Capitulo Unico del Titulo Quinto
de la LIM en 1986, fue la adicién de un segundo parrafo a la fraccién I
del Artlculo 165, para prohibir el uso del nombre "Tequila” por personas
que lo envasaran y carecieran de la materia prima necesaria para
cumplir con las normas establecidas en la declaratoria. Esta adicién no
tuvo justificacién alguna, ya que si el Articulc sc referfa a las
denominaciones de origen, no habia razén para individualizar tal
precepto e indicar cuando no debia usarse el nombre "Tequila®. En todo
caso, la inclusién de dicha disposicién debié haberse hecho en fa Norma
Oficial de Calidad para Tequila establecida por la Direccién General de
Normas de {a SECOFL(9)

Por otra parte, en el capitulo de infracciones administrativas se
adicioné la fraccién 1X al Artfculo 210, para sefnalar que el uso no
autorizado de una denominacién de origen seria motivo de sanciones
administrativas. En este punto, es de observarse que esta conducta no
constitufa delito, como lo seria en el caso de una marca, y que la
antigua Ley de 1942 si io lipificaba come deljto.

9. Rangel Ortiz, Alfredo, op. cit., p. 73
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.A. EL ARREGLO DE LISBOA

El convenio internacional que regula esta materia es el Arreglo
de Lisboa relativo a la Proteccién de las Denominaciones de Origen y su
Registro Internacional, de fecha 31 de octubre de 1958, al cual México
se adhirié en 1966. (10) Este Arreglo esta abierto a los Estados partes
del Convenio de Paris, y su finalidad es dar proteccién a las
denominaciones de origen de un pafs, de una regién o de una localidad
que sirve para designar un producto originario de! mismo y cuya calidad
o caracteristica se debe exclusivamente al medio geografico.
comprendidos los factores naturales y los factores humanos.(11) La
proteccién original de una denominacién de origen requiere: i) el
reconocimiento y proteccién del estado previamente concedido; ii) la
inscripcién en el Registro Internacional de Denominaciones de
Origen.(12) Para el caso de Meéxico, la Secretaria de Relaciones
Exteriores es la encargada de registrar las denominaciones de origen
que hayan sido maleria de una declaracién general de proteccion para
obtener su proteccién internacional (Art. 163).

En México la dnica denominacién de origen protegida es la de
"Tequila", cuya declaratoria fue publicada en el DOF del 13 de octubre
de 1977, para aplicarse a la bebida alcohélica del mismo nombre, y su
proteccién se encuenira limitada a ciertos municipios de los estados de
Jalisco, Guanajuato, Michoacan, Nayarit y Tamaulipas.

10. Hasta 1988 sélo habia 16 paises miembros del Arreglo de Lisboa, los cuales son:
Argelia, Bulgaria, Burkina Faso, Congo, Cuba, Checoslovaquia, Francia, Gabén, Hait,
Hungria, israel, itaiia, México, Ponugal, Togo y Tunez. OMPI, “EXISTENCIA, ALCANCE Y
FORMA DE LAS NORMAS Y LOS CRITERIOS INTERNACIONAL Y GENERALMENTE ACEPTADOS Y
APLICADOS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL", Documento WO/INF/29
preparado por la Oficina Internacional de la OMPI para el Grupo det GATT de Negociacién
sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio,
documento que fue emilido por el GATT con el codigo MTN.GNG/NG11/W/24/Rev.1., p. 131
(anexo XllI).

11. Direccién General de Desarrollo Tecnolégico, "LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN
MEXICO", Documenlo preparado por el Departamento de Estimulos y Apoyo Tecnolégico
Industrial, México, enero de 1989,

12, Carreras Maldonado, Mar(a, "HEGLAMENTACION JURIDICA DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL",

M&mﬂmmm UNAM, México 1985, p. 184
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7. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

El procedimiento administrativo contencioso era un requisito de
procedibilidad indispensable para el ejercicio de la accién penal por los
delitos tipificados en el Articulo 211 de la LIM. Dicho procedimiento
administrativo se debfa agotar previamente ante la DGDT, teniendo
como finalidad que la formulacidn de una declaracion administrativa
desde un punto de vista técnico sin prejuzgar las acciones civiles o
penales que procedieran. Las reglas especiales para estos
procedimientos se encontraban reguladas en el Capftulo | del Titulo
QOctave de la LIM (Arts. 185-200), siendo aplicabie, supletoriamente, el
Cdédigo Federal de Procedimientos Civiles, tal y como lo establecia el
tercer parrafo del Articulo 193. Para recurrir las resoluciones
administrativas dictadas por la DGDT, la via procedente es el amparo
indirecto ante los tribunales colegiados en materia administrativa.

La supletoriedad del Cédigo Federal de Procedimientos Civiles ya
estaba prevista en el Articulo 233 de LIM, pero éste se referia
tnicamente al ofrecimiento, recepcién y desahogo de pruebas en los
recursos administrativos en contra de las sanciones administrativas
impuestas por la autoridad, por lo que con la reforma de 1986 la DGDT
aceptdé que dicho ordenamiento procesal se "aplicara en materia de
declaraciones administrativas.(13)

La modificacién al Articulo 213 quizd haya sido la aportacion
maés importante de las reformas de 1986, ya que como es sabido México
enfrenta un serio problema de usurpacién de marcas, que se ha
proliferado por el hecho de que la ley no otorga medios suficientes para
impedir la actividad de los infractores, situacién por demds criticada
por la comunidad internacional.

13. Para un estudio con mayor detaile, vease: Ramos, César, "COMENTARIOS A ALGUNAS DE
LAS REFORMAS Y ADICIONES A LA LEY DE INVENGIONES Y MARCAS", Revista ELForg, Organo
de lasazag: Mexicana Colegio de Abogados, Octava Epoca, Tomo I, nimero 2, México, 1988,
pp. 92-54.
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Con la reforma a este Articulo se faculté al Ministerio Publico
para iniciar la averiguaciéon previa relacionada con los delitos
seftalados por el Articulo 211, tan pronto como tuviera conocimiento de
hechos que pudieran tipificarlos, y dentro de ella dictar las medidas
cautelares que estableciera la legislacion, pero para e! ejercicio de la
acciéon penal (consignacién del presunto responsable ante el juez
competente) se requierfa la previa declaracién administrativa por parte
de la DGDT, lo cual constituia una contradiccién a las disposiciones
procesales penales. Esta contradiccién se raesolvia técnicamente con la
resolucién de! Ministerio Publico, en que expresaba que, aun cuando
hubieren recabado los datos y elementos necesarios para tener por
configurado el cuerpo del delito y, en consecuencia, estar posibilitados
para ejecutar la accién penal, por existir un requisitoc de procedibilidad
no cumplimentado, el asunto quedaba en suspenso hasta en tanto se
obtuviera la declaracién administrativa de la DGDT.(14)

En consecuencia, la Procuraduria podia, no sélo iniciar, sino
incluso agotar la averiguacién previa sin necesidad de que la SECOFI
emitiera declaracién administrativa alguna, y de esta manera dictar
medidas cautelares; pero si requeria esa declaracién 'para ejercer la
accién penal.

La LIM disponia que, independientemente de la sancién
administrativa y dol cjercicic do la accién penal, 8! afsctads por
cualquiera de las infracciones o delitos sefalados por los Articulos 210
y 211, respectivamente, podrian demandar del(los) autor(es) la
reparacién y el pago de los dafios y perjuicios sufridos (Art. 214),

8. INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS

Constituian infracciones administrativas las violaciones a las
disposiciones de la LIM y las que de ella se derivaran, as/ como la
realizacién de actos relacionados con las materias reguladas por la LIM,
contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y

14, Ibid., pp. 55-58.
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servicios que implicaran competencia desleal. El Articulo 210
enunciaba en sus 12 fracciones qué actos se consideraban infracciones
administrativas, siendo que en la practica algunos de ellos resultaban
letra muerta, debido a que los particulares no recurrfan a dichos
supuestos y, por ende, la DGDT no los aplicaba.

Con las reformas de 1986 se consider6 como una nueva
infraccion, ademds de las ya seiialadas, la omisién de las leyendas e
indicaciones a que se referfa la Ley (fraccién XlI), lo cual de cierta
manera ya estaba regulado en el inciso a) de! Articulo 210, que
consideraba como infraccién administrativa las violaciones a las
disposiciones de la Ley y las que de ellas derivaran, como era el caso de
no haber dado cumplimiento a los Articulos 118, 120 y 121.

Asfmismo, se suprimié como infraccion administrativa el usar
como marcas las denominaciones, signos o figuras susceptibles de
enganar al piblico o inducirlo a error, entendiendose por tales, las que
constitufan falsas indicaciones sobre la naturaleza, origen,
componentes o cualidades de los productos o servicios que se pretendia
amparar; es decir, se suprimié de los supuestos establecidos en Ia
fraccién VHI del Articulo 210, la referencia a la antigua fraccién XX del
Artlculo 91.

Las sanciones por las infracciones administrativas se adecuaron
a la realidad, sobretodo en el importe de las multas, para quedar como
sigue: multas hasta por el importe de 10,000 veces el salaric minimo
diario general del Distrito Federal; clausura temporal hasta por 90
dias; clausura definitiva;, arresto administrativo hasta por 36 horas.
Las sanciones que se establecian se imponian sin perjuicio de las penas
que correspondieran a los delites en que incurrieran los responsables, y
de la indemnizacién por dafios y perjuicios (Arts. 225 y 230).

Como ya comentamos en el capitulo anterior, la fraccién X! del
Articulo 91 prohibia el registro como marcas a las palabras simples o
compuestas en lenguas vivas extranjeras o que por su grafismo o
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fonética parecieren extranjeras.(15) El legislador tuvo una
intervencién atinada con las reformas de 1986 al derogar esta fraccidn,
ya que benefici6é a las personas fisicas o morales cuyos
establecimientos se encontaban en México o en cualquier otro pais de
habla espaiiola. Sin embargo, el legislador cometié un descuido, al no
eliminar la cita de esta fraccion en el Articulo 210 fraccion VI, que
consideraba como infraccién administrativa el usar como marca las
denominaciones a que se referia el Articulo 91 fraccién Xill, siendo que
esta Gltima habfa sido derogada.

9. DELITOS

Los delitos que regulaba la LIM estaban tipiticados por el
Articulo 211, los cuales estaban dirigidos a reprimir a todo aquel que
sin consentimiento de su titular realizara cualquiera de las conductas
sefialadas en sus 9 fracciones, entre las que destacaban: fabricar
productos o emplear procedimientos amparados por una patente o un
certificado de invencién; reproducir modelos o dibujos industriales
registrados; usar una marca registrada para amparar los mismos o
similares productos o servicios; usar un nombre comercial para
amparar el mismo giro.

El Artfculs 212 indicaba las penas que se impondrian a quien
cometieran cualquiera de los delitos, las cuales variaban de dos a seis
afos de prisién, y en algunos casos, ademds, multa por el importe de
cien a diez mil veces el salario minimo diario general del Distrito
Fedsral.

Mediante las reformas de 1986 se adicionaron dos nuevas
fracciones al Articulo 211, la primera (fracc. VIII) consistié en
tipificar el uso de una marca parecida en grado de confusién a otra
registrada, después que la sancién administrativa impuesta conforme a
la fraccién Il del Articulo 210 hubiere quedado firme. De conformidad
con esta fraccién, lo que constitufa el delito era el uso de la marca,

15. Ver Supra, nota 13 capilulo anierior,
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mientras que, segtn la fraccién V del mismo Articulo 211, era delito,
no el usar la marca, sino el ofrecer en venta o poner en circulacién
productos fabricados por un tercero con una marca parecida en grado de
confusién a otra registrada. para amparar los mismos o similares
productos o servicios. Asi pues, claramente se establecia una
diferencia entre el concepto de uso de una marca y el de ofrecer en
venta o poner en circulacién.

En opinién del licenciado Young la nueva fraccién "hacfa falta
porque antes de la misma, sélo incurria en delito el que ofrecfa en
venta ¢ ponia an circulacidn ios producios a pesar de que la Secretarfa
de Comercio y Fomento Industrial hubiera ya dictado una resolucién de
infraccién administrativa...,de tal suerte que con la fraccién VIII que se
analiza, ahora también incurre en delito no sélo el que ofrezca en venta
o ponga en circulacién los productos, sino también el que use la marca;
esto es, el que fabrique o elabore los productos en cuestiéon siempre y
cuando, claro estd, ya se le haya impuesto una sancién administrativa y
dicha sancién haya quedado firme..."(16)

La nueva fraccion IX del Articulo 211 tipificaba como delito el
"usar para si con propdsito de lucro o revelar algin secreto industrial o
invencién, cuyo registro se encuentre en tramite y que conoce o ha
recibido con motivo de su empleo, cargo o puestc, ¢ bicn por cuaiquier
otra circunstancia ilicita." Lamentablemente el legislador cometié un
error de redaccién en esta fraccién, ya que no existe ningin “registro”
de secretos industriales, sino Unicamente es posible obtener para las
invenciones una "patente” o un "certificado de invencién", seglin sea el
caso, y tratdndose de dibujos o modelos industriales y marcas éstos se
"registran”. Quiza la intencién del legislador haya sido regular la
revelacién no autorizada de un secreto industrial.(17)

16. Young, Robert, "COMENTARIOS AL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY

DE INVENCIONES Y MARCAS, EN MATERIA CONTENCIOSA®, Revista E| Forg, Organo de la

!131a¥a Me)gcana Colegio de Abogados, Octava Epoca, Tomo |, ndmero 2, México 1988, pp.
y 118.

17. Vease: Soni, Mariano, op. cit., p. 105.
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Es pertinente sefialar que la revelacién de secretos, como tal, ya
se encontraba tipificada como delito en los Articulos 210 y 211 del
Cédigo Penal para el Distrito Federal, los cuales imponen una sancién de
hasta cinco afos cuando el secreto revelado sea de cardcter industrial,
mientras que la sancién prevista por el Articulo 212 de la LIM para este
delito es de hasta seis afios. A nuestro juicio, la sancién que debia
imperar era la de la LIM, por ser la regla especialmente aplicable y,
ademds, federal y de orden plblico.

10. ARTICULO 223 BIS

El Articulo Tercero del Decreto de Reformas a fa LIM de 1986,
adicioné el Articulo 223 Bis en el Capitulo de Inspeccién y Vigilancia
que la autoridad administrativa debe ejercer para comprobar el
cumplimiento de la Ley, con la finalidad de regular medidas para
combatir el uso ilegal de derechos protegidos. Las medidas a que se
referia este nuevo precepto sélo eran aplicables cuando se presentaran
actos de competencia desleal previstos en el inciso b) del Articulo 210,
o de cualquiera de los delitos establecidos en el Articulo 211; es decir,
dicho precepto no era aplicable contra violacicnos a las disposiciones
de la LiM.

Una de las medidas previstas era en el sentido de que se
facultaba al inspector de la DGDT para que, al momento de practicar una
visita de inspeccién levantara el acta respectiva y asegurara la
mercancla con la cual se cometia alguna infracciéon o delito, designando
depositaric de los mismos al encargado o propietario del
establecimiento si éste fuere fijo, o concentrandolos en la DGDT.

En el caso de que se cometieran las infracciones o los delitos
con mas dsl 30% de las mercancias que alli se expendieran, el inspector
podia clausurar temporalmente el establecimiento. Tratdndose de
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delitos, la SECOF! harfa del conocimiento del Ministerio Publico los
hechos y pondria a su diposicidn la mercancfa asegurada.

El Oltimo péarrafo del Articulo 223 Bis le daba facultad al titular
del registro para que autorizara ia venta de la mercancia tal cual
estaba, o bien, si se le desprendiese la marca cuyo useo fuere ilegitimo,
independientemente que se le impusieran las sanciones
correspondientes al infractor. La intencidén de este ultimo parrafo era
posibilitar la negociacién entre las partes.

Cabe senalar que este nuevo precepto revestia de facultadas
decisorias al inspector de la DGDT, donde podia dictaminar al momento
de efectuar la diligencia s existia o no el acto de competencia desleal
o el delito, lo que se resultaba antes de que fa DGDT emitiera la
resolucién administrafiva correspondiente, facultad que de conformidad
con fo previsto por el Acuerdo que Adscribe Unidades y Delega
Facultades a los Servidores Publicos de la SECOF!, publicado en el DOF
el 12 de septiembre de 1985, estd en todo caso reservada al Director
General de dicha dependencia.



CAPITULO CUARTO

CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

México es parte del Convenio de Paris para la Proteccién de la
Propiedad Intelectual, por haber adoptado el texto de la Gitima revision
efectuada en Estocolmo, Suecia, de fecha 14 de julio de 1967. Este
Convenio fue aprobado por la Cdmara de Senadores de!l Congreso de la
Unién el 11 de septiembre de 1975, segin decreto publicado en el Diario
Oficial de la Federacién el 5 de marzo de 1976, por lo que al tenor del
Articulo 132 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, es ley en nuestro pafs, al haberse firmado por el Presidente
de la Repliblica y aprobado por el Senado.

Hacia 1870, una veintena de naciones contaba con un sistema de
proteccién de la propiedad industrial; entre ellas, ocho de América
Latina. Con la amplia aceptacién de estatutos nacionales de patentes,
particularmente en Europa y América del Norte, comenzd a estudiarse la
posibilidad de elaborar normas internacionales para proteger la
propiedad industrial. La labor preparatoria coincidié con la Exposicién
Universal de Viena de 1873, donde ei Gobierno autriaco cursd la
invitacién inicial para celebrar una caonferencia internacional sobre
derechos de patente, a sugerencia de los Estados Unidos. Como
resultado de la Conferencia de Viena y de las discusiones preparatorias
en 1878 y 1880, e! 20 de marzo de 1883 se firmd en Paris el Convenio
Internacional para la Protsccidn de la Propiedad Industrial, suscrita en
ese afio por catorce paises -Bélgica, Espana, Francia, el Reino Unido,
ltalia, los Paises Bajos, Portugal, Serbia y Suiza, por el continente
europeo; Brasil, Ecuador, El Salvador y Guatemala, de América Latina, y
Tunez, del norte de Africa; Estados Unidos se adhirié en 1887. Brasil es
el Unico pals latinoamericano que ha sido miembro del Convenio y de la
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Unién desde sus comienzos, dado que Ecuador, El Salvador y Guatemala
se retiraron en 1886, 1887 y 1895, respectivamente.(1)

En el afo de 1884 surgié la Unidn internacional para la
Proteccién de la Propiedad Industrial, constituida por 11 estados, de
los cuales 8 eran europeos. Esta Convenio es el tratado internacional
que regula los derechos de propiedad industrial.

Desde su vigencia, el Convenio ha sido sometido a 6 revisiones:
Bruselas, 1900; Washington, 1911; La Haya, 1925; Londres, 1934;
Lisboa, 1958, y la uitima en Estocoimo, en 1567.

Para los pafses signatarios del Convenio (que hasta el 1o. de
septiembre de 1988 eran 98),y por ende, miembros de la Unién, el
Articulo 19 del mismo establece la prioridad del Convenio sobre otros
acuerdos que puedan ser firmados por los estados miembros, respecto
de la misma materia. Asimismo, el Articulo 25 compromete a sus
integrantes para que adeclien sus normas constitucionales a los
lineamientos que aquél dispone.

1. ASPECTOS FUNDAMENTALES DEL CONVENIO DE PARIS

El Convenio responde a necesidades proteccionistas de los
inventores, y originalmente se redacté como un instrumento de
proteccién a los inventores individuales, para estimular la capacidad
inventiva y que hoy favorece a los paises duefos de la tecnologia.(2)
Sus principios fundamentales son:

1. Véase: Roffe, Pedro, "EVOLUCION E IMPORTANCIA DEL SISTEMA DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL", en Comercio Exterior, vol. 37, num. 12, México, diciembre, 1987, pp.
1039-1045; y Patel Surendra J., "LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA
RONDA DE URUGUAY", en Comercio_Exterior, vol. 39, nim. 4, México, abril, 1989, pp.
293-294.

2. Véase: Alvarez Soberanis, Jaime, "EL SISTEMA INTERNACIONAL DE LA PROPIEDAD
INDUSTHIAL Y LA PLANEACION DEL DESARROLLO TECNOLOGICO EN EL AMBITO NACIONAL",

Ir.ans!_emncLLdﬁ_Ie_cleula, prlmera edlclén. Umversndad Nacmnal Aulénoma de Méxlco.
México, 1985, pp. 104 y 105.
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A) PRINCIPIO DE TRATO NACIONAL

Este se establece en los Articulos 20. y 30. del Convenio que
disponen que "Los nacionales de cada uno de los paises de la Uni6n
gozaran en todos los demds paises de la Unién ... de las ventajas que las
leyes respectivas concedan actualmente o en el futuro a sus
nacionales".

B) PRINCIPIO DE PRIORIDAD

Este principio estd consagrado en el Articulo 40. del Convenio, y
significa que se le da efecto retroactive a !a fecha ds regisiro de aigin
derecho en otro pafs; es decir, es una especie de garantia, de clausula
de salvaguardia que se le da a las personas para que no le usurpen su
derecho en el extranjero. Para reclamar este derecho es necesario que
el titular deposite su solicitud en los demds palses de la Unién dentro
de los plazos establecios en el Convenio; un afio para las patentes de
invencién y los modelos de utilidad, y seis meses para los dibujos o
maodelos industriales y para las marcas.

De esta manera, las solicitudes presentadas posteriormente en
alguno de los demas paises de la Unién, antes de la expiracion de los
plazos indicados, no podran ser invalidadas por hechos ocurridos en el
intervalo, en particular, por otro depdsito, por la publicacién de Ia
invencion o su explotacidn, por la puesta en venta de ejemplares del
dibujo o modslo industrial, o por el uso de la marca, y estos hechos no
podrén dar lugar a ningn derecho de terceros. Los derechos adquiridos
por terceros antes de la fecha de la primera solicitud (que sirve de base
al derecho de prioridad), quedan reservados a lo que disponga la
legislacién interior de cada pals de la Unién.

C) PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA DE LAS PATENTES
Consagrado en el Articulo 4o0. bis del Convenio, el cual consiste

en que las patentes solicitadas en los diferentes paises de la Unién por
los nacionales de éstos, seran independientes de las patentes obtenidas
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para la misma invencién en los otros pafses adheridos o no a la Unién,
entendiéndose este principio en el sentido que las patentes solicitadas
durante el plazo de prioridad son independientes, tanto desde el punto
de vista de las causas de nulidad y caducidad, como desde el punto de
vista de su vigencia; es decir, la autoridad no tiene derecho de
preguntar al titular de un registro el porque le rechazaron ese registro
en otro pais. Asimismo, la concesién de una patente no podrd ser
rehusada, o en su caso invalidada, por el motivo de que la venta del
producto patentado u obtenido por el procedimiento patentado esté
sometida a restricciones o limitaciones resultantes de la legislacién
nacional.

D) LICENCIAS OBLIGATORIAS E IMPORTACION

Las regulaciones de estos rubros estan contenidas en el Articulo
50. del Convenio. La seccién A. de este Articulo sefala que no operard
la caducidad de una patente registrada en un pais si su titular importa
el producto de algin otro pais de la Unién. Dispone que la caducidad de
las patentes sé6lo deberd operar cuando no hubiere bastado la concesion
de licencias obligatorias para evitar los abusos de sus titulares, y se
solicite después de trancurridos dos afios de la concesién de la primera
licencia obligatoria.

En cuanto a las licencias obligatorias, sefiala que sera facultad
de cada pais tomar medidas para la concesién de este tipo de licencias,
y prevenir los abusos que podrian resultar del ejercicio del derecho
exclusivo conferido por la patente, como serfa la no explotacién. Para
que pueda opsrar sl otorgamiento de una licencia obligatoria, no serd
suficiente la falta o insuficiencia de explotacidn, sino que estas causas
se den después de transcurridos cuatro anos a partir de la fecha legal (o
de solicitud de patente), o de tres afios a partir de la concesién de la
patente, aplicdndose el plazo que expire mas tarde; no se otorgara ésta
si el titular de la patente justifica plenamente la faita de explotacion.
La licencia obligatoria tendrd el cardcter de no exclusiva.
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El mismo Articulo 50. sefiala que las disposiciones expuestas en
los dos parrafos que preceden seran aplicables a los modelos de
utilidad.

El Arliculo 5 quater dispone que los privilegios domésticos
otorgados a los titulares de patentes de procedimientos, se.an iguales
para quien efectie la importacion de productos manufacturados con el
procedimiento patentado.

E) MARCAS

La disposiciones principales que en materia de marcas contiene el
Convenio de Paris, entre otras, son las siguientes:

Los efectos de registro de una marca se constriien Unica y
exclusivamente al territorio del pais que lo concedi6, por lo que no
tendrd efectos extraterritoriales o internacionales. Para que una
marca se proteja en otros palses, tendrd que hacerse el registro en los
demds palses en que se pretenda la proteccién, no pudiendo rechazarse
o invalidarse por el motivo de que no haya sido depositada, registrada o
renovada en el pals de origen.

Las condiciones para el depésito y registro de las marcas, las
cuestiones reiativas al examen, los plazos de duracion de la proteccién,
asl como otras cuestiones, se dejan & la competencia de la ley nacional.

En cuanto a las marcas notoriamente conocidas, el Articulo 6 bis
del Convenio compromete a los paises de la Unién, bien de oficio o a
peticidn de parte, a rehusar o invalidar registros y a prohibir el uso de
marcas que constituyan la reproduccién, imitacién o traduccién,
susceptibles de crear confusion, de marcas notoriamente conocidas
utilizadas para productos o servicios idénticos o similares. Dispone
también que los paises deben conceder un plazo minimo de 5 afos, a
partir de la fecha de registro, para reclamar la nulidad de dicha marca,
dejando a la legisfaciénes internas la facultad de establecer plazos
para reclamar la prohibicion de uso. Cuando se trate de marcas
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registradas o utilizadas de mala fe, los pafses de la Unién no deberan
fijar plazos para reclamar la nulidad o la prohibicién de uso.

El Articulo 6 sexies se refiere a las marcas de servicios, el cual
sefiala que los paises de fa Unién se comprometen a protegerlas, més no
se encuentran obligados a registrarlas.

Respecto a las marcas colectivas, ef Articulo 7 bis también deja
a la voluntad de sus firmantes el admitir las solicitudss y ol
registrarlas, as{ comc las condiciones particulares bajo fas cuales se
protegeran. Sin embargo, los paises si deberdn registrar las marcas
colectivas extranjeras, siempre y cuando la existencia de la
colectividad que la solicita no sea contraria a las leyes del pais donde
se pretende registrar.

Por uitimo, es de destacarse que el Articulo S0. del Convenia
prevé las reglas para el embargo de productos que ostenten
ilicitamente una marca al ser importados, ya sea en el pais de crigen o
en el que se imparta, a peticion del Ministerio Piblico o autoridad
competente, o a instancia de parte. Para el caso de que alguna
legislacién nacional no admita el embargo en el momento de la
importacién, el embargo se sustittird por la prohipicién de importacion
o por ef emhargo en el interior y, en Gltima instancia, con los medios
que {a ley nacional concediese en caso semejante a sus nacionales.

F) COMPETENCIA DESLEAL

El Ariiculo 10 bis dispone que "Los pafses de la Unién estén
obligados a asegurar a los nacionales de los paises de la Unién una
proteccién eficaz contra la competencia desleal.” Sefala que en
particular se deberan prohibir:

a) "Cualquier acto capaz de crear una cantusién, por cualquier
medio que sea, respecto al establecimiento, los productos o la
actividad industrial o comercial de un competidor;
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b) "Las aseveraciones falsas en el ejercicioc del comercio,
capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o |a
actividad industrial o comercial de un competidor;

c) "Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio
del comercio, pudieran inducir al piblico a error sobre la naturaleza, el
modo de fabricacién, las caracteristicas, la aptitud en el empleo o la
cantidad de los productos.”

Por el Articulo 10 ter los palses de la Unién se comprometen a
asegurar a los nacionales de los demds paises de la Unidn los recursos
legales apropiados para reprimir eficazmente la competencia desleal.

Con fundamento en lo anterior, se han llegado a promover, ante la
Direccién General de Desarrollo Tecnoldgico, solicitudes para reprimir
actos de competencia desleal, pero sin determinar el acto que conforme
a la Ley de Invenciones y Marcas se debe proteger, lo que le impide a la
autoridad actuar sustentado en lo dispuesto por el Articulo 1o. de esta
Ley, el cual dispone que sdlo se pueden combatir actos de competencia
desleal en relacién con los derechos que la misma Ley otorga.(3)

Las disposiciones del Convenio de Parfs no son autoaplicativas,
sino que generan una obligacién a cargo de los Estados firmantes, que
les exige legislar de manera que se asegure una proteccién eficaz
contra la competencia desleal, mas no contiene reglas para la
prosecusién de procedimientos administrativos o judiciales; por ello,
nuestra Ley solamente reprime aquellos actos de competencia desleal
que se relacionan con derechos por ella protegidos.(4)

Esta interpretacion hecha por el licenciado Abraham Alegria,
entonces Direcior Generai de invenciones, Marcas y Desarrotio
Tecnoldgico, es violatoria del Articulo 133 Constitucional, que

3. Véase: Alegria Martinez, Abraham, "LA SITUACION DE LA FROPIEDAD INDUSTRIAL EN
MEXICO Y SUS POSIBLES RESULTADOS",

, primera edicién, Universidad
Naclonal Auténoma de México, México, 1985, pp. 92 y 93.
4. Ibid.
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establéce que todos los tratados que estén de acuerdo con la
Constitucién celebrados por el Presidente de la Republica con
aprobacién del Senado son ley en México. En nuestro Derecho, todas las
disposiciones contenidas en un tratado internacional que relnen los
requisitos a que se refiere el Articulo 133 de la Constitucién, son
autoaplicativas, en tanto forman parte de las leyes mexicanas.(5)

2. PROBLEMATICA Y REVISION DEL CONVENIO DE PARIS

Ei conocimiento tecnoidgico se encuentra concentrado en los
pafses desarrollados, y a! estar concientes de ello y de la necesidad de
utilizar tecnologia fordnea por los pafses en desarrollo, se traduce en
el reforzamiento del control que ejercen los primeros en el desarrollo
econémico de los segundos.

Los paises desarrollados, al estar limitados por sus carencias
tecnolégicas, deben acudir a negociaciones con los paises desarrollados
para tener acceso a aquélla y, debido a la necesidad urgente de
obtenerla, su posicion negociadora no es del todo prometedora, toda vez
que este factor es bien conocido por los palses industrializados. No
obstante lo anterior, los paises en desarrollo han propugnado Ila
modificacidn del Gonvenio para satisfacer sus nccosidados on 6! &mbito

tecnolégico, mientras que los industrializados se aferran a lo contrario.

En el decenio de los setentas, diversas naciones del Tercer Mundo
habfan cuestionado la utilidad de adherirse al Convenio, y oficiaimente
el Grupo Andino habia recomendado a sus miembros que no se integraran
a la Unién. En la practica, el Convenio no ha resultado ser un
instrumento capaz de promover la satisfaccién de las necesidades
tecnolégicas de los paises en desarrollo, debido, en gran parte, a
factores de indole histérico, cultural, econémico, social y juridico.

5. Véase: Rangel Ortiz, Horacio, "LA PROTECCION DE LA MARCA NOTORIA EN LAS REFORMAS
A LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS", Revista ELForg, Organo de la Barra Mexicana Colegio
da Abogados, Octava Epoca, Tomo |, nimero 2, México, 1988, pp. 80 y 81.
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‘Los paises en desarrollo han insistido en diversos foros
internacionales en que el Convenio de Paris debe ser objeto de una
revisién, para adecuarse a sus necesidades de desarrollo. México ha
participado activamente en los trabajos encaminados a la revisién y, de
hecho, varias de las innovaciones que contiene la Ley de Invenciones y
Marcas de 1976 estuvieron inspiradas en las sugerencias contenidas en
los estudios realizados por organismos internacionales de aquella
época.

Las criticas al sistema internacional de la propiedad industrial
se generan en los paises en desarrollo, por considerar que los derechos
de propiedad industrial, v espacialmente las patentes de invencién,
fundamentalmente se ejercen por empresas originarias de los paises
industrializados, que las registran en aquellos paises para controlar los
mercados a través de la importacién, y no para producir en ellos,
situacion que se encuentra favorecida por los propios preceptos del
Convenio de Paris. Asimismo, se critica que el progresivo
debilitamiento de la obligacion de explotacion que se ha producido a
través de las sucesivas revisiones del Tratado, abre las puertas para la
transformacién de la patente en un monopolio de importacién, situacion
ampliamente debatida, y que incluso obstaculiza las conversaciones en
materia de propiedad industrial en la Ronda de Uruguay del Acuerdo
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en
inglés).

Las criticas en cuanto a la explotacién no se aceptan por los
palses desarrollados, ya que argumentan que el Acta de Estocolmo de
1967 deja flexibilidad suficiente a las legislaciones de sus miembros
para equilibrar los intereses individuales y colectivos. El Acta de
Estocoimo no condiciona los monopolios concedidos por la patente a la
explotacién industrial; tampoco prohibe a los paises imponer tal
obligacién por medio de sus leyes nacionales, como lo han hecho muchos
de ellos, entre otros, México, con su Ley de 1975. Por otra parte, los
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paises pueden no conferir el derecho exclusivo sobre las importaciones
con el monopolio de la patente, tal y como ocurre en México.(6)

El interés de la mayorla de los miembros de! Grupo de los 77 se
centra en tratar de evitar que se incluya en las reformas al Convenio de
Paris una definicién de patente al gusio de los palses industrializados,
por considerar la terminologia propuesta respecto a la exclusividad del
derecho del titular de la patente, asi como la omisién al mencionar a la
legislacién nacional como la aplicable para el ejercicio del derecho que
otorga la patente, como contrarios a los intereses de los paises en
desarrollo. Esta circunstancia, y el hecho de que la mayoria de los
palses del Grupo de los 77 no cuentan dentro de sus legislaciones
nacionales con las figuras de certificados de inventor o de invencidn,
han dado lugar a que los pafses en desarrollo se opongan a la existencia
de las dsfiniciones.

En la negociaciones internacionales México dejé entrever que el
certificado de invencién que regula la Ley de Invenciones y Marcas de
1975 y la figura del certificado de inventor de tipo socialista tenfan
ciertas diferencias, ya que éste no confiere ninguin derecho; su
propietario es el Estado, y es el Gnico que pusds ostablecer quidn o
quiénes podran explotar la invencion.

6. Para el astudio los diferentes puntos de vista de los paises desarrollados y los del Tercer
Mundo, asi como el proceso de revisién de! Convenio de Paris, véase Alvarez Soberanls,
Jaime, op. cil., pp.108-132.



CAPITULO QUINTO

LAS NEGOCIACIONES EN EL ACUERDO GENERAL SOBRE
ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO (GATT)

En el 4rea del comercio internacional hay dos conjuntos basicos
de derechos y obligaciones. El primero es el del GATT, y el segundo
existe fuera de ese acuerdo y depende de los diferentes tratados
bilaterales que cada pais suscriba.

En términos generales, puede decirse que el sistema del GATT
concede mas derechos a sus miembros, a cambio de compromiso de
establecer una cierta disciplina en algunas &reas de la politica
econdmica y comercial. Inversamente, el régimen fuera del GATT
permite mayor libertad de acci6n, en términos de politica econémica y
comercial, a costa de menores derechos frente al resto de los paises.

1. EL NACIMIENTO DEL GATT

Al terminar la Segunda Guerra Mundial se reconocié la necesidad
de crear un sistema internacional de comercio que evitara el regreso a
las practicas del bilateralismo y la discriminacién que prevalecieron
antes del conflicto, y que estableciera un sistema comercial abierto.
En febrero de 1946 se convocé a una Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Comercio y Empleo, con el objeto de formular los principios y las
reglas de una Organizacién Internacional de Comercio (OIC), asi como de
promover nagociaciones multilaterales de reduccién de derechos
arancelarios. Por tanto, en 1948 se redacté la Carta de La Habana, en la
cual se proponia una amplia gama de compromisos en las esferas del
comercio, el empleo, el desarrollo y la reconstruccion.

Cuando Estados Unidos rechazé la Carta de La Habana, se decidié
aplicar, con caracter provisional, el Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio (GATT o Acuerdo General) que empezé a funcionar
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ol 10. de enero de 1948, redactado paralslamente a la Carta, con el
objeto de preservar la validez de las concesiones arancelarias
negociadas hasta entonces. Su forma era la de un acuerdo comercial
entre partes contratantes en el que se especificaban las concesiones
arancelarias otorgadas entre ellas, asi como las clausulas cperativas
consideradas esenciales para proteger el valor de tales concesiones. Al
no entrar en vigor la Carta de La Habana, el GATT pas6 a ser el nico
conjunto de compromisos comerciales multilaterales.

Como ya se apuntd, el GATT inicié sus acciones en 1948 con 23
palsss mismbios, ds los cualos Estadcs Unides, Japdn y la Gomunidad
Econémica Europea (CEE) resaltan junto a Cuba, Chile, Uruguay,
Australia, 1a India y Yugoslavia.(1)

La creacién del GATT se vincula con los objetivos de la politica
exterior de Estados Unidos. Durante la Segunda Guerra Mundial y
después de ella, este pais insisti6 en que la eliminacién de las trabas
comerciales llevaria no s6lo a una mayor eficiencia econdémica y un
mayor bienestar internacional, sino que también asegurarfa la paz
mundial duradera.

2. QUE ES EL GATT

El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
(GATT, por sus siglas en inglés: General Agreement on Tariff and Trade)
es un tratado multilateral en el que participan 93 paises que realizan
més de las cuatro quintas partes del comercio internacional. Tiene
como objetivo la liberalizacién del comercio mundial, y darle a éste una
base estable para que contribuya al desarrollo econdmico y al bienestar

" de todos los pueblos.

Para lograr sus objetivos, las partes contratantes del GATT
realizan rondas- de negociaciones. A la fecha se han celebrado ocho

1. Witker V., Jorge, "EL GATT (ACUERDO GENERAL DE ARANCELES Y TARIFAS)", Grandes
'1renadsenclas Politicas Contemporaneas, Universidad Nacional Autonoma de México, México,
986.
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rondas: 1947 (Ginebra), 1949 (Annecy, Francia), 1951 (Torquay,
Inglaterra), 1956 (Ginebra), 1960-1961 (Ginebra, Ronda Dillon), 1964-
1967 (Ginebra, Ronda Kennedy), 1973-1979 (Ginebra, Ronda Tokio) y
1986 (Ronda Uruguay).

Sin duda, parte del mérito del enorme crecimiento dei comercio
internacional se debe atribuir a la serie de reducciones arancelarias
acordadas a mediados de los sesentas, durante la llamada Ronda
Kennedy del GATT.

El régimen de comercio multilateral en el GATT se enfrenta a la
crisis mas profunda desde su creacién, a consecuencia del
resurgimiento del proteccionismo en escala mundial. Este se ha
originado en parte por la exigencia de los paises industrializados, en
particular de Estados Unidos, de mayor reciprocidad en el intercambio
comercial con los palses en desarrolio (PED).

En los afos sesentas, a medida que la posicién en el comercio
mundial de los PED se deterioraba y gran nimero de ellos se adheria al
GATT, se insistia cada vez mas en reconocer las necesidades de
desarrollo. Con la creacién de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés: United
Nations Conference on Trade and Development) en 1964, las presiones
ganaron fuerza y los PED acordaron inciuir una nueva seccién ernt i
Acuerdo General que formalizara dicho reconocimiento. A fin de
cuentas, los intereses de los paises del Tercer Mundo siguieron
totalmente marginados de! marco del GATT, en el cual prevalecieron
fundamentalmente las naciones dominantes del comercio internacional.

El GATT ha patrocinado siete rondas de negociaciones
comerciales previas a la de Uruguay que han disminuido
considerablemente los aranceles al intercambio de productos
industriales. No obstante, el trato a los bienes de exportacién de mayor
interés para los PED ha sido mucho menos favorable. Pese al
reconocimiento por demds explicito del principio esencial del GATT de
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no discriminacién, han proliferado restricciones comerciales de este
tipo dirigidas especificamente a los paises en desarrollo.(2)

Como acuerdo internacional, que carece de supranacionalidad vy,
por ende, de coercibilidad, ha recibido permanentemente el influjo de
las grandes potencias mercantiles, las que frecuentemente desvitian
los principios del Acuerdo seglin su conveniencia. Esta variable se
manifiesta en instituciones tales como el Fondo Monetario
Internacional (FMI) y el propio sistema de las Naciones Unidas. Pese a
ello, 8! Acuerdo ha actuado en diversas circunstancias en favor de
paises pequefios, abriendo sus instancias para evitar perjuicios y
represalias provocadas por palses poderosos.(3)

Par otra parte, el proyecto alternativo al GATT, la UNCTAD, pese
a sus buenos augurios y, por momentos, avances notables en el area de
los productos basicos, por diversos factores ha perdido vitalidad y
presencia, con lo cual ha permitido que el GATT sin estridencias y en
constante crisis, siga hegemonizando la regulacién del comercio
internacional.(4)

3. AMERICA LATINA ANTE EL INICIO DE LA RONDA DE
URUGUAY

En un documenio elaborado por la Secretaria Permanente del
SELA, titulado "América Latina y la Nueva Ronda de Negociaciones
Comerciales Multilaterales, Recomendaciones de Politica®, fruto de la
Reunién de Consulta sobre este tema, celebrada en Montevideo del 29 al
31 de mayo de 1986, dicha Secretaria hacia recomendacionss a sus
Estados miembros para definir una estrategia regional con vistas a las
negociaciones en el GATT. En ese documento se sefalaba que, para los
paises latinoamericanos, las futuras negociaciones comerciales
multitaterales tendrfan una gran significacién si permitieran el

2. Comision de! Sur, "DECLARACION SOBRE LA RONDA DE URUGUAY", en Comerclo Exterior,
vol. 38, nim. 10, México, octubre, 1988, pp. 935-945.

3. \lNllker V. Jorge, op. cit., p. 21.

4. Ibid.
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surgimiento de un sistema de comercio internacional que respondiese a
sus intereses y necesidades de desarrollo. En este sentido, los
intereses de estos paises se relacionaban con los siguientes aspectos:

i) Un mayor y mas seguro acceso a los mercados de los palses
industrializados, a fin de lograr la expansién y la diversificacion de sus
exportaciones;

ity el fortalecimiento y el respeto de las disciplinas
multilaterales y la no discriminacién, y

iii) la plena aplicacidn de las disposiciones y los compromisos
sobre trato diferenciado y més favorable para los PED. (5)

En relacibn a los "nuevos asuntos” que los paises
industrializados y, especialmente, Estados Unidos, habfan insistido en
incluir para la Reunién Ministerial del GATT de 1982, la Secretaria
Permanente del SELA sefialaba, en el documento en comento, las
consecuencias que podria tener para los paises de América Latina. En el
caso concreto de la propiedad intelectual, se apuntaba la posibilidad de
que los paises industrializados aplicaran medidas de represalias
comercial en contra de los paises cuyas legislaciones se consideraran
como obstdculos al comercio o a las inversiones en servicios, o que
protegieran "indebidaments" los derechos de propiedad intelectual, o
cuyo propdsito fuere el control de las actividades de las empresas
transnacionalas.

A la luz de ésta y otras consideraciones, se recomendaba como
mejor opcion para los PED el no incluir el tema de los servicios en las
propuestas negociaciones comerciales multilaterales. Por su parte, los
Estados Unidos indicé que, en caso de que esto ocurriere, trataria de
lograr sus objetivos a través de negociaciones "pluri* o "bilaterales".

Desde principios de los afios ochentas, las naciones
industrializadas, en particular Estados Unidos, habian estado
presionando a los PED para que redujieran mas aln las barreras a las

5. Secretarfa Permanente del SELA, "AMERICA LATINA Y LAS NUEVAS NEGOCIACIONES
MULTILATERALES DEL GATT", en Comercio Exferior, vol. 36, num. 8, México, septiembre,
1986, pp. 808-818.
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importdciones de mercanclas, servicios, y a la inversidn extranjera
directa, pues de lo contrario amenazaban con cerrar sus mercados a los
productos de los PED.

4, ESTADOS UNIDOS, JAPON Y LA COMUNIDAD EUROPEA
ANTE EL INICIO DE LA RONDA DE URUGUAY

Estados Unidos, debido a las fuertes tensiones existentes, tenia
la urgente necesidad de que se instrumentaran y aplicaran acciones
para mejorar la disciplina multilateral y reforzar el sistema
comercial internacional. En materia de propiedad intelectual, Estados
Unidos sefialé que buscaba un convenio que regulara las acciones y los
procedimientos a fin de asegurar que la proliferacion de précticas
individuales de los palses no se convirtieran en barreras al comercio
internacional.  Asimismo, buscaba que el comercio de mercancias
falsificadas fuere incluido en la préxima Ronda de negociaciones, en
virtud de que este problema se profundizaba, con ta consecuente
amenaza de traducirse en una desproporcién entre los derechos y las
obligaciones de las partes contratantes. A largo plazo, este pals
persegufa la reduccién de las distorsiones en el comercio resultantes
del inadecuado tratamiento a los derechos de propiedad intelectual.(6)

El 8 de julio de 1985, la delegacién de Japén ante el GATT
presentd una comunicacién en la cual expresan una serie de ideas
preliminares para la Mucva Ronda de negociacinnes. incluyendo sus
objetivos, temas por tratar y plazos para hacerlo. En dicho comunicado
sefalaron que Japon esiaba dispuesto a realizar su mejor esfuerzo para
mantener y afianzar el sistema de libre comercio a través de la Nueva
Ronda. En materia de tecnologia avanzada y derechos de propiedad
intelectual (incluyendo comercio de mercancias falsificadas), indicaron
que Japén le daba una importancia considerable a estos temas, pero que

6. "UNITED STATES GOALS FOR NEW MULTILATERAL TRADE NEGOTIATIONS", documento
publicade por el GATT, referencia /5846, fechado el 12 de julio do 1985.



69

antes de entrar en negociaciones era necesario realizar estudios mas
intensos.(7)

La Comunidad Europea, con el propdsito de contribuir de buena fe
a la aceleracién del proceso para establecer una nu:va ronda
multilateral de negociaciones, presenté un documento en la misma
fecha que Japén, en el cual manifestaron su fuerte apoyc para la
celebracién de la Nueva Ronda. Seialaron que era evidente que las
pautas del comercio habian evoiucionado con los afios, y que el GATT, si
se querfa que siguiera siendo relevante en el futuro, debla estar
preparado para considerar nuevos temas, tales como servicios,
propiedad intelectual, y quizd otros temas segln su importancia.(8)

5. DECLARACION MINISTERIAL DE PUNTA DEL ESTE

Del 15 al 20 de septiembre de 1986 se celebré en Punta del Este,
Uruguay, la Reunién Ministerial cuyo propdsito consistia en adaptar el
Acuerdo a las nuevas caracteristicas del comercio internacional. Desde
el principio la reunidn se centré en discutir dos temas conflictivos: la
exigencia de los paises agroexportadores (integrado por 14 pafses en
los cuales figuran Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Uruguay) de que
Estados Unidos y la Comunidad Econdmica Europea (CEE) eliminaran los
subsidios agricolas, y por otra parte, la propuesta estadunidense
apoyada por Japon, de inciuir ios servicios en ias negociaciones dei
GATT, propuesta que se enfrentaba a ia negativa del Grupo de los Diez
encabezado por Brasil.(9)

Las 92 naciones que conformaban en 1986 e! Acuerdo General
scbre Aranceles Aduaneros y Comercio {(GATT), aprobaron efectuar la
octava ronda de negociaciones multilatereles del organismo, conocida

7. "SUBMISSION BY JAPAN ON THE NEW ROUND OF TRADE NEGOTIATIONS", documento
publicado por el GATT, referencia L/5833, de fecha 8 de julio de 1985.

8. "EUROPEAN COMMUNITY COMMUNICATION ON A NEW ROUND", documento publicado por el
GATT, referencia L/5835, de fecha 8 de julio dg 1985.
8. Recuenlo Latinoamericano, en Comercio Exterior, vol. 36, nim. 10, México, octubre,
1986, p. 900.
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como "Ronda de Uruguay", adoptando para ello la Declaracién de Punta
del Este.

Los objetivos principales de la nueva ronda serfan el contener y
hacer retroceder e! proteccionismo y eliminar las distorsiones el
comercio; defender los principios fundamentales del GATT y promover
sus objetivos; y desarrollar un sistema multilateral de comercio mas
abierto, viable y duradero. Uno de los principios generales que regirfan
las negociaciones fue el que los paises desarroliados (PD) no esperaban
que en el marco de negociaciones comerciales los PED aportaran
coniribucionss incompatibles con las nscesi i

sus finanzas y de su comercio.(10)

En la seccidn "Negociaciones sobre el Comercio de Mercancias”,
en el rubro de temas para las negociaciones, se establecieron los
linecamientos en relacion a los "Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual Relacionados con el Comercio, incluido el de Mercancias
Falsificadas”, el cual establecia:

"A fin de reducir las distorsiones del comercio
internacional y los obstaculos al mismo, y teniendo
en cuenta fa necesidad de fomentar una proteccion
eficaz y adecuada de los derechos de propiedad
intelectual, v de velar por que las medidas vy
procedimientos destinadoes a hacer respetar dichos
derechos no se conviertan en obstéculos al comercio
legltimo, las negociaciones tendran por finalidad
esclarecer las disposiciones de! Acuerdo General y
elaborar, segin proceda, nuevas normas y disciplinas.

"Las negociaciones tendran por finalidad Ia
elaboracion de un marco muitilateral de principios,
normas y disciplinas en relacién con el comercio
internacional de mercancias falsificadas, habida
cuenta de la labor ya realizada en el GATT.

10. Declaracién Ministerial sobre la Ronda de Uruguay, en Comerclo_Exterior, vol. 36, nom.
10, México, octubre, 1986, pp. 932-936.
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"Estas negociaciones se entenderdn sin perjuicio de
otras iniciativas complementarias que puedan
tomarse en la Organizacién Mundial de la Propiedad
Intelectual o en cualquier otro foro para tratar de
resolver estas cuestiones."(11)

En el predmbulo del primer parrafo se hace referencia a la
protecci6n adecuada de los derechos de propiedad intelectual, y al
mismo tiempo se pretende asegurar que el cumplimiento de los mismos
no origine obstaculos al comercio legitimo, limitAndose ambos
objetivos a aclarar las disposiciones del GATT. Las nuevas reglas y
disciplinas que pudieren elaborarse al respecto se calificaron con la
expresion "segin proceda”.

El segundo parrafo es mas directo, dado que se ocupa del
establecimiento de un marco multilateral que permita tratar el
comercio internacional de articulos falsificados, tema que ya se
analizaba en el GATT.

Por dltimo, el tercer parrafo se afnadié en previsiéon de cualquier
interpretacién errénea, con la que se pretendié asegurar a los
inconformes que las negociaciones en la materia no se llevarian en
detrimento de otras iniciativas de la OMP] o de otros foros.

6. LA RONDA DE URUGUAY

La Ronda de Uruguay, octava en la serie, se inicié en septiembre
de 1986, y se previé que durara cuatro afos (hasta diciembre de 1990).
Es un intento de reestructurar y remodelar las regias del sistema de
comercio internacional segun los intereses y los objetivos de los
principales paises participantes en el comercio mundial; por ello, es
cualitativamente distinta de las negociaciones tradicionales del GATT
sobre liberacidn comercial, como las rondas de Kennedy y de Tokio, en
virtud de que no se limita al modelo clasico de negociaciones de
asuntos comerciales. Los PD la han convertido en una empresa

11, lbid.
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compleja y multidimensional orientada a definir y elaborar las normas
que regirdn las nuevas esferas de las relaciones econdémicas
internacionales.

7. ADHESION Y PARTICIPACION DE MEXICO EN EL GATT

En el otofio de 1985, el Presidente Miguel de la Madrid tomé
acciones formales para que México se adhiriera al GATT, situacién que
en un principio fue recibida con oposicién por los empresarios
mexicanos, ya que consideraban que aln era necesario tomarse més
tiempo para recobrarse de la crisis econémica y reforzar la industria
nacional.

Durante la Ronda de Tokio México tnicamente tuvo la calidad de
observador. El 16 de junio de 1979 México solicité su adhesién al
Acuerdo General, formandose para ello un grupo de trabajo que examind
la peticién mexicana. E! 26 de octubre de 1979, el grupo recomedé
permitir que México suscribiera el Acuerdo. La oposicidn se intensificé
en México, y el 18 de marzo de 1980 el Presidente Ldépez Portillo
anuncié que México no firmaria el Protocolo de Adhesidén, y que todos
los esfuerzos encaminados para unirse al GATT se posponian
indefinidamente.(12)

El 24 de octubre de 1986, dos meses después de que iniciara la
Ronda de Uruguay. se formalizd la adhesién de México al GATT, y un mes
después se convirtid en la nonagésima segunda parte contratante. En el
Protocolo de Adhesidn, fechado el 17 de julio de 1986 en Ginebra, se
tomé nota ds la condicién de Mdéxicoe come pals en desarrollo,{13) en
razén de la cual gozaria del trato especial y mas favorable que el

12. Reyna, Jimmie V., "THE ROLE OF CERTAIN CONSULTATIVE AND BILATERAL
ARRANGEMENTS BETWEEN THE U.S. AND MEXICO AS A FOUNDATION FOR FREE TRADE
NEGOTIATIONS", Washinglon, D.C., Estados Unidos de América, 1990,

13. Conforme a las normas del GATT, los paises de menor desarrollo disfrutan de clertos
privileglos en funcién de sus necesidades de desarrolio. Sin embargo, estas concesiones son
en algunos casos mas nominales que reales, ya qus no es probable que los palses industriales
liberen su comercio en el futuro, a menos que los PED mas avanzados disminuyan también
sus proplas restricciones a la importacion.
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Acuerdd General y otras disposiciones derivadas del mismo, establecen
para los paises en desarrollo. Asimismo, se establecié que Mexico
continuaria aplicando su programa de sustitucion gradual de los
permisos previos de importacién por una proteccién arancelaria.(14)

El ingreso de México al GATT, durante la Ronda de Uruguay,
constituye la primera etapa de su apertura comercial, y se entiende
como una decisién dirigida a facilitar la politica de comercio exterior
que e! instrumento a raiz de la crisis de 1982, ya que una estrategia de
promocién de exportaciones sélo adquiere sentido si se tiene asegurado
el acceso estable a los mercados mundiales.

Con mucho, la decision mas importante en materia comercial en
México fue la de ingresar al GATT. Exigié buena dosis de valor politico,
ya que apenas en 1980, como se apuntd, se habia decidido no pertenecer
al Acuerdo, por motivos que entonces se denominaron consideraciones
"politicas”. En aquella época se argumenté que, si México se unia al
GATT, perderia libertad de accion para aplicar las politicas de
desarrollo que mas convenian al pais. Mas fue precisamente eso lo que
cambi6é después de la crisis de la deuda externa de 1982, Después de
las negociaciones habituales, cuyos resultados no se consideraron tan
favorables como los que se podrian haber obtenido en 1979 (reflejo de
la pérdida de capacidad negociadora del pais), México se convirti6 en
miembro pleno del GATT en 1986. Las razones esgrimidas en favor de
este cambio de politicas, que debicron existir también en 1980, tueron:
i) que se dispondria de un foro donde dirimir y resolver contiendas
comerciales; ii) que mejorarian las condiciones de acceso a los
mercados internacionales, y iii) que habria oportunidad de participar
mas plenamente en las actuales negociaciones comerciales.(15)

14, Vease en Gomarcio Exterior, "PROTOCOLO DE ADHESION DE MEXICO AL ACUERDO
GENERAL SOBRE ARANCELES ADUANEROS COMERCIO", vol. 36, nim. 10, México, octubre de
1986, pp. 876 y 877.

15, Véase: Bueno, Gerardo, "EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE ESTADOS UNIDOS Y
CANADA", en Comercio Exterior, vol. 37, num. 11, México, noviembre de 1987, pp. 926-
935,
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En la reunién de Punta del Este, México fue uno de los palses de
menor desarrollo relativo que pugnaron para que el tema de los
servicios se incluyera en la agenda de la Ronda de Uruguay, ante la
oposicion de otras naciones influyentes del mismo grupo. La postura
mexicana se justificd, entre otras cosas, porque ef comercio de
servicios parece ser mds importante para México que para otros pafses
con un desarrollo similar. El turismo, las transacciones fronterizas,
los ingresos de las maquiladoras y los servicios de ingenieria son
rubros importantes de la balanza de pagos del pais.

México modificé radicalmente su politica comercial para
ingresar al GATT. Se comprometi6 a reducir aranceles y a eliminar
permisos previos y precios oficiales; incluso abrié6 su economfa més de
lo que se habia concertado y en un periodo menor.

La posicién de México ante el GATT es que en éste ve la mejor
oportunidad del siglo para defender y promover de maner efectiva un
sistema comercial que ofrezca beneficios compartidos para toda la
comunidad comercial internacional.(16)

La propuesta de México para las negociaciones de la Ronda de
Uruguay consté de cinco puntos, mismos que fueron expuestos por el
Presidente Salinas de Gortari ante el pleno de las partes contratantes
deil Acuerdo Ganeral el 1o, do fobraio de 1550 en Ginebra, Suiza, y que a
continuacién se detallan:(17)

i) El restablecimiento del cumplimiento de las disciplinas
bésicas del Acuerdo General, donde se veia con preocupacién que sl
acceso de las exportaciones mexicanas a menudo se detiene por
restricciones ‘“voluntarias”, violaterias del principio de la no
discriminacién.

i) EI mejoramiento de la calidad y del contenido de las reglas y
los procedimientos del Acuerdo General. La falta de precisién de las

16. Salinas de Gortarl, Carlos, "MEXICO ANTE EL GATT: COMERCIO EXTERIOR Y NUEVA
POLITICA ECONOMICA", en Comercio Exlerior, vol. 40, num. 3, México, marzo de 1990, pp.
233-235.
17. Ibid.
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disposiciones permite interpretaciones unilaterales, como el caso del
antidumping, y los procedimientos para la aplicacién de derechos
compensatorios que se utilizan como mecanismos de hostigamiento a
los exportadores.

iiiy Establecer un equilibrio estructural en el sistema, que
permita a pafses que han realizado esfuerzos importantes de apertura
obtener un trato reciproco a sus exportaciones.

iv) Concebirse elementos constructivos e innovadores, para
asegurar que las reglas del sistema contribuyan al proceso de
desarrollo econdmico de los paises.

v} Que las tendencias hacia el regionalismo sean encauzadas,
para fortalecsr los inlercambios mundiales. Los bloques comerciales,
en vez de convertirse en fortalezas impenetrables, deberdn constituirse
en polos de desarrollo comercial.

Concluyd el Presidente Salinas su discurso sefalando que el
proceso de globalizacién requiere de un sistema comercial que facilite
los intercambios de bienes y servicios, a fin de que todos los paises se
beneficien de las aportaciones cientificas, tecnoldgicas y culturales
que surjan en las diferentes regiones del planeta. Por itimo, reiteré el
compromiso pleno de su gobierno con la filosoffa y practica juridica
que rigen al organismo.

En enero de 1990 la SECCF! elaboré un documento llamado
"Participacién de México en las Negociaciones Multilaterales de la
Ronda de Uruguay”, en el cual precisé los objetivos y la estrategia que
seguiria México ante el GATT.(18)

Bajo el rubro de "Temas de baja pricridad en las negociaciones",
se tocan los derechos de propiedad intelectual, donde la SECOF! hace
una pequefa exposicién de las diferentes posiciones existentes, y
sefiala que la de México es congruente con la posicién mé&s moderada de
la CEE, Suiza y los pafses nérdicos, quienes no prejuzgan el resultado de

18. Véase: "MEXICO EN LA RONDA DE URUGUAY", Seccion Naclonal, Sector Externo, en
Comercio Exterior, vol. 40, nim. 8, México, agosto, 1990, pp. 724-728.
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las negociaciones en el sentido de quién (el GATT o la OMPI) debera
administrar el acuerdo resultante.

Por lo que se refiere a las patentes, se indica que no existe
consenso en cuanto al perfodo de proteccién ni en lo que debe ser objeto
de éstas, pero que, no obstante ello, México estaba dispuesto a ampliar
. su perfodo de proteccion, de 14 a 20 afios. En lo concerniente a las
marcas, se apunté la persistencia de las diferencias con respecto al
derecho de cada pais para determinar el universo de proteccién, pero
qua México protege tanto marcas de productos como de servicios. Por
lo que tocaba a los secretos comerciales, México apoyaba la peticion de
los PD para dar una mayor proteccién contra su divulgacién.

En el tema de mercancias falsificadas, México se adhirfo a la
proposicién de los PED en el sentido de que se debe dar un marco
normativo integrado al GATT e independiente del convenio multilateral
sobre los derechos de propiedad intelectual. Esta posicion es contraria
a la de los PD, quienes buscan un acuerdo integral en el GATT que
abarque ambos aspectos.

Por dltimo, se afirmd que deben mejorarse los mecanismos de
proteccion, sin que ello implique obstruir el acceso a la tecnologia. Las
normas y los estdndares que se establecieran en la Runda debisran
complementar, no sustiluir, las legislaciones nacionales en torno de los
dereches de propiedad intclcctual,

Con lo anterior se empezaba a vislumbrar cual seria la posicién y
la estrategia que México seguiria sn toric de ostos derechos, y las
primeras directrices que contendrfa el proyecto de la Ley de Fomento y
Proteccién de la Propiedad Industrial, enviada por el Presidente Salinas
de Gortari al Congreso de la Uni6n en diciembre de 1990.
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8. LA COMISION DEL SUR

La Comisién de! Sur es un organismo internacional independiente,
integrado por 28 comisionados a titulo personal (19), constituido
formalmente el 2 de octubre de 1987 en Ginebra, Suiza, para examinar
los problemas socioecondmicos del Sur, y fue "el resultado de profundas
reflexiones y conversaciones entre intelectuales y estadistas de las
naciones subdesarrolladas."(20) El nuevo organismo, cuya vida seria de
tres afos, se financiaria con las contribuciones voluntarias del Tercer
Mundo.

La idea de su creaciéon surgié durante la Segunda Reunién Cumbre
de Estudiosos y tstadistas del Tercer Mundo, celebrada en Kuala Lumpur
en 1986. E! Movimiento de Paises no Alineados apoyd el proyecto en su
Octava Reunién Cumbre, realizada en Harare, Zimbabwe, en septiembre
de 1986, y a principios de 1987 obtuvo el benepldcito de la Reunidn
Ministerial del Grupo de los 77, celebrada en La Habana.

Como resultado de la Tercera Reunién de la Comision de! Sur,
celebrada en la Ciudad de México del 5 al 8 de agosto de 1988,
reanudandose posteriormente las reuniones en Cocoyoc, Morelos, se
emiti6 el documento "Declaracién sobre la Ronda de Uruguay", cuya
finalidad era el dar recomendaciones a los paises del Sur para las
negociaciones del Examen de Mitad de Periodo de la Ronda, por
calsbrarso on diciembre de 1988 en Montreal, Canada.

19. La Comisién del Sur estuvo integrada por 28 miembros, siendo su presidente Julius K.
Nyerere, primer presidente de Tanzania (1964-1985); lomando en cuenta que Sus
comisionados participaban a titulo personal, el Unico mexicano que participé fue Jorge
Eduardo Navarrete, entonces embajador de México en el Relno Unido e irianda, destacando
ademéas personalidades tales como Enrique iglesias, de Uruguay y Carlos Andrés Pérez, de
Venezuela; los demas inlecluales que la conformaron provenian de la india (2), Egipto,
Brasil (2), Mozambique, Sri Lanka, Argentina, Zimbabwe, Jamaica, Filipinas, Nigeria,
Costa de Marfil, Yugoslavia, China, Guyana, Cuba, Pakisi4n, Senegal, Malasia, Samoa
Occidental, Indonesia y Argelia.

20. Nyerere, Jullus K., Discurso pronunciado en la ceremonia inaugural de los trabajos de
la Comisi6n el 2 de octubre de 1987, en la Ciuddd de Ginebra, Suiza, en Comercio_Exterior,
vol. 38, num. 2, México, febrero, 1988, p. 149,
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A. DECLARACION SOBRE LA RONDA DE URUGUAY

En esta Declaracién,(21) al hablar de la Ronda de Uruguay, la
Comisién seiiala que dado que en ella se negocian cuestiones de diversa
importancia, los PED deben tener cuidado en no sacrificar sus intereses
estructurales mas amplios ni aceptar obligaciones y desventajas de
largo plazo a cambio de concesiones marginales. Este peligro lo
acentian, en virtud de que los PED no se han integrado en un foro
organizado comparable al Grupo de los 77 en la UNCTAD, ademés que la
manera misma de f{uncionar de! GATT desalienta este tipo de
comunicacién y fomenta la fragmentacién de puntos de vista entre los
PED.

Con base en lo anterior, apuntaron que era preciso que en los PED
la Ronda recibiera una atencién especial y una elevada prioridad
politica, ya que s6lo de manera colectiva el Sur se puede enfrentar con
éxito a la estrategia tan organizada de los paises desarrollados,
quienes intentan conformar, pieza por pieza, la estructura de un nuevo
sistema que responda fundamentalmente a sus intereses y a su
concepcidn del mundo.

En la Declaracién de Punta del Este, las Partes Contratantes se
comprometieron explicitamente a no exigir en la Ronda de Uruguay que
los PED hicieran concesicnes incompatibles con sus necesidades de
desarrollo, financieras y comerciales. A pesar de esta promesa
explicita, los paises industrializados reclaman con creciente
insistencia que los PED liberen significativamente su comercio durante
las negociaciones. En cuanto a los argumentos que apoyan esta
propuesta, la Comisién los tacha de poca credibilidad, citando para eilo
un ejemplo, el cual consiste en alegar que los PED se aprovechan del
GATT a cambio de nada, y que en lo sucesivo no obtendrian concesiones
importantes de los PD a menos que participen realmente en las
negociaciones liberando su régimen comercial.

21. Véase: Comisién del Sur, "DECLARACION SOBRE LA RONDA DE URUGUAY*, en Comerclo
Exterjor, vol. 38, num. 10, México, octubre, 1988, pp. 935-945,
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Asimismo, se indicé que los paises del Sur reciben cada vez més
presiones para que ajusten sus leyes sobre derechos de propiedad
intelectual a los intereses de los exportadores de tecnologia, lo cual la
Comisién califica como un grave obstdculo para que los PED logren sus
aspiraciones en materia de comercio y desarrolio.

En el punto 17 de la Declaracién, asentaron que la viabilidad
politica de que el Sur adopte una posicién comin se fundamenta en la
fusrza de cchesién do una serie de principios, cuya defensa es decisiva
para influir en el resuitado de las negociaciones en la Ronda de Uruguay.
En el inciso i) de este punto, sefialaron que las negociaciones en
materia de inversiones y derechos de propiedad intelectual
relacionados con el comercio, deben guiarse por el reconocimiento
formal del objetivo de fomentar el desarrollo de los palses del Sur, asl
como por el respeto de los objetivos de politica de las leyes y
reglamentaciones nacionales; y terminan apuntando que todo régimen
multilateral debe proporcionar estimulos positivos al progreso técnico
de los PED, sobre todo, eliminando los obsticulos para el acceso a los
conocimientos técnicos.

Al hablar de los "nuevos temas” de la Reonda ds Uruguay, que
incluyen el comercio de servicios, inversiones relacionadas con el
comercio y los derechos de propiedad intelectual vinculados con el
comercio, se refirieron a que dichos nuevos temas tiendan a que la
Jurisdiccion del GATT se extienda mas alla de los temas tradicionales
relacionados con las restricciones arancelarias al comercio
internacional de mercancias. Esta situacién refleja la posicién de los
principales pafses desarroliados, quienes desean reformuiar las normas
y los principios que rigen el funcionamiento de toda la economia
mundial para adaptarlos a los intereses de sus empresas
transnacionales, y que consideran simplemente académica las
diferencias entre comercio, inversién y transferencia de tecnologia.

En cuanto a las firmes intenciones de proteger, e incluso ampliar
la posicién competitiva privilegiada de los principales generadores de
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tecnol&gfa y sus ganancias monopdlicas, mediante la insistencia de los
derechos de propiedad intelectual, tal y como la conciben, la Comisién
sefald que la creciente comercializacién en los PD de las
investigaciones sobre genética vegetal, financiados con los derechos de
patente, constituye una seria amenaza para la genética vegetal, la
alimentacién y la agricultura del Tercer Mundo. La iniciativa sobre
derechos de propiedad intelectual presentada en el GATT entrana
consecuencias por demas alarmantes: se pretende proteger los recursos
genéticos mundiales como propiedad privada, y no como un recurso de
toda la humanidad. De consecuencias mds profundas, de mayor alcance
y alin mds alarmantes para los PED, son las intenciones de usar como
una palanca para asegurar los derechos de propiedad intelectual, no séio
las relaciones comerciales bilaterales, sino también otras esferas muy
alejadas de las negociaciones comerciales, tales como la disponibilidad
de asistencia financiera y técnica. Lo anterior fortalece la evidencia
de que la proteccion de la propiedad intelectual rebasa al GATT, y de
que ésta se seguird empleando mientras la expansién de la actividad
econdémica de las empresas transnacionales sea el objetivo central, sin
tomar en consideracion los principios en que se basan las normas y los
acuerdos multilaterales.

Los derechos de propiedad intelectual y su proteccién
internacional se ha tratado tradicionalmente en e! marco de la OMPI.
Sin embargo, los principales generadores de tecnologia tienen tantos
intereses en este asunto, que han juzgado adecuado lanzar una
iniciativa basada en @l GATT para lograr un sistema internacional mas
estricto y mas amplio, a fin de hacer valer los derechos de propiedad
intslsctual. El objetivo, es a todas luces, crear un sistema que ejerza
una presién real en los PED para que reestructuren sus leyes nacionales
en la materia en pro de los intereses y las necesidades de los
principales generadores de tecnologia, especialmente por medio de la
expansion del alcance del sistema de esos derechos, la prolongacién de
la duracién de los privilegios concedidos, la expansién del area
geografica en donde es posible ejercerlos y la liberacién de las
restricciones al uso de los mismos. De tener éxito, este intento tendra
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importantes efectos adversos en el ritmo de generacién, absorcién,
adaptacion y asimilacién de los cambios tecnoldgicos en los PED.

Por tanto, la Comisién concluye que el fomento de la capacidad
tecnolégica nacional en los PED y el acceso adecuado a un costo
razonable de esos palses a las tecnologfas internacionales que
necesitan, deben ser, por consiguiente, parte integral de todo sistema
internacional equitativo para la proteccién de los derechos de propiedad
intelectual. El control de las practicas comerciales restrictivas de las
gmpresas iransnacionales y la adopcién de medidas internacionales
positivas para facilitar la transferencia de tecnologla a los paises del
Sur, deben figurar de manera prominente en la planeacién de cualquier
sistema en la materia.

Terminan por apuntar, en este rubro, que la aproximacién
desequilibrada e injusta jamés merecera el apoyo voluntaric de los PED.
Su aceptacién inhibiria gravemente el cambio tecnoldgico, y
constituirfa un obstaculo enorme para el desarrollo del Tercer Mundo.

8. LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL GATT

A, HISTORIA

Desde su independencia, los PED empezaron a reconocer cudn mal
estaban situados en el sistema de propiedad industrial, ya que en la
conformacién y en el sistema, sobre todo de patentes, habian
participado sélo de manera periférica.

Las revisiones llevadas a cabo por los PED para contrarestar las
desigualdades reinantes con los PD en materia de propiedad industrial,
tendieron a excluir del privilegio de patente varios rubros y procesos de
importancia critica para el desarrollc nacional, redujeron la vigencia
de los derechos de patente y licencias, fortalecieron las disposiciones
sobre licencias obligatorias, impidieron que se comprobara la
explotacién de las patentes a través de importaciones, revocaron



82

patentes no utilizadas en la produccién nacional y, estrecharon la
vigilancia de las précticas abusivas para tratar de regularlas.

Después de que estas medidas fueron adoptadas comenzaron las
negociaciones diplomaticas en la OMPI para reformar el Convenio de
Parfs, sobre todo el Articulo 50., que equipara la importacién a la
oxplotacién de la patente. Asimismo, en respuesta a las vigorosas
iniciativas del Grupo de los 77 se establecién en la UNCTAD el Cédigo
Internacional de Conducta para la Transferencia de Tecnologfa. Los PD
también participaron, se compromaetieron a revisar ei Convenio de Farls
y a establecer el Cddigo de la UNCTAD para Promover el Desarrollo
Tecnol6gico del Tercer Mundo.

Entonces ocurri6 la crisis; la economfa del mundo disminuyé su
ritmo, las exportaciones de los PED se desplomaron, las deudas
externas crecieron vertiginosaments, la agricultura se tambaled,
disminuy6é el crecimiento econdémico de numerosos paises, y las
presiones en la balanza de pagos se torparon graves, todo lo cual
redundé en presiones sociales y en que los PED se tornaran vulnerables.
Esta situacién fue aprovechada por los PD, quienes olvidaron sus
compromisos de revisién del Convenio de Paris. y del Cddigo de la
UNCTAD, para presicnar, come actualmente sucede, nara que las

negociaciones se lleven a cabo en el seno del GATT.

Las negociaciones sobre los aspectos relacionados con el
comercio de los derechos de propiedad intelectual (NACPI)(22) en el
GATT tienen su origen en la introduccién del tema de comercio de
mercaderias falsificadas en 1979, cuando las delegaciones de Estados
Unidos y de la CEE propusieron un proyecto de acuerdo en ia materia. El
objetivo fundamental del proyecto era lograr que las partes contratates
adaptaran sus leyes, reglamentos y practicas administrativas, con el
fin de que los titulares de derechos de propiedad intelectual
(particularmente de marcas) tuviesen la oportuniadad de confiscar en la

22. Acrénimo en inglés de las negociaciones (TRIPs, Trade Related Aspects of intellecluat
Broperly Rights).
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frontera aquelios productos que se sospechaba eran falsificadas.
Debido a la incertidumbre que rodeaba a los aspectos jurfdicos e
institucionales de dicho tema, el proyecto de acuerdo no logré tener
suficiente apoyo para ser adoptado como cédigo durante la Ronda de
Tokyo.

Tras la Reunion Ministerial del GATT de 1982, en la cual se
planted el nuevo tema de comercio de mercancias falsificadas, las
partes contratantes decidieron crear en 1984 un grupo de expertos que,
luego de seis reuniones celebradas durante 1985, no pudo llegar a una
opinién comun sobre si serfa o no procedente empreder una accién
colectiva en el marco del GATT.

El Convenio de Parls, en su Articulo 9, protege las marcas contra
la importacion de productos falsificados, mientras que, por el
contrario, el Acuerdo General sélo se vincula con el tema de las
mercaderias falsificadas de manera tangencial, ya que el Articulo XX,
apartado d), hace hincapié en que las salvaguardias contra la
importaciéon de estos productos no debe implicar un obstéculo ilegitimo
al comercio.(23)

La posicion de los PED desde que se planteé este tema en el seno
del GATT fue que no negaban la existencia de este fenémeno en el
comercio, pero que el Articulo 9 del Convenio de Paris abordaba la
cuestién tanto en la frontera como en el lugar de produccién, por lo que
al ser este Convenio administrado por la OMPI, el foro adecuado para las
discusiones serfa este organismo, toda vez que el Articulo XX, apartado
d) del Acuerdo General no estaba enfocado a la proteccién de la
propiedad industrial, sino evitar que tal proteccién sirva de excusa para
crear obstdculos al comercio legitimo.

La presion de Estados Unidos para incluir el tema de la propiedad
intelectual en la Declaracion de Punta del Este provocd una fuerte
reaccion en los PED. En opinién del Gobierno estadunidense, la carencia

23. Secretarla Permanente del SELA, op. cit., p. 817.
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de un sistema adecuado para la proteccién de estos derechos es nociva
para las relaciones comerciales, y puede dar pie a la existencia de
barreras no arancelarias. Por tanto, desde su punto de vista, el tema
estd dentro de la competencia del GATT.

A esta posicién se objeta que los derechos de propiedad
intelectual no son necesariamente una barrera no arancelaria y, en
consecuencia, se les debe excluir del ambito del GATT. La
reglamentacién de normas y la uniformidad de las legislaciones
nacionales sobre la materia van mds alld de la cobertura del Acuerdo
Genera! v son competencia, mas bien, de la OMPl. En parte, las
discrepancias surgen porque el concepto de barrera no arancelaria
carece de una definicion precisa y se presta a diversas
interpretaciones.

Dada la hostilidad de los PED hacia el GATT, no es sorpresa que
ellos prefieran tratar con la OMP!. En la OMP!, como en otras agencias
de las Naciones Unidas, cada pais tiene un voto, y las decisiones se dan
por mayoria simple. En contraste, las decisiones del GATT se adoptan,
tipicamente, por consenso. La mayoria aplastante en la OMPI
obviamente les permite a los PED imponer sus puntos de vista en el
blogue minoritario del mundo industrializado, razén por la cual estos
palses prefieren llevar las negociaciones dentro del GATT, ademas de
que por este medioc se podrian pactar mecanismas efectivos de solucion
de controversias, una de las finalidades principales que persiguen los
PD.

La propiedad intelectual reviste particular importancia, debido a
la transicién, en los afios ochentas, hacia un nuevo paradigma
tecnolégico, cuyo elemento principal es el uso intensivo del
conocimiento cientifico en el proceso productivo.

B. OBJETIVOS

La estrategia estadunidense dirigida a fortalecer la propiedad de
las invenciones y mejoras tecnolégicas se ha llevado también al GATT,
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en cuyo seno se ha incluido la discusién del tema de la propiedad
intelectual. El objetivo es asegurar su proteccién en los casos en que
no se reconoce (por ejemplo, en los programas de computacion y en los
productos farmacéuticos), y lograr medios mas eficaces para combatir
la piraterfa, incluyendo un "cédigo” que vincule los temas de la
propiedad intelectual con los de comercio. Es decir, se propuso que el
GATT -y no la OMPI- adoptara normas disciplinarias adicionales en un
acuerdo, para que posteriormente las leyes nacionales de todos sus
miembros se adecuen ai nuevo acuerdo. Esta eslralegia de Estados
Unidos se reflejé en las propuestas de Japén, Suiza y la CEE, las que
difieren de forma, pero no de fondo (la de Estados Unidos contiene casi
todos los elementos de las otras).

La ofensiva en el &mbito del GATT responde, ante todo, a fa lucha
competitiva entre los paises industrializados y, en particular, entre
Estados Unidos y Jap6n. Apunta también a consolidar la presencia de
los bienes y servicios estadunidenses en los PED, a fin de asegurar un
ambito mundial para la recuperacién de las inversiones en investigacion
y desarrollo.

La incorporacién del tema de la propiedad intelectual en las
negociaciones del GATT se complementa con la de las inversiones
extranjeras y los servicios. La propuesta de incorporacion de las NACPI
liene un gran aicance, loda vez que van mas aiid de toda la hisioria de
los entendimientos y consensos entre gobiernos logrados desde la
Segunda Guerra Mundial, y trascienden los compromisos adoptados por
todos los grupos de paises en las resoluciones, decisiones y discusiones
llevadas a cabo en el seno de la ONU, la UNCTAD y la OMPI.

Las propuestas para llevar a cabo las NACP! en el GATT se basan
en declaraciones de pérdidas, dificultades, deformaciones,
impedimentos y obstaculos que informan las empresas y los
exportadores o sus asociaciones. Se acusa a los gobiernos de limitarse
a reproducir estos informes sin hacer la mas minima verificacién y a
presentarlas como si fuesen las de la economia nacional, ya que no
existe andlisis alguno de las declaraciones ni se califica su
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importancia o veracidad. Un ejemplo de ello seria el caso de Estados
Unidos, que argumenté pérdidas por 2000 millones de ddlares, cantidad
equivalente a menos de un milésimo del Producto Interno Bruto y a un
centésimo de las exportaciones de ese pals en 1986. En sus propuestas
al GATT, los gobiernos de los PD aceptan esas pérdidas como reales, las
presentan con toda seriedad, enumeran los problemas y plantean los
remedios, que, coincidentemente, son las de sus empresas.(24)

Independientemente de un posterior andlisis de las propuestas de
Estados Unidos, Japdén y la CEE para las NACPI, a continuacién se
comenta la ruta propuesta por los PD. En primer lugar, sefialan que todo
aque! pals que no tenga leyes sobre la materia deberad formularlas a la
mayor brevedad; y en segundo lugar, que los que disponen de ellas las
modifiquen para ampliar y fortalecer la proteccién a los derechos de
propiedad intelectual.

En materia de patentes, que es la mdas debatida, los cambios
sobresalientes que proponen son: abolir las disposiciones que excluyen
de proteccidén a ciertos productos y procesos (omitiendo por completo
las invenciones relacionadas con la defensa y la seguridad nacional,
salud, ensefianza y la difusién de conocimientos y el desarrollo
acelerado, que hasta ahora han motivado la implantacién de tales
excepeicnos ds patsntabilidad, incluso en fos PD); ampliar ia duracion
de las patentes, de suerte que puedan obtener ganancias por mayor
tiempo; que los PED no abusen de la facultad que les otorga el Convenio
de Paris para decretar las licencias obligatorias, toda vez que el
Artfculo 5A del Convenio (nicamente permite el otorgarlas cuando la
patente no se use; y por Ultimo, que se fortalezcan !a aplicacién de las
nuevas leyes de patentes y los acuerdos internacionales, insistiendo
que el castigo a las transgresionses de este nuevo orden internacional ha
ser instantdneo y adecuado.(25)

24. Véase: Patel, Surendra J., "LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA RONDA
DE URUGUAY", en Comercio Exterior, vol. 39, num. 4, México, abril, 1989, pp. 288-301.
25. Ibid., pp. 298 y 299.
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Ademds de los efectos en el comercio atribuidos a una
proteccién inadecuada, las propuestas de reformas al sistema
internacional de la propiedad intelectual se justifican con una
concepcién segln la cual estos derechos "promueven la innovacién y la
creatividad. Su proteccién y observancia son esenciales para expandir
el comercio internacional, la inversién, el desarrollo econdémico vy, tal
como algunos paises lo han hecho notar, la distribucién beneficiosa de
tecnologia. Una fuerte proteccion mejora y expande la base industrial
de los paises en desarrollo, asi como de los desarrollados”.(26)

Los cambios propuestos en el sistema internacional de la
propiedad intelectual afectan a algunos principlos basicos que lo han
regido, como sucede en el caso del principio de "trato nacional”, que se
sustituye por un régimen de reciprocidad (requerimiento de una forma y
un nivel de proteccion equivalentes); el principio de revelacién se
limita de manera notable, para permitir que el titular de un disefio de
circuito integrado se reserve la presentacidon de material que a su
juicio incluya informacion confidencial, y en el campo de la
biotecnologia se sustituye la descripcién escrita por el depdsito del
microorganismo patentado; el principio de obligatoriedad de
explotacion de una patente se diluye al proponerse que sélo se otorguen
licencias obligatorias en caso de emergencia nacional, violacién de
legislaciones contra monopolios o para el uso gubernamental de la
invencién.

La ampliacién de la proteccién se manifiesta en la
flexibilizacién de ciertos requisitos, como la creacién de nuevos
titulos, que en el caso de los circuitos integrados, Japdn y ocho paises
europeos dictaron leyes especificas para protsgerlos como
consecuencia de la reciprocidad con Estados Unidos, al haber dictado
este pais su ley de 1984; la aplicacién de figuras juridicas vigentes a
nuevos procesos y productos, como la proteccion de programas de

26. Esta jusliflicacién para las NACPI dentro de!l GATT fue dada por Japon en octubre de
1987. Citada por Correa, Carlos Maria, "PROPIEDAD INTELECTUAL, INNOVACION
TECNOLOGICA Y COMERCIO INTERNACIONAL", en Comerclo Exterior, vol. 39, nim.12,
México, diclembre, 1989, p. 1063.
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computacion y el otorgamiento de patentes de plantas y animales; y la
proteccién de los procesos o procedimientos respecte de los productos
obtenidos.

En el campo del ejercicio de los derechos y de la solucién de
controversias, se sostienen dos demandas: por un lado, la adopcién de
mecanismos a nivel nacional que aseguren la observancia de los
derechos conferidos; por el otro, el establecimiento de mecanismos
para asegurar la transparencia de las disposiciones sobre propiedad
intelectual, incluyendo la posibilidad de solicitar y obtener
informacién. Los PD promueven la aplicacién del sistema de resolucion
de controversias del GATT a los problemas que en la materia surjan
entre los Estados, y de esta forma vincularlo con las concesiones
comerciales, contando asi con un medio de presién para modificar o
inducir las politicas de propiedad intelectual de los paises miembros
del Acuerdo.

Supuestamente, la intencién de las NACPI no es la armonizacion
de leyes nacionales, sino definir los estandares universales, lo que en
la realidad no es otra cosa que la fuac|on de patrones por parte de los

PD v su difusién mundial, on concrets, s PED.
C. POSICION DE ESTADOS UNIDOS

El 28 de octubre de 1987, Estados Unidos presenté al grupo de
trabajo de las NACPI su propuesta para un convenio en materia de
propiedad intelectual dentro del GATT.(27) Dicha propuesta seiiala que
sera necesario que los miembros del GATT adecten sus leyes nacionales
con los principios del GATT, que instituyan el establecimiento de
mecanismos de solucion de controversias, y que prevean facilidades
para los avances tecnolégicos.

27."U.8. FRAMEWORK PROPOSAL TO GATT CONCERNING INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS",
en Internationat Trade Reporter, BNA -Bureau of National Affalrs, Inc., vol. 4, nam. 43,
Washington, D.C., Estados Unidos de America, noviembre 4, 1987, pp. 1371-1373.
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En su propuesta, Estados Unidos reconoce explicitamente que la
propiedad intelectual es un &rea nueva de negociacién dentro del GATT.
Incluye recomendaciones especificas para las reglamentaciones
sustantivas de patentes, marcas, derechos de autor, secretos
comerciales y disefios de semiconductores, las cuales refiejan
ampliamente las disposiciones de Estados Unidos. Establece que en
cualquier arreglo se deberdn incluir mecanismos de proteccién a las
nuevas tecnclogfas y estdndares minimos de proteccion a los derechos,
incluyendo medidas fronterizas (como bloqueo de importaciones o
embargos), soluciones temporales y resoluciones expeditas de
controversias.

La posicion de Estados Unidos consiste en establecer un "cddigo”
o convenio separado del GATT, como un mecanismo institucional para
implementar el nuevo régimen de propiedad intelectual, el cual traerd
una disciplina, como incentivo para todos los gobiernos, para adherirse
al nuevo convenio, para la solucién de controversias bajo un mecanismo
muitilateral, asi como el otorgar a los signatarios bases
suficientemente fuertes para coordinar sus esfuerzos y encaminar a los
no signatarios a que se adopten los estdndares establecidos en el
caédigo. )

D. DIFERENCIAS EN LAS POSICIONES DE PAISES
DESARROLLADOS Y EN DESARROLLO

Las divergencias de fondo se han presentado entre los palses en
desarrollo y los industrializados. Es un problema entre el Norte y el
Sur, aunque dentro del bloque desarrollado existen ciertas diferencias
de opinidn.

La posicién de Estados Unidos se vincula de intimamente a las
estrategias e intereses de las empresas transnacionales,
especialmente las que utilizan tecnologias de vanguardia. Los grupos
de poder econdémico han influido en las madificaciones de la legistacién
estadunidense en relacién con los derechos de propiedad intelelectual.
Ejemplos de ello son las reformas a la reglamentacién de los derechos
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de autor de la Copyright Act de 1975, la enmienda a esa ley en 1980, la
Semiconductor Chip Protection Act de 1984 y la laternational Software
Protection Act de 1985. A lo anterior se agregan diversas estrategias
que pretenden internacionalizar un sistema de propiedad intelectual que
amplie el periodo de vigencia de la proteccién, reduzca las
restricciones al monopolio y perfeccione los mecanismos de sancién a
la inobservancia de las nuevas reglas. Se han establecido medidas
especificas {(como la reciprocidad, la condicionalidad, las represalias,
el tratamiento nacional, etc.) para inducir a terceros paises a que
adopten rogulaciones internas similares. Con esas acciones, Estados
Unidos busca apuntalar su principal demanda en las negociaciones del
GATT.(28)

Antes de pasar a las posiciones de la CEE y de Japdn, conviene
sefialar que el Acuerdo General no tiene la misma jerarquia en todos los
paises que lo suscriben, y que en no pocas nacicnes (especialmente en
las industrializadas) su aplicacion ha sido muy discrecional. El caso
més evidente es el de Estados Unidos, pionero en el uso de las
suspensiones "temporales” a las obligaciones que estipula el Acuerdo, y
para quien las regulaciones del GATT se subordinan a su legislacién
comercial interna cuando asl lo considera necesario.

Los paises de la CEE consideran que las disposiciones del GATT
son insuficientes para resolver los problemas del vigente sistema de
propiedad intelectual.  Sugieren que los principios generales del
Acuerdo {no discriminacién, tratamiento nacional, eliminacién de
barreras comerciales, mecanismos de consulta y conciliaciéon de
diferencias, entre otros) se apliquen a la propiedad intelectual. No
obstante, afiaden que una excesiva proteccién puede ocasionar
problemas comerciales, por lo que se deben pensar soluciones para los
casos de abuso en la proteccién.

28. Véase: "LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA RECTA FINAL DE LA RONDA
DE URUGUAY", Seccion Internacional, Asunlos Generales, en Comercio_Exterior, vol. 40,
ndm. 3, México, marzo de 1990, pp. 267-271,
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La opinién de Japdn es muy parecida a la anterior; coincide en el
alcance de los derechos y en la necesidad de aplicarles los principios
generales del GATT. Para ese pais, el patentamientc forzoso y el
decomiso de patentes debieran realizarse conforme a la Convencién de
Paris, sin perder de vista los intereses de todas las partes
involucradas.

Para los PED, en concreto, ei Grupe de los 77, la Convencion de
Paris representa la opcién internacional mas adecuada para preservar
los darechos, ya que garantiza la autonomia do (0s paises para
establecer el sistema de propiedad mas acorde con sus objetivos y
estrategias de desarrollo. Aducen que la participacion activa de la
OMP! en las negociaciones de la Ronda de Uruguay aseguraria el respeto
al espititu de la Convencidn de Paris y evitaria duplicar las discusiones
en temas que son competencia exclusiva de ese organismo.

Las diferencias en las posiciones revelan la existencia de un
conjunto de areas en las que no hay compatibilidad con los estandares
universales que proponen los PD, los cuales son congruentes con los
niveles de proteccion que éstos consideran adecuados para su
desarrollo y para la actividad internacional de sus empresas. La
posicién de los PED se detalla considerablements an la nosicidn
presentada por la India ante el grupo de trabajo de las NACP! en julio de
1989.(29) El grado de controversia o conflicto que pudiera crear una
eventual apertura en las NACP!, como lo apunta Carlos Maria Correa,
dependera significativamente de la materia, el poder y la capacidad de
influencia de los intereses comprometidos en cada caso, tal como se
evidencia con la actividad intensa y eficaz que han desarrollado las
transnacionales farmacéuticas para movilizar al Gobierno de Estados
Unidos para que defienda sus objetivos, a través de la Pharmaceutical
Manufacturers Association.(30)

29, Abbolt, Frederick M., "PROTECTING FIRST WORLD ASSETS IN THE THIRD WORLD:
INTELLECTUAL PHOPERTY NEGOTIATIONS IN THE GATT MULTILATERAL FRAMEWORK", en

. Parte I! -Symposium: Trade-Related Aspects of
Intellectual Property, pp. 689-745, vol. 22 nim. 4, Estados Unidos de America, 1989, p.

30. Correa, Carlos Maria, op. ¢it., p. 1076.
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A continuacién se sehalan, por rubros, las diferencias
principales entre los dos sectores:(31)

a) PATENTES

* Duracién: numerosas leyes en vigor en los PED (las del Grupo
Andino, la India, Brasil, Yugoslavia, etc.) establecen plazos de vigencia
inferiores a los 20 afios, propuestos como minimo por los PD.

* Materias patentables: en los PED se prevén diversas
excepciones a la patentabilidad, en particular de procesos o productos
farmacéuticos, razas animales, métodos para el tratamiento del cuerpo
humanoe o de! animal, cbicncicnss vegsiales, procedimienlos bioidgicos
para la produccién de razas animales o de obtenciénes vegetales,
productos alimenticios, productos quimicos, invenciones nucleares,
procedimientos alimentarios, microorganismos, etc.

* Alcance de la proteccion: en diversos PED la proteccion del
procesoc no se extiende al producto fabricado con el mismo, en
contradiccién con el estdndar propuesto por los PD.

* Licencias no voluntarias: en numerosos PED y en varios PD las
legislaciones nacionales estipulan motivos diversos para conceder
licencias no voluntarias que, sin duda, van méas alla de los admisibles
segin la propuesta estadunidense. En algunos paises, como Argentina,
la falta de explotacién puede provocar la caducidad de las patentes sin
necesidad de la concesién previa de una licancia abligatoria,

b) MARCAS

* Marcas de servicio y tridimensionales: un nimero importante
de PED parece no considerar, al menos especificamente, marcas de
servicio. Lo mismo se aplica a marcas tridimensionales, tales como un
embalaje o envase de forma especial.

* Alcances de los derechos: En principio, la proteccion conferida
a una marca permite impedir su uso {0 el de una marca que, sin ser
idéntica, sea confundible) en productos o servicios similares a los
amparados por la marca protegida. En algunos casos también se admite
la proteccion de las "marcas notorias® aun en relaciébn con bienes de

31. |bid., pp. 1078 y 1079.
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clases diferentes de los tutelados por ellas. La aplicacién generalizada
de este Ultimo criterio en los PED forma parte de las exigencias del
mundo industrializado.

* Falsificacion: Una de las justificaciones centrales de la
iniciativa estadunidense a este respecto es la carencia de medidas
adecuadas en numerosos PED para prevenir y reprimir la falsificacion
de marcas. En particular, se exigen recursos que permitan actuar sobre
la fabricacién, la importacién o exportacién y el transito de
mercaderias falsificadas, y la posibilidad de que las autoridades
aduaneras adopten medidas en forma directa.

¢) MODELOS Y DISENOS

En este campo la situacion es muy disimil: Algunos palses
protegen los que tienen finalidad ornamental mediante un titulo
especifico, y otros se remiten al derecho autoral. Algunas naciones en
desarrollo protegen también los "modelos de utilidad"; es decir, los que
tienen un valor funcional.

d) SECRETOS INDUSTRIALES

En lo concerniente a este punto, la situacién depende en rigor del
origen de los respectivos regimenes juridicos. Los que se basan en el
derecho romano no admiten, en principio, un derecho de propiedad al
respecto, mientras que los que emanan del derecho anglosajén tienden a
aceptarlo.

E. REUNION DE MONTREAL

En la reunion ilamada de "medio camino” de ia Ronda de Uruguay,
celebrada en Montreal, Canada, del 5 al 9 de diciembre de 1988, quedé
claro que en ciertos aspectos existen fuertes diferencias, tanto entre
los PD, como entre éstos y los PED, discrepancias que impiden lograr
una mayor liberacion y expansioén del comercio mundial. La reunién de
evaluacion de "medio camino" fue suspendida por el Comité de
Negociaciones Comerciales del GATT, debido a la disputa sobre
subsidios agricolas entre Estados Unidos y la CEE.
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En Montreal se obtuvieron algunos acuerdos preliminares,
llamados asi porque se completarfan en los dos afos restantes de la
Ronda. No obstante, la reunién finalizé con el compromiso de las Partes
Contratantes de postergar las negociaciones hasta abril de 1989 y de
dejar en suspenso los acuerdos logrados. En ese mes se realizaria en
Ginebra, Suiza, una reuniéon entre funcionarios de alto nivel para tratar
de solucionar los temas en los que no se liegd a acuerdo alguno. Estos
son: agricultura, propiedad intelectual, salvaguardias vy textiles,
asuntos on los cuales se contraponen con mayor fuerza los intereses de
las partes.

El tema de la propiedad intelectual qued6 sin resolverse, dado
que los intereses de los PD y los PED chocaron irremisiblemente. Los
primeros apoyaron la elaboracién de un acuerdo dentro del GATT, sin
que entrara en conflicto con !los acuerdos ya existentes, que asegurara
una mayor proteccién de las patentes, derechos de autor, los disefios de
circuitos para computadora y, en general, todo 1o que se refiere a la
propiedad intelectual. Empero, los PED temieron que la elaboracién de
un cddigo dentro del GATT limite su acceso a importantes avances
tecnolégicos. Para estos paises es imprescindible lograr un equilibrio
adecuado entre sus necesidades de desarrolio tecnoldgico y la

proteccién de la propiedad intelectuai.(32)

En Montreal, la India y otros 14 PED se opusieron a la firma de un
acuerdo al respecto bajo los auspicios del GATT, y reafirmaron su
posicién en favor de que fa OMPY, en fa cual tienen mayor influencia, se
encargue de propiciar dicho sntendimiento. Estados Unidos y sus
aliados industrializados, por su parte, consideran que la OMPI es
incapaz de proteger los derechos de sus grandes empresas,
especialmente de las farmacéuticas y de informatica.

32. Véase Rocha, Juan, "DE LA CARTA DE LA HABANA A MONTREAL", en Comercio Exterior,
val, 39, nam. 2, México, lebrero, 1989, pp. 176-1B1.
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En virtud de lo anterior, Estados Unidos sefialé que seguiria
insistiendo para que dicho tema se discuta en lo que resta de la Ronda
de Uruguay, ya que lo considera prioritario.

Las conclusiones logradas en las reuniones del Comité de
Negociaciones Comerciales del GATT en materla de propiedad
intelectual, celebradas en diciembre de 1988 ("de medio camino") y en
abril de 1989, revelaron poco avance respecto a las recomendaciones de
la Declaracién Ministerial.

ichas conclusicnes fucron: la aplicabilidad do los principios
basicos del GATT y de los acuerdos internacionales sobre la materia; el
establecimiento de normas y principios adecuados respecto a la
disponibilidad, el alcance y el uso de los derechos de propiedad
intelectual; la creacion de instrumentos eficaces y apropiados para el
fortalecimiento de estos derechos, tomando en cuenta las diferencias
en los sistemas juridicos nacionales; la elaboracion de procedimientos
eficaces y expeditos para la prevencién y solucién multilateral de
diferencias entre los gobiernos, sin descartar la aplicabilidad de los
procedimientos del GATT,; y la celebracién de acuerdos transitorios
encaminados a la completa participacion en los resuftados de las
negociaciones.  Asimismo, se recomendé desarrollar un sistema de
principios, reglas y directrices relacionados con el comercio
internacional de bienes de imitacion.(33)

F. LAS NEGOCIACIONES EN CURSO

El GATT constituye uno de los principales foros de discusion de
los temas de propiedad intelectual. En tal instancia, los PD se han
limitado, hasta el momento, a dialogar sobre posiciones y puntos de
vista. Sodlo Estados Unidos, Japdn, ia CEE, Suiza y los paises nérdicos
han presentado documentos con pautas generales o propuestas
concretas. Los PED, atendiendo a lo dispuesto por la Declaracién de

33, "LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA RECTA FINAL DE LA RONDA DE
URUGUAY", op. cil., pp. 267-268.
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Punta del Este, consideran que las negociaciones deben girar en torno de
los problemas de la falsificacién y la pirateria.

De forma paralela se llevan a cabo trabajos en la OMPI en
relacién con circuitos integrados, la armonizacién del sistema de
patentes, la biotecnologia, la fasificacion y fa pirateria en el campo del
derecho de autor.

Los PD discrepan en cuestiones de diversa indole, como el
patentamiento de seres vivos, la extension de licencias obligatorias de
patentes, entre otras, lo cual ofrece importantes puntos de referencia
para los PED.

De los diferentes puntos de vista en las discusiones de las
NACPI, no existe una argumentacidn sdélida para demostrar que una
mayor proteccién de la propiedad intelectual redundard en estimuios
directos al progreso cientifico, el incremento de la inversién o una
transferencia racional de la tecnologia en el planoc mundial.

Las NACPI en la Ronda de Uruguay se encuentran en un punto
muerto, ya que los PD quieren que todos los asuntos relacionados con el
comercio en materia de propiedad intelectual e industrial se negocien
en el GATT, mientras que los PED insisten que las mismas se limiten a
los asuntos que caigan en la competencia de este organismo. En este
punto ¢s importants sefalar que la negativa de s NCD nc oo
simplemente una obsiinacién, sino que tiene large historial basado en
la gran desigualdad que ha reinado, baste para ello recordar que el
Convenio de Paris fus elaborado en 1883 por los PD para reservarse los
nuevos mercados como cotos exclusivos.(34)

La Ronda de Uruguay iniciada en 1986 estaba planeada para
concluir en diciembre de 1990. De los 15 temas establecidos en la

34. No obslante que entre los primeros lrece paises que en un principio firmaron el
Convenio de Parls habla algunos que eran PED, tales como Brasil, El Salvador, Guatemala y
otros, se sabe que estos paises asl lo hicieron por haber sido conducidos por los promotores
de dicho Convenio y sin tener conocimiento de la materia.
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Declaracién Ministerial de Punta del Este no se logré consenso de fas
partes contratantes en cuatro de ellos: agricultura, textiles y vestidos,
salvaguardias y propiedad intelectual, siendo el principal faclor para el
aplazamiento de las negociaciones el desacuerdo entre Estados Unidos y
la CEE en materia de subsidios a la agricultura. En tal virtud, las
negociaciones multilaterales fueron suspendidas indefinidamente el 7
de diciembre de 1980, para reanudarse en enero de 1991.

G. EL FUTURO DE LAS NACPI

Actualmente, tras la politica de Estados Unidos, se cree
razonadamente que la propiedad intelectual se ha convertido en un
componente de creciente importancia nacional y en un Articulo de
comercio internacional, por lo que debe ser sujeta de proteccion
comercial, independientemente de si fue incluida originalmente en el
GATT, posicion que es compartida ademds por algunos paises de la
llamada Organizacién para la Cooperacién y el Desarrollo Econdmico
(OCDE)(35).

El problema que plantean las NACPI en el GATT consiste en
determinar si las normas que se proponen promoveran la creacion
intelectual o simplemente suscitaran alios precios monopolisticos,
someteran el otorgamiento de licencias a onerasas restricciones, €
impondran limites a la transferencia de tecnologia. Una cuestién clave
se refiere a los requisitos a los que dehe someterse la proteccion -cuyo
incumplimiento determina la imposicion de sanciones por parte del
GATT-, pues los paises séle se sienten inclinadss a rsspaldar las
normas que pueden aplicarse coercitivamente. Los requisitos se
referirdn al plazo y al alcance de !a proteccién y a las que estaria
supeditado el otorgamiento de licencias. Dadas !as diferencias
imperantes entre los paises importadores y exportadores de tecnologia

35. La Qrganization lor Economic Cooperation and Development (QECD) consta de 24
miembros: Alemania, Austria, Australia, Bélgica, Canada, Dinamarca, Espafia, Estados
Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Irlanda, Islandia, ltalia, Japén, Luxemburgo,
Noruega, Nueva Zelanda, Portugal, Reino Unido, Suecia, Sulza y Turqufa.
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-y las que existen en el seno de cada uno de esos grupos- no es probable
que se logre un acuerdo referente a la propiedad intelectual.

Las posibles soluciones que se pudieran llegar a dar para las
NACPI, segun el punio de vista de Frederick M. Abbott, podrian ser tres:
i) un cédigo o convenio separado del GATT; ii) un acuerdo marco
adoptado decisién unanime; y iii) una modificacién formal al Acuerdo
General. Asimismo, la mejor solucién a corto plazo, para el seior
Abbot, seria una reforma al Articulo XXX(1) del Acuerdo General, la cual
seria efgciiva a partir dc !a aceptacion de dos terceras partes de los
miembros.(36)

En la Reunién de las NACP! celebrada en febrero de 1990, México
presentd su recomendacion en el sentido de favorecer una aproximacion
equilibrada, ya que las NACPI son un contrapeso para el interés publico
y el desarrollo econdmico. El delegado de Estados Unidos reconocié que
la tesis mexicana conferia un nuevo espiritu a las negociaciones, y
como {al, debfa ser incluida en el patron de negociaciones en lo que
restaba del afo. Otras naciones, como las de la CEE, los paises
nordicos, Austria y Canadd, también aplaudieron la proposicién y
declararon que la contribucién de México debe ser tratada como punto
clave para las negaciaciones. '

Algunos aspectos de la ponencia mexicana incorporan los
principios ya existentes en el GATT, de transparencia, trato nacional,
nacién mas favorecida, no discriminacién, cooperacién internacional,
consultas y conciliacién. Cabe mencionar que México recomendd el uso
de expertos independientes en -las discusiones, en vez de ios actuales o
futuros delegados del GATT.

Para equilibrar este nuevo régimen de proteccidn, México propuso
medidas especiales prra los PED. El trato especial y diferencial debera
consistir en patentes de mdas corto plazo, con posibles extensiones o
medidas transitorias; asistencia juridica para que estos paises

36. Abbott, Frederick M., op. cit., p. 690,
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mejoren sus sistemas de propiedad intelectual; y recursos financieros
que permitan a los PED modificar sus regimenes de marcas y patentes.



CAPITULO SEXTO

LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN ESTADOS UNIDOS

"Sefor Presidents, proteccionismo es
proteccionismo. Tan solo es wuna
pequeiia diferencia si toma la forma de
altos aranceles o un requisito local

obligatorio ds trabajo. Lo puedo
asegurar una cosa -- los Estados Unidos
hardn todo o necesario para

erradicarlo."(1)

Carla Hills

1. EL PROTECCIONISMO ESTADUNIDENSE

El déficit comercial de Estados Unidos (2) se debe en gran parte
a las relaciones comerciales de este pafs con Jap6n y los paises de la
llamada Cuenca del Pacifico. De hecho se ha llegado a afirmar que esos
palses han contribuidc on gran medida la atmosfera protaccionista de
Washington. Asimismo, otro elemento que contribuye a esas medidas
corresponde a las relaciones politicas entre el Ejecutivo y el Congreso
de aquella nacién, que desde la aprobacion de la Ley de Comercio de
1979 han tendido a reducir la discrecionalidad del Presidente para
determinar la politica comercial.(3)

1. Con esta oracién concluyé Carla Hills, Representante Comercial de Estados Unidos, su
discurso pronunciado ante el Comité sobre el Poder Judicial, Subcomité sobre las Cortes,
Propiedad Intelectual y Administracién de Justicia de fa Camara de Representantes de Estados
Unidos, el 25 de julio de 1989.

2. Durante el gobierno de Reagan el déficit comercial aumenté de 40,000 millones de dblares
en 1981, a 169,000 millones en 1986. Si en los setentas el déficit se debié a las
importaciones petroleras, ahora se debla a productos manufacturados y agricolas.

3, Véase: Del Castillo, Gustavo, "EL PROTECCIONISMO ESTADUNIDENSE EN LA ERA DE
REAGAN", en Comergio Exterior, vol. 37, num. 11, México, noviembre de 1987, pp. B87-
895.
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Esta situacién ha impuesto dos lineas de acciéon en la politica
estadunidense de comercio exterior: la primera, reducir el déficit
comercial; y la segunda, aumentar la competitividad de la industria
mediante una supuesta reindustrializacién. La estrategia implica la
negociacion multilateral (como en la Ronda de Uruguay del GATT), o por
medio de negociaciones bilaterales (como las que se realizan con
México).

2. IMPORTANCIA DE LOS DERECHOS INTELECTUALES Y EL
CABILDEO DE LAS EMPRESAS ESTADUNIDENSES

En esta seccién se expone la importancia que le ha dado Estados
Unidos a los derechos intelectuales a raiz de las constantes
negociaciones y el cabildeo realizado por diversas organizaciones y
empresas multinacionales de ese pals.

Para explicar la intensidad y amplitud de la actual ofensiva de
Estados Unidos en materia de propiedad industrial, Carlos Maria Correa
cita tres causas. En la primera se refiere a que es posible que las
patentes sean Utiles para otros fines que no se vinculan necesariamente
a la obtencién de derechos de propiedad, como ganar ventajas en
negociaciones o procedimientos judiciales y obtener acceso a mercados
externos mediante licencias.

La segunda causa la atribuye a las varias transnacionales
farmacéuticas que tienen una participacién importante en el grupo de
empresas que constituyen el influyente Comité de la Propiedad
Intelectual (lnisligeht Property mittee}{4). La Asociacién de
Manufactureros Farmacéuticos (Pharmaceutical Manufacturers
Association) es, por otro lado, uno de los cabilderos que mas promueven
la proteccion patentaria en Estados Unidos. A instancias de ella, el

4. El Comilé esla integrado por Bristo! Myers Company, E.l. du Pont de Nemours and
Company, FMC Corporation, General Eleciric Co., General Motors Corporation, Hewlett-
Packard Co., International Business Machines Corporation (IBM), Johnson and Johnson,
Merck and Co. Inc., Monsanto,Pfizer Inc., Rockwell International Corporation y Warner
Communications.
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Gobierno de ese pais emprendié diversas acciones contra paises en
desarrollo (PED) al amparo de la Seccién 301 de su Ley de Comercio.

Por dltimo, la tercera causa la atribuye a la ofensiva actual que
se caracteriza por las diversas areas que abarca. Entre ellas estan no
sélo las patentes, cuya poca eficacia es claramente percibida por la
comunidad empresarial, sino también incluyen el vasto e impreciso
campo de los secretos industriales o know how.(S)

Estados Unidos justifica la importancia que le asigna a la
cucstién de la propiedad intelectual en la nueva revolucién industrial de
caracter tecnoldgico, la cual se ha traducido en una transformacién
sustancial en cuanto a la ubicacion de la fuerza de trabajo y el destino
de produccién industrial. Hay un gran desarrollo del sector de los
servicios, y en la produccién de bienes de alta tecnologia, lo que
provoca que Estados Unidos tenga gran interés en estos ambitos, porque
a través de la exportacién de tales bienes y servicios puede superar su
enorme déficit comercial.

Las principales organizaciones dentro de Estados Unidos que han
promovido y fomentado esta situacion son: The_lntellectual Property
Committee (IPC), the_United States Chamber of Commerce. the United
Alliance.(6) El |PC esta formada por 13 de las principaies &mpresas
estadunidenses dedicadas a la negociacién de un convenio amplio sobre
propiedad intelectual dentro de las negociaciones multilateraies del
GATT. Ademas de estas organizaciones, los empresarios
estadunidenses se han dedicado a  ejercer presién sobre los

5. Correa, Carlos Mana "PROPIEDAD INTELECTUAL, INNOVACION TECNOLOGICA Y COMERCIO
INTERNACIONAL", en Comergio Extegior, vol. 39, nim.12, México, diciembre, 1989, pp.
1065 y 1066.

6. Citados por Abbott, Frederick M., "PROTECTING FIRST WORLD ASSETS IN THE THIRD
WORLD: INTELLECTUAL PROPERTY NEGOTIATIONS IN THE GATT MULTILATERAL
FRAMEWORK", en Yanderbilt Journal of Transnational Law, Parte Il -Symposium: Trade-
Related Aspects of Intellsctual Property, pp. 689-745, vol. 22, nim. 4, Estados Unidos de
America, 1989, p. 716.
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funcionarios del Gobierno y sobre sus embajadores y representantes
consulares y comerciales en los paises donde tienen negocios.

Para Estados Unidos los paises de la llamada Cuenca del Pacifico
son los mayores infractores de sus derechos de propiedad intelectual.
El comercio estadunidense con Asia excede actualmente en un 40% al
que tiene con Europa. Para los empresarios estadunidenses, el futuro de
la politica comercial debera depender del esfuerzo que se realice por
proteger los derechos de propiedad intelectual, para lo cual estad
haciendo todo lo posible para que sus lideres v a sus gobiernos
entiendan que Unicamente lograran sus metas comerciales a través de
una adecuada legislacién, y mediante la adopcién de medidas eficaces
para hacer valer estos derechos.(7)

De los ocho paises que figuraron en la lista de "observacion
prioritaria” bajo la Seccion Especial 301 del 25 de mayo de 1989, cinco
son asiaticos: India, Republica Popular de China, Reptblica de Corea,
Taiwan y Tailandia; y cinco fueron colocados en la lista de
"observacién": Indonesia, Japén, Malasia, Pakistan y las Filipinas.

En octubre de 1989, el Director de Asuntos Internacionales de la
empresa estadunidense Monsanto Agricultural Company dicté una
conterencia en la cual expuso el proceso que siguieron un grupo de
compafifas de ese pals para lograr que su Gobierno le diera importancia
al tema de los derechos de propiedad intelectual.(8) E! proceso se
inicid6 dentro de las propias empresas, lo cual fue el resultado del
trabajo y esfuerzo de un grupo de lideres empresariales que se
propusieron luchar conira o que antes se consideraba imposible (el

7. Malott, Robert H., "1990s ISSUE: INTELLECTUAL PRQPERTY RIGHTS", revista LES
Nouvelles, diciembre, 1989, pp. 149-153. El sefior Malott es el Presidente de! Consejo de
Administracion de la empresa estadunidense FMC Corporation; este articulo corresponde a la
conferencia que dicté en la Reunion Anuval de LES Ganada/EUA, celebrada en Maui, Hawal en
octubre de 1989,

8. Enyart, James R., "A GATT INTELLECTUAL PROPERTY CODE", revista LES Nouvelles,
junio, 1990, pp. 53-56. Conferencia dictada en la Reunion Anual de LES Canada/EUA,
celebrada en Maui, Hawai, en octubre de 1989,



104

cambio de ias legislaciones de propiedad intelectual), concretamente de
las companias Monsanto, Pfizer, FMC, |BM y duPont.

El segundo paso fue el proceso para lograr coaliciones, hubo que
buscar otras compaiias que tuvieran graves problemas de "pirateria” y
que quisieran resolverlos. La primera coalicion se realizd en la
industria de la agricultura a finales de 1970, donde se unieron
Monsanto, FMC y Stauffer para atacar a los piratas hingarcs de
productos quimicos agricolas, y lograron que se maodificara la ley de
ese pafs.

De ahi se formé la llamada

Coalition (JACC) y se formaron grupos enfocados a la propiedad
intelectual de determinados palses, como el llamado Ad Hoc Group on
México.(9) A mediados de los anos ochentas la JACC, la Copyright
Alliance y otras, empezaron a trabajar con el Gobierno de Estados
Unidos para negociar y acabar con la abundante pirateria e imitacién en
Taiwan, lo cual fue reforzado con el trabajo de la Coalicion para las
disposiciones sobre propiedad intelectual incluidas en la Ley Comercial
de 1984. Con esto fue evidente que era necesaric formar coaliciones
para lograr que el Gobierno se movilizara para defender sus intereses.

Para lograr la inclusion dei tema de la propiedad intslsctual cn
las negociaciones multilaterales del GATT, altos ejecutivos de las
empresas Pfizer e IBM. que formaban parte del Comité de Asesores para
Negociaciones Comerciales de! Prasidente de Estados Unidos, tuvieron
que convencer a los mas prominentes politicos de la Administracién de
que era el momsnto de incluir ol tema dentro del GATT. Para ello, fue
necesario reunir un grupo de empresas estadunidenses con conexiones
internacionales que desearan invertir tiempo y esfuerzo. De esta
manera, se convencid a trece empresas, y se formé el [PC.

9. El Grupo Ad Hogc para México esta integrado por Air Products, AMP Incorporated, AT&T,
Bristol-Myers, Caterpiliar, Dala General, Digital Equipment, Dupont, Eli Lilty, FMC
Corporation, General Electric, Goodyear, Johnson & Johnson, Monsanto, Pfizer, Procter &
Gamble y 3M.
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La primera tarea del |PC fue la misma que iniciaimente se hizo
en Estados Unidos, pero esta vez se trataba de convencer a las
asociaciones de industriales de Europa y Japén de gque un Cddigo era
factible.  Finalmente, convencieron a la Confederation of British
Industries, 1a BDI alemana y la Patronal Francesa y, a través de sllos,
junto con UNICE, a la Pan-European association of National
Associations. Asimismo, hablaron con la Kedanren en Japén y otras
asaciaciones nacionales para convencerlos de la causa.(10)

El siguiente paso fue sentarse con UNICE, como representante
europeo, y el Kedanren, en representacién de Japén, para planear la
estrategia. El "grupo trilateral” hizo un estudio de las leyes de
propiedad intelectual de los paises mas avanzados, y en junio de 1988
presenté al GATT una documento con el punto de vista de las
comunidades empresariales europeas, japonesas y estadunidenses.

Derivado de lo anterior, se fueron a sus respectivos paises a
"vender la idea" a otras empresas, e incluso fueron a las oficinas del
personal de la Secretaria del GATT y presentaron el documento a los
representantes permanentes de diversos paises ante el GATT.

De esta manera, la inclusién de la protéccién a la propiedad
intelectual como tema de discusion en las negociaciones multilaterales
del GATT se debe, en gran parte, a los esfuerzos de diversas compaiilas
estadunidenses que ven sus intereses afectados por la “pirateria" e
imitacién de sus invenciones, productos y servicios en el extranjero.

3. LEY OMNIBUS DE COMERCIO ¥ COMPETITIVIDAD DE 1558

"The Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988" (Ley
Omnibus) es una nueva Ley que establece el marco de la politica
comercial de Estados Unidos y que regula desde 1988 sus relaciones
comerciales con el resto del mundo. Esta Ley tiene un cardcter
eminentemente proteccionista, toda vez que las modificaciones buscan

10. Enyart, James R., op. cit., p. 54.
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incrementar los elementos para proteger a su industria interna, aunque
en ese pais se ha llegado a afirmar que la legislacién es esencialmente
neutra.

La nueva Ley fue el resultado de una muy nutrida conferencia
comercial celebrada entre 199 participantes de la Camara de
Representantes y del Senado de Estados Unidos, siendo finalmente
aprobada por el Congreso de ese pais el 3 de agosto de 1988 y
ratificada por el Presidente Ronaid Reagan el dia 23 del mismo mes.
Durante el otofio de 1988, la oficina del USTR fue asediada a preguntas,
quejas y comentarios de constante preocupacion por parte de varios
gobiernos extranjeros.

Las enmiendas a la legislacion comercial de ese pais tuvieron
como objetivo prioritario atenuar el déficit comercial de esa nacion,
favoreciendo el acceso de sus productos a los mercados
internacionales.

Uno de los puntos centrales de la nueva legislacion fue ampliar
las facultades del Presidente para negociar acuerdos comerciales
bilaterales y multilaterales hasta el 31 de mayo de 1991, cinco meses
después de la supuesta conclusién de la Ronda de Uruguay, ya sea dentro
del GATT o mediante acuerdos comerciales Se previé que en caso de

diciembre de 1990, el Premdente podria contar con una extensnén por
dos afos mas, hasta el 31 de mayo de 1993, solamente si acreditaba
que, no obstante el progreso en las negociaciones, era necesario
prorrogar el plazo.(11)

El Congreso y el Presidente inventaron el llamado procedimiento
de "via rapida" o "fast_track", a través de la Ley Comercial de 1974.
Este procedimiento no garantiza que el Congreso apruebe cualquier

11. Holmer, Alan F. y Bello, Judith Hippler, *U.S. TRADE LAW & POLICY SERIES No. 14,
THE 1988 TRADE BILL: SAVIOR OR SCOURGE OF THE INTERNATIONAL TRADING SYSTEM", The

, vol. 23, nim. 2, Estados Unidos de América, verano de 1989, pp.
523-532.
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acuerdo comercial que celebre el Presidente, pero asegura que el
Congreso revisard dichos acuerdos sobre una base expedita y sin
hacerle modificaciones, con lo que se acrecientan las posibilidades de
que el Congreso los apruebe y ponga en vigor.

La Ley Omnibus fij6 los objetivos principales que debe lograr
todo acuerdo comercial: i) lograr mayor acceso a los mercados
internacionales en condiciones de reciprocidad, igualdad y apertura; ii)
reducir y eliminar las barreras comerciales y ofras practicas que
distorsionan el comercio; y iii) constituir un sistema mas eficaz de
disciplina y procedimientos en el comercio internacional.(12)

En general, las enmiendas a !a Ley de Comercio de Estados Unidos
conceden al Presidente y a las autoridades de comercio un mayer campo
de accion en las negociaciones internacionales, promueven las
iniciativas para restringir las politicas comerciales proteccionistas de
otros paises, y permiten al Presidente regular los flujos de comercio
hacla Estados Unidos conforme lo demande la economia nacional.

El mensaje central de la Ley de 1988 fue que Estados Unidos no
sdlo deseaba mantener un comercio libre en el sentido que actualmente
se entiende, sino extenderlo para abrir mas mercados e incrementar las
reglas internacionales convencionales para los hombres de negocios.
Para Estados Unidos, ésta es la mejor direccién para aumentar y
reforzar fa prosperidad, el bienestar y fa paz mundial.(13})

El Congreso da Estados Unidos reforzé la prioridad en los asuntos
de propiedad intelectual a través de la Ley Omnibus al establecer un
programa explicito de accion ejecutiva. La actuacion del Congreso se
tradujo en modificaciones a la legislacién de précticas extranjeras
comerciales desleales, originalmente establecidas en la Seccién 301 de

la Ley Comercial de 1974 (Irade Act of 1974).

12. Véase: Torres Chimal, Maria Elena y Solis Anzo, Miguel Angel, "NUEVA LEY DE
COMERCIO DE ESTADOS UNIDOS. EFECTOS EN LAS RELACIONES CON MEXICO", en Comercio
Exterior, vol. 33, nim. 6, México, junio, 1989, pp. 490-496.

13. Holmer, Alan F. y Bello, Judith Hippler, op. cit., p. 527.
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4. SECCION 301

Como se sefiala en el inciso anteriof. la llamada Seccién 301
pertenece a la Ley Comercial de 1974, pero al pasar a formar parte
integrante de! llamado "Cédigo de los Estados Unidos”, sus
disposiciones quedaron dentra del Titulo 19, concretamente las
Secciones 2242, 2411-2420; no obstante, en la actualidad se le sigue
denominando "Seccidn 301" y de esta manera se le cita en el presente
estudio.

La Seccién 301 de la legislacién comercial es uno de los
instrumentos mas poderosos de la politica comercial de Estados Unidos.
Su propésito es ofrecer al Presidente los medios para actuar rapida y
decididamente en contra de las practicas comerciales desleales,(14)
sin considerar si la accién estd comprendida en las normas del GATT, y
sin recurrir a un procedimiento legal formal.

Las armas con las que cuenta el USTR para sancionar a los paises
son sumamente poderosas; tales como suspender, retirar o prevenir la
aplicacién de concesiones establecidas en los acuerdos comerciales,
imposicién de gravamenes, cuotas, aranceles u otras restricciones a las
importaciones, o entrar en negociaciones para eliminar los actos que
tiendan a establecer o imponer a Estados Unidos compensaciones

14, Las cuatro categorias consideradas como practicas deslealas por Estados Unidos son: i)
aranceles y ofras restricciones que afectan el valor de las partes y componentes enviados
para su ensamble a Estados Unidos o que discriminan a los productos estadunidenses; il)
actes Hegalos o injustificadss gque obstacutizan ¢l comerclo con Estades Unides (por
injustificado se entiende culaquier aclo o practica que lesione los derechos de ese pais en el
ambito internacional, es decir, incompatible con ellos); iii} subsidios a la exportacién -
subvenciones- que afectan la competitividad de los productos estadunidenses; y iv)
restricciones arbitrarias o discriminatorias que lesionan los intereses de Estados Unidos. Ei
término arbitrario designa précticas que, aunque no leslonen los derechos de Estados Unidos,
sean desleales o injustas; eslas practicas comprenden: negacién de posibilidades de creacion
de una empresa y de proteccién de derechos de propledad intelectual; por discriminatorio se
entiende toda negativa a conceder e} trato nacional o el trato de la nacién mas favorecida a
bienes, servicios e inversion.
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similares. Las acciones se toman con criterio no discriminatorio, ni
solamente contra el pais extranjero en cuestién.(15)

A. ORIGEN DE LA SECCION 301

La Seccién 301 es una revisién de la Seccion 252 de la Trade
Expansion Act de 1962, la cual otorgaba al Presidente la autoridad para
restringir importaciones de paises que injustificablemente hicieran lo
mismo con las exportaciones de Estados Unidos. La autoridad era
flexible, y no estaba sujeta a limites en cuanto al tiempo. El dnico
requisito era que el Presidente debia otorgar la oportunidad de
audiencia publica, a peticién de las partes interesadas.

La autoridad de! Presidente para imponer sanciones segin la
Saccidn 252 estaba generalmente limitada a las dispociciones y normas
internacionales, excepto en casos donde participaran productos
agricolas, donde solamente podia imponer restricciones arancelarias.

Para el establecimiento de la Seccién 301 de la Ley Comercial de
1974, el Congreso fortalecié la autoridad presidencial de la Seccidn
252, v inicid una tendencia hacia acciones unilaterales en contra de
normas internacionales. En aesta ocasién no se establecieron plazos
para actuar, y se otorgé amplia discrecionalidad al Presidente y al
llamado Representante Comercial Especial.

Con la Ley Comercial y Arancelaria de 1984 se fortalecié atin
mas la autoridad del Presidente, se dieron definiciones precisas sobre
los términos “injustificables”, "no razonables" y ‘“practicas
discriminatorias”, extendiéndose la facultad para imponer sanciones
sobre inversiones extranjeras directas, y se faculté al Representante
Comercial de Estados Unidos (UUSTR, por sus siglas en inglés: Unijted
States Trade Representative) para iniciar investigaciones segiin la

Seccién 301. Otra modificacion de relevancia fue el requerir la

15. Bliss, Julia Christine, "THE AMENDMENTS TO SECTION 301; AN OVERVIEW AND
SUGGESTED STRATEGIES FOR FOREIGN RESPONSE", en
Business, vol. 20, num.3, Eslados Unidos de América, 1989, pp. 501-528.
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preparacién anual de un informe comercial nacional estimado (NTE, por
sus siglas en inglés: Natignal Trade Estimate Report) sobre las barreras
més significativas a las exportaciones de bienes y servicios de Estados
Unidos, restricciones en materia de inversiones extranjeras y las
acciones tomadas para eliminar estas barreras.(16)

B. LA ACTUAL SECCION 301

La Ley dispone acciones obligatorias contra gobiernos
extranjeros cuyas practicas comerciales se consideren desleales, y en
especial a los subsidios y al dumping, de conformidad con la Seccién
301. La responsabilidad de investigar tales précticas y de ordenar las
sanciones se transfiere del Presidente al USTR, quien queda facultado
para proponer acciones para eliminar practicas comerciales
consideradas como no razonables, discriminatorias o desleales, antes
de recurrir a sanciones. FEl Presidente, no obstants, conserva el control -
final de la aplicacién de sanciones. El| Congreso estimé que el USTR
seria menos politico y mas deseoso de actuar, con lo que se
incrementarfa la credibilidad de esta oficina y se tomarian medidas
para proteger y asegurar los legitimos intereses de Estados Unidos.(17)
Estas practicas estan sancionadas por los Articules VI y XI del GATT,
que se reficron a 105 subsidivs aceptados para sostener ef proceso de
desarrollo de los PED.

Con las modificaciones efectuadas por la Ley Omnibus, se da la
apariencia de que se limitan las facultades discrecionales del
Presidente en relacion a la deteccién, ostudic y soluciones en conira de
las llamadas barreras al comercio, debido a que Unicamente se
menciona que el Presidente podrd expresar sus observaciones si las
tuviere, eliminando en cierta medida su facultad discrecional.
Asimismo, con las modificaciones se exige del USTR: i) identificar los
paises que niegan una adecuada y eficiente proteccién a los derechos de
propiedad intelectual; ii) identificar los palses "prioritarios”, que son

16. Ibid., p. 509.
17. Ibid., p. 513.
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los principales transgresores de los derechos y que no establecen o no
obtienen avance alguno en las negociaciones con el USTR; y iii) iniciar
investigaciones aceleradas segun lo dispuesto en la Seccién 301 en
relacién a las practicas de los paises identificados y conducir a estos
paises a que se emprendan acciones para remediarlas.(18)

Dos eventos destacan el significado de las modificaciones
hechas por la Ley Omnibus a la Seccién 301. E! primero es la evolucién
de esta seccién a traveés del tiempo, donde pasé, de ser un medio
diplomdtico y flaxibic de sclucién a los problemas de acceso a los
mercados, a un procedimiento comercial mas rigido. E! segundo obedece
a la importancia que le dio el Congreso a raiz de su frustracién para
resolver el déficit comercial, resuitando en una modificacion disehada
para forzar medidas unilaterales.

La Seccién 301 es el medio principal por el cual Estados Unidos
hace referencia a las barreras extranjera que se estiman "desieales”.
La Seccién 301 es utilizada generalmente para tratar de abrir mercados
a las exportaciones de ese pals. Cualquier interesado (usualmente, un
representante de productores estadunidenses) puede solicitar al USTH
que tome acciones en contra de practicas extranjeras, o bien, el USTH
ouede iniciar upa investigacién de oficio.(19)

Si el USTR decide comenzar una investigacién debe solicitar
consultas con el pais extranjero el dia que inicie la misma (se permite
hasta un retraso de 90 dias). Basado en la investigacién, en las
consultas y en los procedimientos contenciosos, el USTR debe
determinar si las practicas comerciales caen dentro de alguna de las
siguientes categorias:

18. Articulos citados del Titulo 19 del Cédigo de Estados Unides, secciones 2241;
2242(a)(i); 2242(a)(2), (b), (e): 2412{b)(2).(c): 2411(a), (b),
(d)(3)(B)(i)(1), {d)(4)(B), por Abbot, Frederick M., op. cit., p. 708,

19. La exposicién de las principales disposiciones de la Seccién 301 fue tomada del Titulo 18
del Cdédigo de Estados Unidos, secciones 2411-2420 y de! articulo publicado por Julia
Christine Bliss, op. cit., pp. 514-524,



112

i) Violacion de derechos segun algin acuerdo comercial. Ya sea
que la practica extranjera niegue derechos a Estados Unidos, o que le
niegue los beneficios o sea injustificable y obstaculice o restrinja el
comercio de ese pais. En este caso, se exige al USTR que entre en
accién, y puede aplicar alguna de estas medidas: Negar concesiones
otorgadas en el convenio comercial; imponer restricciones a las
importaciones; y llegar a un convenio con el pais extranjero para
eliminar la préactica, la restriccién al comercio, o determinar
compensaciones.

if) Practicas discriminatorias no razonabics. Una practica "no
razonble" es aquella que no necesariamente viole los derechos
internacionales, sino que sea injusta y no equitativa. Por
"discriminatoria” se entiende cualquier practica que niegue el
tratamiento nacional o de nacién mas favorecida a los bienes, servicios
o inversiones de Estados Unidos. En este segundo caso, el USTR
conserva la facultad discrecional, para ver la forma de aplicar las
acciones conducentes.

Para el caso de acciones obligatorias (violacion de derechos
segun un convenio comercial), se permiten renuncias a ellas. El USTR
no estd obligado a actuar si el GATT considera que los derechos de
Estados Unidos por csie concento no fueron infringidos.  Asimismo, el
USTR no esta obligado a actuar contra un pais extranjero si descubriera
que: i) se estan adoptando medidas satisfactorias; ii) se elimina la
practica 0 se acordé una solucién para los obstaculos al comercio de
Estados Unidos; iii) no puede tomar las medidas que preceden, pero
acuerda otorgar una compensacién; iv) en casos excepcionales, que se
juzgue que las acciones a tomar sean mas dafinas para Estados Unidos
que los beneficios; o0 v) que las acciones vayan a causar serios danos a
la seguridad nacional de ese pais.

Dentro de los siguientes 30 dias para determinar alguno de los
dos supuestos anteriores, y en dado caso la accién a tomar, el USTR
deberd instrumentar esa accién (en ciertos casos se permite al USTR
retardarse hasta 180 dias para ello).
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La Secci6n 301 no siempre ha tenido éxito en la apertura de
mercados. De 79 casos desde 1975 hasta agosto de 1980, sélo 40
llegaron a una conclusién. De éstos, 30 tuvieron como resultado una
apertura de mercado suficiente, a juicio de Estados Unidos para
concluir el caso de conformidad con {a Seccién 301, y 10 resultaron en
la aplicacién de sanciones teniendo como consecuencia el cierre del
mercado. Los otros 39 casos ain estan pendientes, fueron abandonados,
o fueron remitidos al GATT.(20)

Actualmente, Estados Unidos ha juzgado pertinente el
circunscribir las acciones de la Seccion 301 al lenguaje del GATT,
alejandose de la posicién de esgrimir Gnicamente razones de "justicia”.
Asf, en caso de que el GATT llegue a fracasar, la Seccién 301 se
percibiria sélo como una medida de fuerza politica.(21)

5. SUPER 301

Las disposiciones de la Seccién 1302 de la Ley Comercial de
1988, las cuales modificaron la Ley Comercial de 1974 agregéndo la
Seccién 301, son cominmente conocidas como "Super 301". La Super
301 modificé el programa de la Seccion 301 pafa otorgarle al USTR
mayores facultades para tratar los asuntos relacionados con las
barreras extranjeras al comercio. Segun los procedimientos normales
en conformidad con la Seccién 301, el USTR investiga las barreras
extranjeras en forma individual, mientras que la Super 301 le confiere
autoridad adiciona! para tratar con una clasificacion mayor de barreras
y. por primera vez, identificar los palses con mayores obstaculos.(22)

La "Super 301" exige que el USTR identifique a los paises
prioritarios que siguen permitiendo prdacticas desleales, y constituye

20. Dam, Kenneth W., “U.S. POLICY OPTIONS IN INTERNATIONAL TRADE - WHY THE GATT
NEGOTIATIONS MUST SUCCEED", Ihe American Enlerprise. Estados Unidos de América,
Julio-agosto de 1980, pp. 31-31.

21. loid., p. 36.

22. Sek, Lenore, "FOREIGN TRADE BARRIERS AND SECTION 301*, CRBS Issue Briof, The
Library of Congress, Washington D.C., Estados Unidos de América, 25 de abril de 1930, p. 6.
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un instrumento para obligar a la negociacién que, a diferencia de los
mecanismos tradicionales, no otorga ninguna concesién por parte de
Estados Unidos. El procedimiento de la Super 301 sdlo se requirié para
los afios 1989 y 1990.(23)

Tal como lo establecié la Ley Comercial de 1988, el USTR
identificé 30 dias después de que dio a conocer el Natiopal Trade
Estimate Report on Foreign Trade Barriers (NTE) de 1989, segun la
Super 301, los paises y las practicas consideradas como injustas. El
informe io publics &t 12 de abrit de 1989, v la lista de la Super 301 el
25 de mayo.

La preparacion del NTE fue el primer paso del procedimiento de
la Super 301,(24) el cual contiene un inventario de practicas que
afectan a los productos, servicios, inversiones y a la proteccién de la
prcpiedad intelectual en 34 naciones y dos bloques comerciales
regionales: la CEE y El Consejo de Cooperacion del Golfo(25).

El USTR sefiald tres paises "prioritarios” segln la Super 301:
Japon, Brasil y la India, para lo cual, en el informe presentado por el
USTR el 25 de mayo de 1989, se les insta a que trabajen de una manera
constructiva con Estados Unidos para la solucién expedita de las
practicas detectadas.(26) Se dice que Brasil y la India tueron
agregadas a la lista para no dejar solo a Japén. Se dice también que la
India no negocié con Estados Unidos debido a que en dicho pais era afio

23, Applcbaum, Harvey M. y Bello, Judith H., "THE SUPER 301 PROCESS", Trade Law and
Policy Institute, Commercial Law and Praclice, Course Handbook Series, number 519,
Washington, D.C., September 18-19, 1989, pp. 87-89.

24, Office of the United States Trade Representative, "SUPER 301 TRADE LIBERALIZATION
PRIORITIES", Washington, D.C., mayo 25, 1989, en Trade Law and Policy Institute,
Commercial Law and Praclice, Course Handbook Series, number 510, Washington, D.C.,
September 18-19, 1989, pp. 91-102.

25. El Consejo de Cooperacion det Golfo esta integrado por Arabia Saudita, Kuwait, Bahrain,
Qatar, los Emiratos Arabes Unidos y Oman. Para el estudio de las barreras al comercio
detectadas por Estados Unidos de estos paises, de las 34 naciones mencionadas y de la CEE,
véase: Office of the United States Trade Representative, 1989 NATIONAL TRADE ESTIMATE
REPORT ON FOREIGN TRADE BARRIERS", Washington, D.C., Estados Unidos de América, 12 de
abril de 1989.

26. Office of the USTR, "SUPER 301.." op. cil., p. 93.
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electoral, lo que politicamente hubiera sido considerado como medida
impopular. El USTR sefialé que Corea no fue incluida en la lista gracias
a la liberacién comercial que adopté en materia de inversiones
extranjeras, en agricultura, en la eliminacién de prohibiciones a las
importaciones y otras medidas para proteger la produccion local, areas
calificadas por Estados Unidos de prioritarias.(27) Asimismo, Taiwan
no figuré en dicha lista en virtud de la liberalizacion arancelaria de
productos manufacturados, licencias de importacién, distribucion de
productos, y en materia de servicios.(28)

Las iniciativas adoptadas por Corea y Taiwadn demostraron a
Estados Unidos el valor de las negociaciones bilaterales sobre
practicas particulares que complementan las negociaciones
multilaterales sobre reglas genéricas para regular esas practicas. Con
lo anterior, el USTR sefald, en su Informe del 25 de mayo, que Estados
Unidos seguiria usando todos los instrumentos a su alcance, incluyendo
la Ley Omnibus de 1988, para lograr acciones semejantes a las
emprendidas por Corea y Taiwan

Existe un acalorado debate en torno de si la Super 301 es
congruente con las obligaciones de Estados Unidos dentro del GATT. E!
USTR ha sefalado que la investigacién y las negociaciones segin la
Super 301 si son coherentes con el GATT, aunque cualquier medida
eventual tomada por Estados Unidos debiera caer dentro del escrutinio
del GATT, pero que tratarian de que todas las acciones fueran
congruentes con dicho organismo. No obstante lo anterior, el USTR
sostiene que la Super 301 puede abrir mercados a todos los paises y no
sélo a Estados Unidos. Por contra, la CEE, Japén, la India y Brasil
aseguran que la Super 301 no es congruente o compaiibie con et GATT.

27. \bid., p. 94
28. Sek, Lenore, op. cit. pp. 6y 7.
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6. SECCION ESPECIAL 301

En materia de propiedad intelectual, las enmiendas facultan al
Departamento de Estado y al USTR para negociar con las instituciones
comerciales correspondientes para buscar una mayor proteccién de la
propiedad intelectual de Estados Unidos. El Departamento de Comercio
designard a una dependencia de servicio en cada pals para observar de
manera permanente el sistema de proteccién de los derechos de
propiedad y las infracciones. Asimismo, el USTR deberd identificar los
palses que niegan la proteccién adecuada a los derechos de propiedad
intalactual para publicarlos en el Registro Federal (Eederal Register).

Cada ano, dentro de los siguientes 30 dias de la fecha de
publicacién del NTE, el USTR debe identificar los paises que: i) niegan
una adecuada proteccién a los derechos de propiedad intelectual, o ii)
niegan el acceso justo a personas estadunidenses que cuentan con
proteccion de estos derechos. El USTR debe identificar cudles de esos
paises son “prioritarios”, para lo cual deberd identificar sélo aquellos
cuyas practicas sean las mas preocupantes, que causen dafo suficiente
a los productos estadunidenses y quiénes no se encuentren negociando
de buena fe o no obtienen avances sustanciales en las negociaciones

Dentro de los 30 dias mencionados para identificar los paises
"prioritarios”, el USTH debe comenzar una investigacidn de las
practicas de dichos pafses con fundementn en la Seccidn 301, Una
investigacién no sera requerida si el USTH determina que la misma
pudiere afectar a los intereses econdmicos de Estados Unidos.

La invesiigacion so sigus dc conformidad con el procedimiento
normal de la Seccién 301, pero en este caso los plazos para que el USTR
determine si una practica extranjera es violatoria de derechos
estadunidenses segun algin acuerdo comercial o es "no razonable” o
"discriminatoria® son mas cortos. Para los casos de la Seccién Especial
301, el USTR debe tomar alguna determinacion dentro de los siguientes
6 meses de la fecha de iniciacién de la investigacidn (con un posible
retraso hasta de 9 meses), en lugar del periédo normal de 12 a 18
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meses. Asimismo, el retraso maximo para que el USTR ejerza alguna
accidn es de 90 dias para la Seccién Especial 301, mientras que para
otros casos de la Seccién 301 es de 180 dias.

El 25 de mayo de 1989, la Oficina del USTR, de conformidad con
las disposiciones del la Ley Comercial de 1974, recientemente
bautizada como "Seccién Especial 301", pusé en la llamada "Watch List"
(lista de observacién)} de propiedad intelectual a 17 paises (Argentina,
Malasia, Canadd, Pakistan, Chile, Filipinas, Colombia, Portugal, Egipto,
Espafia, Gracia, Turquia, Indonesia, Venezuela, halia, Yugoslavia y
Japon), En la llamada "Priority Watch List" (lista de observacién
prioritaria) colocd a 8 paises, entre los cuales figuré México, junto con
Brasil, Republica de Corea, India, Arabia Saudita, Taiwan, Replblica
Popular de China y Tailandia. El USTR no identificé a ningun pals
"prioritario”, debido a que, si bien los ocho paises satisfacieron parte o
todos los criterios establecidos para figurar en esa lista, habidn
obtenido avances recientes en negociaciones bilaterales o
multilaterales, y gracias a ello quedaron fuera de dicha lista, al menos
en forma temporal.

El USTR indicé en ese entonces su intencién de revisar la
"Priority Watch List" a mAs tardar el 10. de noviembre de 1989, a #in ds
considerar los avances segin el plan de acelerada accidn en las
negociaciones con cada pais. Asi, para esa fecha, el USTR quitd de la
lista a Arabia Saudita, Corea del Sur y Taiwan, para colocarios en la
"Watch  List".(29) EI progresc de los paises de la "Waich List" se
revisaria en mayo de 1990, y si las negociaciones no producfan
resultados adecuados para Estados Unidos en esta fecha, el USTR
tendria que proceder a aplicar restricciones al comercio de Estados
Unidos en forma compensatoria.

En enero de 1990 México fue removido de Ia lista de observacidn
prioritaria por el USTH, debido al compromiso realizado por el

29, Abbott, Frederick M., op. cit., pp. 708 y 709.
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Secretario de Comercio y Fomento Industrial, doctor Jaime Serra Puche,
tal como se expondra en el siguiente capitulo.

7. SISTEMA GENERALIZADO DE PREFERENCIAS

Conforme a la Ley de Comercio de 1974, Estados Unidos instituyd
un Sistema Generalizado de Preferencias comerciales (SGP), como un
mecanismo unilateral que permitia a los paises beneficiarios exportar
sus productos al mercado estadunidense libres de derechos, sin verse
obligados a adoptar medidas de reciprocidad en el caso de sus
importaciones provenientes de agquel pais,

Cuando Estados Unidos establecié el SGP era ya una idea vieja
adoptada por paises europeos y Australia en el deceni de los sesentas.
En Estados Unidos se trataba sobre todo de una medida encaminada a
facilitar las exportaciones del Tercer Mundo hacia ese pais. Sus
creadores tenian la esperanza de que garantizarfa una corriente de
dolares hacia los palses de menos desarrollo, permitiéndoles importar
los bienes de capital necesarios para desarrollarse. La idea del SGP
crecié a raiz de las discusiones sostenidas dentro de la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre Desarrollo y Comercio (UNCTAD: United
Nations Commitiee on Trade and Development) a finales de los afios
sesentas y principios de los setenta. Este sistema de preferencias se
hiza finalmente ley en Estados Unidos, conocida generaimente como la
Ley de Comercio de 1974,

Los SGP de los paises industrializados estadn inscritos en el
contexto del GATT, y su legalizacién se establecié en lugar del Articulo
| del Acuerdo General referente al trato de la nacién mds favorecida.
Esto ha permitido que dichos paises incluyan o excluyan productos del
SGP practicamente a su libre albedrio, lo que produce fuertes
incertidumbres en los exportadores de los PED, afectandoles sus
programas de inversién y produccién de esos bienes.(30)

30. Bravo Aguilera, Luis, "MEXICO FRENTE A LAS NEGOCIACIONES INTERNACIONALES SOBRE
SERVICIOS™, en Comercio Exterior, vol. 38, num.1, México, enero, 1988, pp. 26-29.
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Para asegurar que las medidas arancelarias no fueran utilizadas
por otros paises, Estados Unidos fij6, en la Ley Comercial que creé el
programa del SGP, reglas estrictas sobre el origen de los productos.
Con esta medida, se faculté al Servicio Aduanal para determinar los
productos que sean o no elegibles para el tratamiento del SGP.

Normalmente el tratamiento de nacion mas favorecida a ciertos
paises infringiria la regla fundamental del Articulo | del GATT, el cual
dispone dicho tratamiento para asuntos relacionados con aranceles.
Estados Unidos, para conciliar su programa de SGP con los requisites de
nacién mds favorecida, obtuvé una exclusidn del GATT para autorizarles
la implementacién del programa, para ayudar a los PED en el ambito
econdmico.(31)

Estados Unidos y otras 26 naciones industrializadas tienen
esquemas unilaterales de SGP. Estos programas difieren en cuanto a
los productos que abarcan, los paises elegidos y el tipo de preferencias
otorgadas. Todos los programas, sin embargo, son semejantes respecto
a que estan dirigidos a: i) atender la diversificacién de exportaciones
de los PED beneficiarios; ii) estimular el crecimiento econdmico a
través del comercio; y iii) dar asistencia temporal a exportaciones,
para alcanzar posiciones competitivas dentro de los mercados de los
palses industrializados.(32)

A. SISTEMA GENERALIZADO DE PREFERENCIAS DE ESTADOS
UNIDOS

Ei programa esiadunidense cubria, hasta 1989, 4100 productos
que podrian ser sujetos al tratamiento de exencién de impuestos. Los
paises son colocados dentro de la lista de candidatos por el Presidente,

31. Bello, Judith Hippler y Holmer, Alan F., "THE GROWING IMPORTANCE OF RULES OF
ORIGIN", Trade Law and Policy Institute, Commercial Law and Practice, Course Handbook
Series, number 510, Washington, D.C., August 21, 1989, pp. 211-219,

32. Abelson, Donald S., “THE GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCES AND ITS IMPORTANCE
IN U.S.-MEXICO TRADE", Oficina del USTR, Oficina Ejecutiva del Presidente, Washington,
D.C., febrero de 1989,
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previa recomendacion hecha por la Oficina del USTR. Para hacer la
recomendacion, el USTR coordina las sugerencias hechas por otras
agencias federales interesadas en asuntos de politica comercial. Un
PED beneficiario califica para el tratamiento del SGP respecto a
determinados productos, y por cada producto debe cubrir ciertos
requisitos de valor agregado. Los productos cubiertos por el SGP deben
ser importados directamente del PED beneficiario. Un pals no serd
olegido para recibir el tratamiento del SGP, en ciertos productos,
cuando: se excedan los iimites a la necesidad de competencia, no se
rednan los requisitos de valor agregado, o si ia documentacion es
incompleta.

La lista del SGP de Estados Unidos incluye a la mayoria de los
productos manufacturados o semimanufacturados sujetos a aranceles, y
ciertos productos agricolas, de pesca o de la industria bésica, que no
estén libres de impuestos. La legislacion de ese pais limita la
designacién que pudiere hacer el Presidente respecto a determinados
productos para ser agregados al SGP en el futuro, tales como textiles,
calzado, articulos de importancia significativa (como los electrénicos
y articulos de vidrio y acero), y algun otro articulo que sea importante
dentro del contexto del SGP.(33)

La Ley permite que la lista de productos elegibles sea
maodificada. Esta situacion opera dentro de una revisién que tarda
apreximadaments 10 meses, € USTH eieciva ias revisiones anuales con
la asistencia de otras agencias federales interesadas en asuntos de
politica comercial.

B, EXCLUSIONES

Como consecuencia de que en 1981 mas del 70% de los beneficios
del SGP estaban destinados a los principales PED (en aquel entonces
Taiwan, Corea} México, Hong Kong y Brasil), se introdujo el concepto de
"exclusiones" con la finalidad de redistribuir los beneficios hacia todos

33. Ibid.
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los PED y para asegurar la posicién competitiva de los productos de
estos palses.

Para decidir si un PED es excluido del programa del SGP, el USTR
tomara en cuenta: su grado de desarrollo, la competitividad de sus
productos y los intereses econdémicos de Estados Unidos. Una nacion
puede ser excluida de! programa si llegara a exceder el nivel de ingreso
per cépita establecido y ajustado anualmente por Estados Unides en
relacién a su producto nacional bruto. En 1988, Bahrein, las Bermudas,
Brunei y Nauru fueron excluidas por haber rebasado, por dos afios
consecutivos, de conformidad con la Ley del SGP, el Indice per capita
indexado establecido. En enero de 1989, Hong Kong, Corea, Singapur y
Taiwan fueron igualmente excluidos, por su notable desarrollo
econémico y por los avances logrados en materia comercial.(34)

C. MEXICO Y EL SISTEMA GENERALIZADO DE PREFERENCIAS

El SGP es ampliamente utilizado por los paises en desarrollo, que
lo han utilizado para impulsar la fabricacion y exportacion de productos
manufacturados, aunque no necesariamente de bienes de capital. México
es uno de los paises latinoamericanos que més lo utiliza, y desde su
creacion, en 1976, ha sido uno de los cinco principales usuarios.

Cuando los paises asiaticos de reciente industrializacion fueron
excluidos del SGP, México se convirtid en el pais mas beneficiado por el
Programa, después de haber ocupado el cuarto lugar en 1988.

La Trade and Tariff Act de 1984 ordend a! Presidente de Estados
Unidos efectuar una revisién general del SGP, a fin de determinar qué
productos y de qué paises eran lo suficientemente competitivos. Para
la determinacién discrecional del Presidente durante la revisién
general, se le ordend tomar en cuenta los siguientes criterios: El acceso
al mercado proporcionado a los bienes y servicios estadunidense; la
proteccién a los derechos de propiedad intelectual proporcionada a sus

34. ibid.
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bienes y servicios; las restricciones impuestas por los pafses a las
exportaciones; y las medidas adoptadas por los pafses para reconocer
derechos laborales internacionales a sus trabajadores. Asimismo, se
autoriz6 al Presidente para evaluar el desarrollo econémico de los
paises y el interés econémico nacional de Estados Unidos.

Como parte de la revision general efectuada en 1986 por el
Gobierno de Estados Unidos, se examind el caso de México,
concretamente en cuanto a la proteccién de los derechos de propiedad
intelectual. El Gobierno mexicano fue informado acerca de esta
preocupacién de Estados Unidos, pero, por desgracia, el resultado de las
subsecuentes conversaciones bilaterales no fueron lo suficientemente
satisfactorias. El propdsito principal de los estadunidenses era una
completa proteccién a los derechos de propiedad industrial segin la Ley
de Invenciones y Marcas de 1975, la cual, con las reformas que se le
incorporaron en 1987, aplazé la patentabilidad de ciertas invenciones
hasta 1997, y no permitid este privilegio a otras.

Estados Unidos repudid las reformas efectuadas, debido a gue,
desde su punto de vista, fallaron en otorgar la proteccién de patentes a
los productos, situacién que es de mayor importancia que la proteccion
a los procesos, y aplazaron por 10 anos la patentabilidad de ciertas
invenciones. Por otro lado, a los estadunienses les entusiasmé la idea
de ampliar la vigencia de los derechos de 10 a 14 afios, pero se
decepcionaron de que este campio no tuera acompanado de medidas para
asegurar la proteccién de los derechas. Como conclusién, el Gobierno de
Estados Unidos sefiald que Unicamente logré un 10% de las metas
planteadas.(35)

Par otra parte, y respecto al acceso al mercado, Estados Unidos
reconocid, como resultado de la revision general de 1986, que México
requeria de todos los créditos por su adhesién al GATT. Como resultado
de la revisién, el Gobierno de Estados Unidos decidié reducir los limites

35. Ibid.
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de necesidad de competencia de determinados productos mexicanos que
considero "suficientemente competitivos”.

8. INFORME DE LA USITC

La Comision Internacional de Comercio de Estados Unidos (USITC,
por sus siglas en inglés: United States International Trade Commission)
estimd, a partir de la respuesta de 245 empresas de ese pals que
consideraron la propiedad intelectual de importancia mas que nominal
para sus actividades, que 887,000 millones de délares (80% de sus
ventas mundiales totales en 1986) dervaron de operaciones al amparo
de la propiedad intelectual.(36)

El informe final fue elaborado por la USITC a peticion del USTR,
quien solicitd el preparar un estudio amplio sobre las distorsiones en el
comercio mundial de Estados Unidos, en relacién con las deficiencias en
la proteccion de la propiedad intelectual en otros paises. Para dicho
estudio fue necesario considerar las distorsiones causadas por la
falsificacién de marcas, violaciones a derechos autorales, patentes,
disenos de semiconductores, secretos comerciales y otros tipos de
propiedad intelectual. Para el estudio, la USITC preparé un cuestionario
que envié a 736 empresas estadunidenses, incluyendo las 500 empresas

mencionadas on ¢l roponts do la revista Forlupe do 198€.

En la encuesta aludida las marcas se sehalaron como de
importancia "grande" o "muy grande" para el 83% de las ventas, y los
secretos comerciales, para el 70%. La mayor significacion atribuida a
éstos en relacion con las patentes (44%), no sélo indica la importancia
de los conocimientos no patentables en las actividades productivas y de
comercializacién, sino también, en ciertos casos, la preferencia por

36. U.S. International Trade Commission (USITC), “FOREIGN PROTECTION OF INTELLECTUAL
PROPERTY RIGHTS AND THE EFFECT ON U.S. INDUSTRY AND TRADE", Informe ai U.S. Trade
Representative, Investigacion No. 332-245 segun la Seccién 332 (g) de la Tariff Act de
1930, Publicacién num. 2065 de la USITC, Washington, D.C., febrero de 1988, p. 2-3.
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mantener en secreto avances tecnoldgicos que podrian ser accesibles a
terceros, si se patentaran.(37)

Las estimaciones sobre pérdidas provocadas por lo que se
considera una inadecuada proteccién de la propiedad intelectual varian
en forma significativa, segin las fuentes. Las diferencias reflejan las
enormes dificultades para evaluar aquéllas, asi como la falta de rigor
cientifico en su determinacion. La CEE ha llegado a sefalar ante el
GATT que el comercio de bienes con marcas falsificadas representa del
3 al 6 por ciento del comercio total. La US|TC evalué en 23,000
millones de ddlares las pérdidas globales, equivalentes al 2.7% de las
ventas afectadas por la propiedad intelectual, pero se aclara que los
"valores estimados podrian estar sesgados intencionalmente por las
empresas encuestadas".(38)

Las companias encuestadas denunciaron pérdidas superiores en
1986 a 100 millones de ddlares en 14 paises, encabezando la lista
Taiwan, con 752, México qued6 en segundo lugar, con 533, Corea del Sur,
en tercero, con 496 millones, y siguiéndoles en ese orden, Brasil, China,
Canadé, India, Japén, Nigeria, Hong Kong, Arabia Saudita, Indonesia,
ltatia y Espaha. Las mayores pérdidas se registraron en industrias de
equipos cientificos y fotograficos (5000 millones), en computadoras y
programas -software- (4100), electrénica (2300), de entretenimiento
{2100), ds molores y paries de vehiculos (2000), farmacéutica (1900),
quimica (1300) vy de productos de refinacién de petrdieo vy

J

seleccionados, incluyendo plasticos (1,300 millones).(39

Las causas principales de tales perjuicios se atribuyeron a
pérdida de exportacicnes, regalias y honorarios no percibidos e
importaciones a Estados Unidos realizadas infringiendo derechos.

La poca confiabilidad de las cifras referidas dificulta el analisis
del efecto real de la propiedad intelectual en el comercio internacional

37. lbid., pp. 2-3 y 2-4,
38. Ibid., p. 4-2.
39. lbid., pp. 4-2, 4-3, 4-16 y 4-17.



125

y en las industrias supuestamente afectadas. Las estimaciones
mencionadas parten de premisas muy discutibles; por ejemplo, las que
se refieren a la perfecta sustituibilidad de los productos falsificados o
pirateados, por sus originales. También es objetable la fuente de los
datos empleados, pues se trata en lo fundamental de las mismas
empresas que se declaran afectadas.

9. ESTADOS UNIDOS VS TAILANDIA EN MATERIA DE
PATENTES

£n un articulo denominado "El Ministerio de Comercio Enojado por
la Demanda de Estados Unidos sobre Patentes” que aparecié en el
periédico The Nation Buysiness |, de Bangkok, Tailandia, el 27 de
noviembre de 1987, se manifestaba que los funcionarios de! Ministerio
de Comercio de ese pais estaban molestos por la exhortacién de la
Embajada de Estados Unidos para que Tailandia extendiera la proteccién
de las patentes a productos industriales y agricolas y a procesos no
cubiertos.

Se revelaba que la Embajada habia enviado hacfa una semana un
documento en el que instaba al Ministro de Comercio a que Tailandia se
adhiriera al Convenio de Paris, en virtud de que la Ley de Patentes no
permitia fa proteccion a invenciones farmacéuticas, alimentos,
bebidas, maquinaria agricola y variedades vegetales y animales, lo que
colocaba los negocios estadunidenses en desventaja en aguél pais.

10. EL CASO DE LA INDIA

El 17 de abril de 1989, en el periddico The New York Times,
aparecié un articulo denominado "El Desacuerdo entre la India y Estados
Unidos en Patentes”, en el cual se establecia que el Gobierno de Estados
Unidos estaba presionando al de la India para reforzar las leyes de
proteccion a las patentes, o de lo contrario aplicaria sanciones.

El problema se estaba agudizando debio a la presién que existia
por la proximidad de la aparicién de la lista det 31 de mayo de 1989, en
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la cual aparecerfan los palses con legislacién inadecuada en materia de
propiedad intelectual. Se decia en el artfculo periodistico que, aln
cuando la India figurara en la Lista, las sanciones no serfan impuestas
de inmediato, ya que las naciones tenian !a oportunidad de negociar con
Estados Unidos durante seis meses, plazo en el que se publicaria la
lista con las sanciones procedentes.

11. EL CASO DE COREA

El 16 de octubre de 1985, el Presidente de Estados Unidos
encomendé al USTR iniciar una investigacién sobre la iegisiacion en
materia de propiedad intelectual de la Republica de Corsa y sus efectos
sobre el comercio con Estados Unidos. El 4 de noviembre de ese mismo
ano, el USTR dictamind que las leyes coreanas negaban una eficaz
proteccién a los derechos de propiedad intelectual de Estados Unidos,
tales como la no proteccién de cierto tipo de productos, limitantes a la
proteccion de ciertos procedimientos como patentes, y la falta de
proteccién a los derechos de autor.(40)

El USTR consulté con los empresarios estadunidenses sobre a
inadecuada proteccién de estos derechos en Corea, para lo cual
presentaron sus posiciones. El 29 de noviembre de 1985, los gobiernos
de Estados Unidus y Corea émpezaron consulias y negociaciones tanto
en Korea come en Washington. E! 21 de Julio de 1986, la Casa Blanca
anuncid la firma de un acuerdo con el Gobierno de Corea, mediante e!
cual este dltimo pais mejoraria sutancialmente la proteccion de los
derechos de propiedad intelectual.

tn ejemplo de lo que logré Estados Unidos seria en el caso de las
patentes, donde Corea se comprometia a preparar, para mediados de
1987, un proyecto amplio de reformas a la Ley, el cual regulara la
proteccion a las patentes quimico, farmacéuticas y a los
microorganismos; se extendiera el plazo de vigencia a 15 afos contados

40. Bello, J. y Holmer, A.F., "SIGNIFICANT RECENT DEVELOPMENTS IN SECTION 301,
UNFAIR TRADE CASES", The International Lgwyer, vol. 21, nim. 1, Estados Unidos de
América, Invierno de 1987, pp. 221-224,
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a partir de la fecha de su otorgamiento; y se adhiriera al Tratado de
Budapest en ese mismo afo.

El 14 de agosto de 1986, el Presidente de Estados Unidos
determind, basado en la Seccién 301, aprobar dicho convenio y dar por
terminada la investigacidn, instruyendo al USTHR para tomar las
acciones necesarias tendientes a instrumentarlo y darle el debido
seguimiento.

12. CONTROVERSIA ESTADUOS UNIDOS-BRASIL POR PATEN-

TES FARMACEUTICAS

A finales de 1988, el USTR, actuando tras una queja de la
Asociacién de Fabricantes Farmacéuticos (PMA: Pharmaceutical
Manutactures Association, por sus siglas en inglés), impuso un arancel
del 100% sobre aproximadamente $40'000,000 de U.S. ddlares ad
yalorem a una variedad de importaciones brasilefias, tales como
productos farmacéuticos, papeleria y electrénicos, como consecuencia
de su continua resistencia a extender la proteccién patentaria a las
invenciones farmecéuticas.(41) La imposicién de aranceles como
sancién a los productos brasilefios fue la primera solucién directa
impuesta por el USTR contra un pais axtranjaro, seqin la Saccién 301,
por la inadecuada proteccién a los derechos de propiedad intelectual.

Brasil respondié a las sanciones impuestas objetando la accién
en el seno del GATT, arguyendo que las sanciones instrumentadas
conforme a la Seccién 301 no eran justificables seglin las normas del
Acuerdo General, debido a que incrementaban unilateralmente aranceles
previamente negociados, ademas de ser una medida ilegal, por tratarse
de una materia no comprendida dentro det GATT (propiedad intelectual).
Asimismo, Brasil alegé que Estados Unidos estaba utilizando el caso
farmacéutico como un vehiculo para alcanzar un convenio sobre
propiedad intelectual dentro de dicho organismo. No obstante que
Estados Unidos se opuso al principio a la propuesta de Brasil de

41, Ibid.
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establecer un panel para dirimir la controversia, terminé por ceder a
esta propuesta dado el arrollador apoyo que tuvo la postura brasilefia
por parte de las naciones miembros del GATT.

13. TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

En 1979, durante la visita del Presidente Carter a México, se
hablé de la posible creacion de un mercado comun entre México, Estados
Unidos y Canadd. Varias semanas después, el Comité de Energla y
Recursos Naturales del Senado estadunidense recomendé la integracidn
de una alianza energética entre los tres palses. Esa propuesta estaba
inspirada an !a Ley de Acusrdos Comerciales de 1979 de Estados Unidos,
la cual consideraba las economias mexicanas y canadienses como
estratégicas para el crecimiento de la estadunidense.

El interés de Estados Unidos por la participacion de México en el
Mercomln se sustentaba en las perspectivas de crecimiento econémico
que auguraba la bonanza petrolera. A esta concepci6n, y la necesidad de
fortalecer su hegemonia econdmica, se sumé el deterioro del GATT y del
sistema multilateral, a finales de los anos setentas. En ese momento
el eje de la politica comercial estadunidense consistia en promover una
nueva ronda de negociaciones multilaterales en el marco del GATT, en
la que se incluyeran los temas relacionados con los servicios, la
inversién extranjera, la propiedad intalactual v loc productss agricolas.

El fracaso de la reunién ministerial del GATT en 1982 propicié
que Estados Unidos adoptara otras estrategias. Una de ellas fue
promover acuerdos bilaterales con gobiernos afines a sus politicas,
como el de Israel, el cual constituyé un precedente importante para
allanar el camino en las negociaciones con Canadd. Otra estrategia fue
elaborar una nueva legislacién comercial que protegiera sus intereses
de manera mas expedita y eficaz que los procedimientos del GATT, lo
que en el fondo significaba mayor proteccionismo, tal como se
demostré en el proceso de discusién y aprobacién de la Omnibus Trade
Bill de 1984. Asi, e proteccionisma y el bilateralismo cobraron fuerza
nuevamente, lo cual origind que un volumen importante del comercio
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mundial comenzara a operar fuera de las reglas del GATT, haciéndose
frecuente el recurrir a los convenios bilaterales como un recurso
adicional con fines pragmaticos.

México se participé en menor medida en el proyecto, debido a que
aiin quedaban vestigios de su larga etapa proteccionista, lo que influy6
en su negativa inicial de incorporarse al GATT. El fin de la bonanza
petrolera, ia crisis de la deuda externa y los problemas de recesién e
inflacién provocaron la frustracion de las expectativas de un mercado
creciente en México.

A. TRATADO DE LIBRE COMERCIO ESTADOS UNIDOS-ISRAEL

El 22 de abril de 1985, Estados Unidos e lsrael celsbraron un
Acuerdo de Libre Comercio, con la finalidad de promover las relaciones
mutuas y acrecentar la amistad histérica entre si, deseando ademas
establecer un libre comercio bilateral por medio de la eliminacién de
barreras comerciales.

De conformidad con el Articulo XXIV (8) (b} del GATT,
establecieron entre sf una zona de libre comercio en la cual efiminaron
los derechos y otras regulaciones de comercio restrictivas sobre el
intercambic comercial en nroductos originados dentro de esas dos
naciones.

En cuanto a la propiedad intelectual, e! Articulo 14 del Convenio
hizo referencia al tema. A través de este Articulo, ambas partes
reafirmaron sus obligaciones en acuerdos bilaterales y muiltilaterales
relacionados con los derechos de propiedad inteiectual, inclusc
derechos de propiedad industrial. Por consiguiente, nacionales y
compaiilas de cada una de las partes continuarian recibiendo
tratamiento nacional y de nacion mas favorecida respecto de la
obtencidn y puesta en vigor de derechos de autor, de marcas, marcas de
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servicio, nombre comerciales, etiquetas comerciales y propiedad
industrial de todo tipo.(42)

Este fue el primer tratado de esta naturaleza que firmaron
Estados Unidos, y como se puede cbservar este pais no dejé pasar la
oportunidad de dedicar un apartado especial para el tema de la
propiedad intelectual, el cual ya para ese entonces resultaba de vital
importancia para sus relaciones comerciales internacionales.

B. TRATADO DE LIBRE COMERCIO ESTADOS UNIDOS-
CANADA

Sin pretender ahondar en el estudio de este Acuerdo, la intencién
de este apartado es exponer los aspectos relevantes que en materia de
derechos intelectuales se negociaron entre Estados Unidos y Canadj,
con la finalidad de que se pueda hacer una comparacién con las
negociaciones que actualmente se estan llevando a cabo con México para
la celebracién de un convenio similar, tomando en cuenta que Estados
Unidos es el que mayor presion ejerce para que México adopte nuevas
reglas sobre propiedad intelectual e industrial.

El 10. de enero de 1989 fue firmado el Acuerdo de Libre Comercio
entre estos dos paises, cuyo propdsito era formar un &rea de libre
comercio al norte del rio Bravo. En este Tratado ambos palses
expresaron su conviccion de que la manera idonea de msjorar su
competitividad internacional frente a la CEE, Japén y otros palses del
sudeste asiatico, es la formacion de su propio bloque. Los
representantes de Estados Unidos ante el GATT sostienen que el
Acuerdo con Canada es congruente con los reglamentos del GATT, y que
no provocard la discriminacién a terceros pafses. La liberacion del
comercio entre ambos paises ocurrird con un modelo similar al del
GATT, ya que muchas de las clausulas del Acuerdo simplemente repiten
los compromisos adquiridos ante dicho Organismo, con la diferencia de

42, Véase: Texto del Acuerdo sobre el Establecimiento de una Zona de Libre Comercio entre el
Goblerno de Israel y el Gobierno de Estados Unidos de América, periédico Excelsior de la
Ciudad de México, D.F., Seccién Financiera, 24 de mayo de 1991,
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que pretenden lograr un cumplimiento mas estricto de tales
obligaciones.

Canada es el primer socio comercial de Estados Unidos. Este
palfs absorbe el 75% de todas las expartaciones canadienses, lo que
constituye el 25% de su Producto Naciona! Bruto. En cambio, el 20% de
todas las exportaciones de Estados Unidos estan destinadas a Canada.

El Acuerdo tiene 5 objetivos clave: i) eliminacién de barreras al
comercio de bienes y servicios entre las partes; ii) facilitar
condiciones de competencia justas dentro de! drea de libre comercio;
iji) liberalizar condiciones importantes para la inversidn; iv)
ostablecer procedimientos eficaces para la administracién conjunta del
convenio y la solucion de controversias; y v) establecer las bases para
cooperaciones bilaterales y multitaterales futuras, tendientes a
expandir e incrementar los beneficios del Acuerdo. Existen dos
principios que refuerzan los objetivos planteados, el concepto del trato
nacional y la reduccién de aranceles y barreras no arancefarias.{43)

Como consecuencia del Acuerdo, en Canada han habido despidos
de trabajadores y cierres de empresas por una parte, pero también se ha
suscitado el incremento en las inversiones y en los negocios, y algunas
empresas han expandido sus iineas y su mercado. E£n afios recientes el
libre comercia se ha visto como una palitica de liberalizacién a largo
plazo que estan adoptando pafs tras pais; por ello, Canada necesitaba de
un Acuerdo de esta naturaleza, sobre todo ante la crisis que imperaba
en las negociaciones multilaterales del GATT y ante el inminente
Tratado de Libre Comarcio entrs Estados Unidos y México.

Entre los puntos que negociaron Estados Unidos y Canadd se
encuentra e! de la propiedad intelectual. El tema no se tratd en un
capitulo independiente, sino sdlo de manera breve, dada la similitud de
ambas leyes y debido a que proporcionan un alto grado de proteccién.

43. McKay, Kenneth y Slemming, Juliet, "FREE' TRADE AND INTELLECTUAL PROPERTY -
THE CANADIAN EXPERIENCE", del despacho Sim & McBurney, Canada, enero de 1991.
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Canadéa se comprometié a dar mayor seguridad al derecho de autor y una .
compensacién justa por las retransmisiones por satélite. Ambos paises
convinieron, en el Articulo 2004, en trabajar juntos en las
negociaciones de la Ronda de Uruguay y en otros foros multilaterales
para mejorar la proteccién a la propiedad intelectual en el mundo.

Los dos temas principales que se lrataron durante I[as
negociaciones fueron, por una parte, las disputas que se han suscitado
entre Estados Unidos y Canada respecto a los procedimientos de este
ultimo pals para otorgar licencias para la produccion y venta de
productos farmacéuticos y la proteccién limitada que proporcionan las
patentes a estos productos; y por el otro, las leyes canadienses que
sancionan las retransmisiones no autorizadas por las compafias de
television por cable y de sefales de radio que son transmitidas por
empresas estadunidenses.

Aparte de estos dos temas ningln otro sobre propiedad
intelectual quedd establecido dentro del Acuerdo. Sin embargo, y
contrario a los deseos de muchos, el Acuerdo no establecié mecanismos
més eficaces para la proteccién intelectual, como serfan los
procedimientos para arbitrar en disputas sobre estos derechos.

En el clausulado del Acuerdo no se incluyeron las licencias
obligatorias de productos farmacéuticos, debido al compromiso que
contrajo Canadd frente a Estados Unidos de aprobar el Proyecto de Ley
C-22 para reformar la llamada "Patent Act". Este Proyecto de Ley C-22
extiende la proteccién a los fabricantes de medicamentos mediante !a
revocacién de las anteriores disposiciones sobre licencias obligatorias.
Con estos cambios se aseguré un periodo de exclusividad por 10 afios
para productos farmacéuticos patentados y desarrollados fuera de
Canad4, y una posible proteccién por 17 afos para medicamentos
patentados y desarrollados dentro de este pais.(44)

44, Ibid.
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Por otra parte, el Articulo 2006 del Acuerdo se refiere a los
"Derechos de Retransmisién”, y establece la obligacién de pago de
regalias cuando existiere retransmisién de seiiales de libre recepcion.
Esta inclusién se debié a que los productores estadunidenses no habfan
podido cobrar regalias por las retransmisiones de sefiales de radio y
television dentro de Canada.

En las llamadas "areas nuevas" que se norman en el Tratado -
servicios, inversiones foraneas, proteccién de la propiedad intelectual-
o5 obvia fa ventaja esladunidense; por eilo ia insistencia de esla pals
en incluirlas en el convenio. Este parece ser el alto precio que Canada
tendra que pagar por un mayor acceso de sus exportaciones
tradicionales al mercado de Estados Unidos. Séio con el tiempo serd
posible saber si las ventajas de ambas partes se igualaran.(45)

45. Véase: Caslro Martinez, Pedro Fernando, "EL ACUERDQ DE LIBRE COMERCIO ENTRE
ESTADOS UNIDOS Y CANADA", en Comercio Exterior, vol. 39, nim. 4, México, abril, 1989,
pp. 339-347.



CAPITULO SEPTIMO

LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MEXICO

México es una de las economias mds
abiertas al mundo. Hemos anticipado e
incluso superado las exigencias de las
reglas que norman el comercio
multilateral. Asf lo hemos dscidido
unilateralmente por razones de
eficiencia econdémica y para el
bienesiar de nusstrc pueblo.(1)

Carlos Salinas de Gortari

En agosto de 1986 México se incorpord al GATT, y en ese mismo
afio se intensifico la politica de apertura comercial iniciada en 1983,
con lo que llegaba a su fin la larga etapa de proteccionismo que
sustenté el modelo nacional de desarrolio durante el decenio de los
setentas. En noviembre de 1987 México firm6 el Entendimiento Marco
en Materia de Comercio e Inversidn, siendo el primer acuerdo celebrado
para regular las relaciones de intercambio con Estados Unidos, el cual,
ademas de fa deciaracion de principics y ¢! disefio del mecanismo de
consulta, incluyé una tercera seccién a cuyo amparo se analizarfan seis
rubros; entre ellos, el de la propiedad intelectual.

Ahondando un poco en la apertura de México, habria que sefalar
algunas de las modidas adoptadas por el Gobierno de México para
orientar 1a economia hacia la exportacion y hacer de ella una de las mas
abiertas del mundo, lo que se esta logrando a través de la aplicacién de
una estrategia econdémica que ataque las causas de la crisis e intente
recuperar el crecimiento. Asimismo, se juzga conveniente iniciar el

1. Palabras del Presidente de México pronunciadas en su discurso ante el pleno de las partes
contratantes del GATT en Ginebra, Suiza, el 10. de febrero de 1990.
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desarrollo de este capitulo con un andlisis de las relaciones México-
Estados Unidos durante los (itimos afios, a manera de antecedentes,
para entender cabalmente el porqué de los cambios que en materia de
propiedad industrial estd llevando a cabo México. Este andlisis se
concreta particularmente en las relaciones México-Estados Unidos, por
ser este Ultimo pais el principal promotor en México de dichus cambios.
Con esto se pretende exponer ias presiones a que ha sido sometido
nuestro pafs, asi como e! cambio de postura adoptado de conformidad
con la premisa de la conveniencia de estas modificaciones.

1. RELACIONES MEXICO-ESTADOS UNIDOS A PARTIR DE
1982

Las relaciones México-Estados Unidos han tenido a menudo
momentos dificiles. En los primeros anos del decenio de los ochentas,
las relaciones sufrieron un franco deterioro, lo que dificulté las
negociaciones econémicas y financieras de México con el exterior.
Desde 1982 el didlogo entre ambas naciones cedié gradualmente su
lugar a la violencia verbal y a los roces, recrudeciéndose en 1985 como
consecuencia de la muerte en suelo mexicano de un agente de la DEA
(Drug Enforcement Agency). En la primera mitad de 1986 el deterioro
se acentud, debido principalmante a las audiencias que sabre México
realizé el Subcomité para Asuntos Hemisféricos de! Congreso, presidido
por el Senador Republicano Jesse Helms.

Desde 1982 México habia sido blanco de una intensa campana de
desprestigio promovida por ciertos grupos de dentro y fuera del
gobierno de Reagan. En ese afio e! pals cayé en una profunda crisis
econdmica, y también comenzé la campafia para presentarlo ante la
opinidn plblica estadunidense como una nacién al borde del caos
econdmico, politico y social. A mediados de ese mismo afio el
embajador de Estados Unidos en México, John Gavin, declaré que su pais
endureceria su relacidn hacia México si éste rehusaba liberar su
comercio. Al mismo tiempo, los grupos ultraconservadores de aquel
pals intensificaron las presiones para inducir una postura de la politica
exterior mexicana mdas acorde con los intereses de Washington, en
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especial en el caso de Centroamérica. Ese fue el marco en que se
desarrollaron las dos primeras entrevistas entre De la Madrid y Reagan
en 1982 y 1983, celebradas en San Diego, California, y en La Paz, Baja
California Sur.

Un aio después, al celebrarse en Washington el tercer encuentro
(mayo de 1984), la campana de hostilidad contra México y su régimen
politico se exacerbaba. En esa ocasién la comitiva mexicana fue objeto
de descortesias protocolarias, e incluso ofensas personales, como la
publicacién del periodista Jack Anderson, qus acusd al Presidente de
México de haber sacado del pais millones de ddlares. De ahi en adelante
los ataques y presiones contra México se convirtieron en algo cotidiano,
con la destacada participacién dei embajador Gavin.

En 1985 se hizo mds evidente el endurecimiento de la politica
exterior de Estados Unidos hacia México bajo el pretexto del asesinato
del agente de la DEA, lo que provocd una operacién de cierre de la
frontera; se denuncié el trafico de drogas en altas esferas de la
Administracion Publica mexicana, y Gavin, en repetidas ocasiones,
aludié la falta de seguridad en el pais para los turistas, a fin de
ahuyentarlos. En julio hubo elecciones en algunos Estados del pais; la
prensa estadunidense tenia la certeza de la victoria del Partido Accién
Nacional (PAN), y publicé una serie de notas en que tachaba de
fraudulentas las elecciones.

Los terremotos de septiembre de 1985 dieron paso a un
relajamiento de las tensiones durante el resto del afio, pero el recelo de
Estados Unidos se palp6é en casi toda la ayuda enviada a su Embajada,
para que ésta la distribuyera directamente a los damnificados.

Durante 1986 aumentaron las fricciones y el deterioro de las
relaciénes diplomaticas se acentud. En abril de ese afo renuncié Gavin
a su cargo, mismo que se mantuvo vacante durante seis meses, y en ese
mismo lapso los servicios consulares permanecieron cerrados, a pesar
de México es el tercer pais en importancia en cuanto al nimero de visas
expedidas para turistas, lo que se justificé por "razones de seguridad®,
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interpretdndose esta actitud como un claro propdsito de ESTADOS
UNIDOS para exhibir a México como un pals dominado por un ambiente de
inseguridad de origen terrorista.(2)

La quinta entrevista de los Presidentes De la Madrid-Reagan,
celebrada en Washington los dias 12 y 13 de agosto de 1986, tuvo un
tono de platica amable y conciliador, y casi toda la visita del
Presidente mexicano transcurrié en medio de buenas seiiales, salvo que
ol dfa de la entrevista de los Presidentes la prensa estadunidense
publicé desplegados en donde se solicitaba la anulacién de las
elecciones en Chihuahua. No obstante lo anterior. v como se esperaba,
la agenda excluyé cuestiones que pudiesen poner en evidencia
desacuerdos importantes; asl, los temas importantes fueron los
bilaterales.

El principal logro fue el restablecimiento de un entorno mas
favorable al didlogo y a la negociacién concertada, y en ese contexto se
llegd a varios acuerdos diplomdticos, sconémicos y de cooperacién. En
materia de comercio e inversién, el Presidente Reagan sefhald que el
ingreso de México al GATT constituia un gran paso hacia adelante en la
estrategia de restructuracién econdémica, basada en la productividad y
en la creacién de un clima favorable a los negocios. Se convino en dar
prioridad a un Tratado sobre intercambio comercial e inversién que
ostaria {erminado ai ano siguiente. Se acordd también que la Ley de
Inversiones Extranjeras seria sometida a estudio por la Comision
Binacional durante las negociaciones relativas a un Convenio Ampliado
sobre Comercio y oiras materias, el cual abrirfa ain mds las fronteras
econdmicas de México a la inversidn extranjera.

Para las reuniones de los grupos de trabajo, Estados Unidos
indentificé tres aspectos de interés en el area comercial: inversiones
extranjeras, propiedad intelectual y electrénica (incluyendo

2. Véase en Comercio Exterior, Seccion Nacional, vol. 36, nam. 10, México, octubre, 1986,
p. 866 y 867.
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telecomunicaciones); por su parte, México propondria discutir dos
temas: servicios y agricultura.

En 1987 habian dos &reas principales de conflicto entre México y
Estados Unidos: la primera, el Sistema Generalizado de Preferencias
(SGP) y su aplicacién respecto a México. La segunda correspondia a la
Seccion 337 de la Ley de Comercio de 1984, que se refiere a las
acciones que dafian una industria que en Estados Unidos opera de manera
eficaz (reniable), a las que previenen que una industria sea instalada en
ese pafs, y a las que de algin modo interfieren con el comercio legal.
En la mayoria de los casos que se presentaban ante la Comisién
Internacional de Comercio de Estados Unides {{TC: International Trade
Gommission), se aludia a ciertos tipos de infraciones a los derechos de
propiedad intelectual estadunidense. Para esas fechas México habia
sufrido los primeros efectos de la importancia que esa nacién daba a
tales derechos, pues le retiré los beneficios del SGP a causa del
tratamiento que el primero daba a las patentes estadunidenses.(3)

E! desplome de los precios del petroleo en 1986 condujo a México
a una polltica comercial mas orientada hacia el exterior, a diferencia
de lo ocurrido en los afios anteriores. lLas medidas mds importantes
fueron: i) la formulacién de un Entendimiento con el Gobierno de Estados
Unidos en materia de subsidios e impuestos compensatorios, cuya firma
en abrii de 1885 fuc necesaria, poraue México en aquel entonces no era
miembro del GATT, lo que le negaba la prueba de! dafio, y de esta manera
se podia impedir la entrada de exportaciones con el simple argumento
de que amenazaban a los productores estadunidenses; ii) las
negociaciones para establecer con dicho pais un convenio de comercio
mds general, que concluyeron con la firma en 1987 de otro
Entendimiento, y iii) la decisién de ingresar al GATT en 1986.(4)

3. Del Castillo, Gustavo, "EL PROTECCIONISMO ESTADUNIDENSE EN LA ERA DE REAGAN", en
. vol. 37, num. 11, México, noviembre, 1987, pp. 887-895.

4, Véase: Bueno, Gerardo, “EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE ESTADOS UNIDOS Y

CANADA", en Comercio Exterior, vol. 37, nim. 11, México, noviembre de 1987, pp. 926-

935. .
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Estaba claro que México buscaba un acceso mds libre al mercado
estadunidense y un reconocimiento més cabal de su condicién de PED.
Estados Unidos, por su parte, estaba interesado por mejorar su posicién
en el mercado mexicano y obtener mejores condiciones en materia de
inversion y de propiedad intelectual en México, siendo estos dos
asuntos muy delicados desde el punto de vista politico.

A partir de 1986 disminuyé considerablemente el nimero de
productos sujetos a permisos de importacién, que desde entonces
quedaron protegidos sélo por aranceles. En 1982, después de la crisis
de la deuda, casi todos los producios inciuidos &n las clasificacidnes de
comercio requerian permisos de importacién; a fines de 1986 sdlo
quedaban el 8% de los productos incluidos en dicha clasificacion
sujetos a permisos de importacion.

El Entendimiento Marco celebrado entre los Gobiernos de México
y Estados Unidos en materia de comercio e inversion de 1987, fue visto
como la confirmacién del reconocimiento de la importancia
fundamental de! mercado estadunidense para las exportaciones
mexicanas, asl como para el éxito del programa de restructuracién de la
economia de México. En Estados Unidos el acuerdo se consideré como un
complemento importante de los principios y mecanismos del GATT, asf
como ds utilidad para cubrir deficiencias de éste. A partir de entonces
las relaciones entre ambas naciones se orientaron mas a fortalecer los
nexos econdmicos que a poner en evidencia los desacuerdos en otros
ambitos.

En noviembre de 1988 los entonces Presidentes electos Carlos
Salinas de Gortari y George Bush sostuvieron una entrevista en Houston,
Texas, en la cual llegaron al acuerdo de que ambas partes pondrian la
mejor voluntad politica para abrir espacios en la construccién de una
vecindad basada en el respeto mutuo, el reconocimiento de las
diferencias y el ejercicio de un didlogo maduro y permanente, jugando
un papel muy importante para el ello la afinidad presidencial. Este
planteamiento es lo que se ha dado .en llamar "el esplritu de Houston®,
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mismo que ha sido 8l marco en que se han desarrollado los posteriores
encuentros entre ambos Mandatarios.

Asi, durante la celebracién del bicentenario de la Revolucién
Francesa, el Presidente de Estados Unidos dio a conocer que el Grupo de
los Siete paises capitalistas mas ricos del mundo (reunidos en Paris
durante la XV Reunién Cumbre) apoyaria la renegociacién de la deuda
externa de México, y subrayé que ese respaldo se mantendria hasta que
el Gobierno mexicano lograra una solucion satisfactoria.

El tercer encueniro de los Prosidentes Salinas v Bush tuvo lugar
en Washington del 10. al 5 de octubre de 1989. E! dia 3 del mismo mes
firmaron diversos convenios, entre ellos uno en materia de comercio e
inversién, calificado como el logro mas importante del viaje
presidencial.

2, ENTENDIMIENTO MARCO DE 1987 MEXICO-ESTADOS
UNIDOS

A través del Programa de Fomento Integral a las Exportaciones
(PROFIEX) publicado por México el 8 de abril de 1985, tenia como
finalidad el mejorar el acceso de nuestras exportaciones en los
mercades extranjeros, sefialando que particularmente México estaba
abierto para considerar la conveniencia de un trato bilateral con
Estados Unidos, sustentado en la equidad, y que reconociera ias
diferencias en el grado de desarrollo de las dos naciones.(5)

En ocasion de la V Reunidon Binacional entre los dos paises
celebrada en la Ciudad de México los dias 25 y 26 de julio de 1986, se
reiteré la intencidn de ambas naciones de concertar un entendimiento
en el ambito comercial, lo cual fue confirmado en ocasién de la quinta

5. Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, “ENTENDIMIENTO ENTRE LOS GOBIERNOS
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA RELATIVO A
UN MARCO DE PRINCIPIOS Y PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA SOBRE RELACIONES DE
COMERCIO E INVERSION", folleto editado por Ia Direccion General de Comunicacion Social de
la SECOFY, Mexico, 1987.
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entrevista presidencial De la Madrid-Reagan (agosto 1986), donde
instruyeron a sus representantes comerciales para iniciar consultas y

negociaciones a efecto de firmar un Entendimiento de referencia
durante 1987.

Un afo después, el 6 de noviembre de 1987, el Secretario de
Comercio y Fomento industrial, Héctor Hernandez Cervantes, y el
Representante Comercial de Estados Unidos, Clayton K. Yeutter,
firmaron el "Entendimiento entre el Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos y el Gobierno de Estados Unidos de América relativo a un
Marco ds Principios y Procedimienios de Consuila sobre Reiaciones de
Comercio e Inversién" (Entendimiento), en el cual se reconocia la
situacion de México como un PED con las implicaciones de trato no
reciproco y mdas favorable en todos los ambitos de consulta y
negociacién; se estimd necesario avanzar en la eliminacién de barreras
al comercio, intensificar el flujo comercial y promover el desarrollo
del comercio fronterizo; se reconocié el importante papel
complementario de la inversién extranjera directa en el crecimiento
econdmico, la generacién de empleos, la expansién del comercio y la
transterencia de tecnologfa. ‘

Ambos paises reconocfan los beneficios que tiene el comercio
internacional v la inversiin sobre sus economias, v se pronunciaron en
contra del proteccionismo, reconociendo asimismo, en el punto 12 de la
Declaracion de Principios, sus compromisos de otorgar una proteccién
adecuada a los derechos de propiedad intelectual dentro del marco de
las leyes y reglamentos de cada pals, tomando en cuenta sus
compromisos en el GATT y en los convenios administrados por la
OMPL.(6)

Con la firma del Entendimiento no se otorgaban preferencias
comerciales, sino que su objetivo era brindar un mecanismo para la
celebracién de consultas en el ambito comercial y de inversion,
facultando a las parte para solicitar consultas en cualquier asunto que

6. Ibid.
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concerniera a las relaciones bilaterales en dichos temas, incluyendo
sus oportunidades y problemas.

En relacion al Entendimiento, se acordé en la Agenda de Accién
Inmediata el estar preparados para iniciar consultas bilaterales dentro
de los 90 dias posteriores a la firma en los siguientes rubros (sin
imposibilitar a que en el futuro se incluyeran nuevos temas
relacionados con la materia): productos textiles, agricolas vy
siderdrgicos; asuntos de inversién, transferencia de tecnologia y
propiedad intelectual; productos electrénicos y el intercambio de
informacién en e! sector servicios orientados a profundizar su andlisis
y contribuir a los trabajos de la Ronda de Uruguay del GATT. En materia
de propiedad intelectual se acordé que las controversias no podian ser
remitidas al GATT.

3. DISCURSO DEL PRESIDENTE SALINAS ANTE EL
CONGRESO DE ESTADUNIDENSE (OCTUBRE 1989)

Durante la tercera reunién celebrada en el vecino pais del norte,
el Presidente Carlos Salinas de Gortari pronuncié, el 4 de octubre de
1989, un discurso ante la Sesidn Conjunta del Congreso de Estados
Unidos, en el cual resalté la estrategia seguida por su Gobierno para
sanear las finanzas publicas y lograr la reduccién de la inflacién, lo que
otorgd razén moral y fortaleza para renegociar la deuda externa con la
banca internacional. Sefalé entonces el Presidente Salinas:(7)

"Esta estregia incluyd también la privatizacién de
actividades que antes casi se consideraban tabu; la
desreglamentacion de &reas completas de la actividad
econdmica, como los transportes y
telecomunicaciones; la revision a fondo de la politica
de subsidios, para eliminar todos aquellos que
ocultaban ineficiencias y hasta corrupcién; una nueva
reglamentacion de la inversién extranjera que
elimina trabas burocraticas, introduce automaticidad

7. Salinas de Gontari, Carlos, "MEXICO-ESTADOS UNIDOS: UNA NUEVA ERA DE COOPERACION
Y AMISTAD", en Comercio Exterior, vol. 39, num. 10, México, octubre, 1989, p. 908,
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y transparencia y da mayor seguridad jurfdica, y un
proceso de apertura comercial que hace hoy a México
una de las naciones mas abiertas en el mundo, con un
beneficio directo para nuestros habitantes."

En cuanto a la modernizacién econdmica de México destacd:

"Para que la modernizacion econémica de México sea
permanente, debemos crecer; pero el crecimiento
necesita un acceso mas amplio y mas seguro al
mercado mas arande del mundo, el de Estados Unidos.
Contamos ya con el marco juridico apropiado & Gue
se establecen los principios y procedimientos de
consulta sobre las relaciones de comercio e inversion
entre nuestros paises...México es el tercer mercado de
. Estados Unidos...Nosotros realizamos con ustedes 65%
de nuestro comercio. E! intercambio alcanza ya cerca
de 45,000 millones de détares.”

"Para asegurar que México siga siendo una de las
! economfas mas abiertas en el plano internacional
i necesitamos mayor reciprocidad. En un marco de
‘ entendimiento y de cooperacion no deberian tener
; cabida barreras diferentes a las arancelarias que
imposibilitan o entorpecen el libre flujo de
msrcancias entre Estados Unidos y México. Nuestro
pals practicamente ya no las tiene; sin embargo, las
| seguimos enfrentando en Estados Unidos. Resolvamos
} esta inequitativa paradoja. Promovamos un mayor
i acceso a los mercados textil y sidertrgico y al

Sistema Generalizado de Preferencias. Deseamos un

acuerdo bilateral que, sector por sector, abata las
: barreras al comercio. Deseamos una actitud pacifica
hacia la consolidacion de una industria maquiladora
dindmica.”

4. COMUNICADO CONJUNTO SOBRE COMERCIO E INVERSION

El mismo dia en que el Presidente Salinas pronuncié su discurso
ante el Congreso estadunidense {4 de octubre de 1989), Jaime Serra
Puche, Secretario de Comercio y Fomento Industrial de México, y Carla
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Hills, Representante Comercial de Estados Unidos, emitieron un
comunicado de prensa en el que se reconoce la interdependencia de los
dos palses, se anuncia el propdsito de ampliar el intercambio comercial
y la inversién, se reafirma el compromiso con las disposiciones del
GATT y su perfeccionamiento mediante las negociaciones de la Ronda de
Uruguay, y se da cuenta de los acuerdos bilaterales que se alcanzaron.

El nuevo convenio, denominado "Entendimiento entre el Gobierno
de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de
América relativo a conversaciones para facilitar el Comercio y la
inversion“, representd un avance signiiicativo en ei procesoc de
negociacién bilateral, ya que el firmado en 1987 sdlo comprendia
ciertos lineamientos y constituia una instancia de consulta. Con su
celebracion se permitié definir la forma en que gradualmente se podria
llegar a un acuerdo de libre comercio entre ambos paises, y se
establecié un mandato para llevar a cabo negociaciones bilaterales de
comercio e inversion congruentes con las normas del GATT y las
negociaciones de la Ronda de Uruguay.

En materia de proteccién a los derechos de propiedad intelectual,
se acordé el establecimiento de un ambiente constructivo para
promover la inversién tecnoldgica y la inversion en México; es decir, se
da una actitud de cooperacidn y no de imposicién, y se prevén bencficics
para México en materia de tecnologla e inversi6on. La proteccién de
patentes, derechos de autor y otros tipos de derechos intelectuales
constituyéd un punto de friccién en las relaciones de ambas economias
por muchos afos. Durante las platicas efectuadas de diciembre de 1986
a enero de 1987, la delegacién estadunidense expresd serios
desacuerdos e insatisfaccion por las reformas efectuadas a la Ley de
Invenciones y Marcas a finales de 1986, dado que a su juicio no
garantizaban los derechos intelectuales de los bienes producidos en
Estados Unidos, y cuyas discrepancias se resolvieron parcialmente con
el Entendimiento de 1987.(8)

8. Véase: Seccion Nacional, Refaciones con el Exlerior, *México-Estados Unidos: la nueva era
de cooperacién y amistad®, en Comercio Exierior, vol. 33, nim. 11, México, noviembre,
1989, p. 953-962.



145

En este punto habrla que recordar que las presiones ejercidas por
Estados Unidos sobre México fructificaron en 1986 con las reformas
hechas a la Ley de Invenciones y Marcas, pero que no obstante ésto
dicho pais acrecentd sus gestiones para lograr cambios adicionales.
Las presiones se encaminaron a restringir los beneficios derivados del
SGP.

A raiz de los acuerdos a que se llegaron durante la tercera
reunién presidencial Salinas-Bush, Estados Unidos acepié un nimero sin
precedente de solicitudes de interés para México, para su consideracién
en la revisién anual del Sistema Generalizado de Preferencias para
1989, con lo que se abri6 la posibilidad del otorgamiento de mayores
beneficios a los exportadores mexicanos.(9)

5. MODERNIZACION ECONOMICA DE MEXICO

El Gobierno de México reconocié que la modernizacién de su
estructura politica y econdmica es el camino para fortalecer y hacer
frente a la gran transformacién mundial. Para ello, se fincé una
estrategia econémica de modernizacién en dos pilares: la estabilidad
macroeconémica y la eficiencia microecondmica.

La estabilidad macroeconémica es una condicidon para crecer de
manera estable y equitativa. Se comenzd por abatir la inflacién de casi
200% en 1987 a menos de 20% en 1989. Se redujo el monto de la deuda
externa y se motivé la liberacién de recursos publicos para inversion,
teniendose efectos positivos colaterales, como la reduccién de las
tasas de interés internas, la repatriacion de capitales y el aumento de
la inversién extranjera, lo que se tradujo en la ampliacién de los
margenes para volver a crecer y recuperar los niveles de bienestar de la
poblacidn.

9. Véase: "REUNION PRESIDENCIAL MEXICO-ESTADOS UNIDOS", en revisia E| Mercado de
Valores de Nacional Financiera, S.N.C., nim. 20, MéxIico, octubre 15 de 1988, pp. 3-11.
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Para la eficiencia microeconémica era necesario consolidar la
apertura comercial, 1a promocién de la inversién extranjera y la
desregulacién de la actividad econdmica. Para ello se eliminaron la
gran mayoria de las restricciones cuantitativas y se sustituyeron por
aranceles (quedando en 20% el arancel méaximo, y el ponderado, en 6.2%),
se aplicaron medidas de desregulacién administrativa que facilitaron
los trdmites de los exportadores e importadores.

6. NUEVO REGLAMENTO SOBRE INVERSIONES EXTRANJERAS

En cuanto a la inversidn extranjera directa, en mayo de 1989 se
publicé un nuevo Reglamento con el objeto de acelerar el flujo de
capitales hacia nuestro pals, expandir las oportunidades de invertir en
México dando mayor seguridad juridica al inversionista y simplificar
las reglas y los procedimientos administrativos para efectuar dichas
transacciones.

En los afios anteriores a 1989 la politica en materia de
inversiones extranjeras tenia una regulacidn de "caso por caso" y se
adaptaba todo a la Ley de Inversiones Extranjeras, con lo que se
limitaba el establecimiento de su magnitud y su adecuada orientacitn.
Razones histéricas llevaron a México a fijar excepciones a la regla de
apertura total en actividades productivas y de servicios al sector
privado, lo que se tradujo en restricciones en ciertas areas de la
actividad econdmica tanto a nacionales como a extranjeros. Con el
nuevo Reglamento de Inversiones Extranjeras, el Gobierno mexicano
logré propdsitos que no hubiera obtenido a través del camino
legislativo, debido a la oposicion que se hubiera suscitado en ei
Congreso. Ahora, con el comienzo formal de las negociaciones para el
Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canada, el
pasado 12 de junio de 1991, el Secretario de Comercio de México sefnald
la posibilidad de modificar y adecuar las disposiciones contenidas en la
Ley de Inversiones Extranjeras.
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7. LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LAS NEGOCIACIONES
MEXICO-ESTADOS UNIDOS HASTA 1989

La legislacién comercial de Estados Unidos incluye sanciones
contra aquellos que palses que no ofrezcan la proteccién adecuada a la
propiedad intelectval de sus empresas. Entre estas medidas se
encuentran la exclusion dei Sistema Generalizado de Preferencias
(SGP), el condicionamiento de créditos del Fondo Monetario
Internaciona! y del Banco Mundial, y la imposicién o el alza de
aranceles.

Como se apuntd, la evolucién de la proteccién a la propiedad
intelectual, como un tépico de comercio multilateral, es sin lugar a
dudas el resultado de la persistente e intensa labor de Estados Unidos
para persuadir a sus socios comerciales de que esta materia es un
factor critico que afecta al comercio internacional y a las inversiones.

Los esfuerzos estadunidenses finalmente tuvieron éxito en 1986,
después de que los cabilderos de ese pafs hicieron gestiones ante los
miembros del GATT, entre la Reunion Ministerial de Ginebra en
noviembre de 1982, y la celebrada en Punta del Este, Uruguay, en
soptismbre ds 15888, para yue se agregaran ias cuestiones relativas a la
propiedad intelectual a la lista de asuntos por tratar en la siguiente
Ronda.

Estados Unidos ha tenido durante muchos afos un interés muy
especial en la Ley mexicana de patentes y marcas. Para &se pals la
promulgacién de la Ley de Invenciones y Marcas de 1975 (LIM) trajo
como consecuencia la reduccién del nivel de proteccidn a la propiedad
industrial. En 1977 la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos
(BIO, por sus siglas en inglés: Patent and Trademark Office} prepard
una lista detallada de sus objeciones y preocupaciones sobre la LIM, la
cual pasé a ser la nota diplomatica que el Departamento de Estado de
Estados Unidos entregd al Gobierno de México, y que posteriormente fue
la base de las infructuosas negociaciones bilaterales en la materia. Al
mismo tiempo, se formé una coalicién de empresas estadunidenses con
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operaciones en México, cuyo propésito fue buscar modificaciones a la
LIM. Este grupo trabajé de cerca con ambos gobiernos para identificar
los principales puntos de la LIM que tuvieran un impacto adverso para
las manufacturas y las Inversiones.(10)

No fue sino hasta mediados de los afios ochentas cuando por fin
se lograron avances en las negociaciones bilaterales, y fue
precisamente cuando el USTR William Brock logré vincular la firma de
cualquier convenio con el compromiso del Gobierno de Méxica de revisar
la efectividad de la LIM. E! mismo dia en que el USTR y el Secretario de
Comercio de México, Héctor Hernandez, firmaron un acuerdo bilateral
sobre subsidios en zbril de 1885, firmaron el "Entendimiento para
Negociar un Acuerdo Marco de Principios y Procedimientos relacionado
con el Comercio y la Inversion”, en el cual se incluyd el tema de la
proteccién a la propiedad intelectual, con lo que se lograba el
reconocimiento y la inclusiéon de este tema en la agenda de comercio
bilateral.

Las negociaciones sobre el Acuerdo Marco fueron programadas
para comenzar en el otofio de 1985, pero se pospusieron para diciembre
de ese mismo afio, debido a los terremotos sufridos en Meéxico en el mes
de septiembre. Finalmente, las negociaciones se aplazaron en virtud
del anuncio hecho por el Presidente De la Madrid a fines de noviembre
de 1985, en el cual expresaba la intencidn de Méxics ds volver a
solicitar su ingreso al GATT. Sin embargo, las negociaciones en
materia de propiedad intelectual no podian ser suspenderse, ya que la
Ley Comercial estadunidense de 1984 exigia al Gobierno completar la
Revisién General del SGP para enero de 1987, donde se debia examinar,
entre otros puntos, el sistema de proteccién a la propiedad intelectual
de los paises favorecidos con el Programa, para determinar cuales
serian los futuros beneficios que se otorgarian.

10. Bennett, B. Timothy, “INTELLECTUAL PROPERTY PROTECTION AS AN ISSUE IN U.S.-
I;A;E;(QCAN TRADE RELATIONS", Washington, D.C., Estados Unidos de América, septiembre de
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En el transcurso de 1986 se llevaron a cabo negociaciones
bilaterales que se vieron favorecidas por el hecho de que México estaba
considerando introducir reformas a la LIM, mismas que fueron enviadas
por el Presidente De la Madrid al Congreso en septiembre de 1986, y
finaimente aprobadas en diciembre de ese afo, reformas que resuitaron
insuficientes para los intereses econdmicos de Estados Unidos.

Desde el punto de vista de Estados Unidos y de su sector privado,
los principales problemas de las reformas de 1986 fueron: i) posponer
por 10 afics la patentabilidad de ciertas invenciones, incluyendo
productos farmacéuticos y quimicos; ii} la continua negativa de otorgar
patentes a las aleaciones, alimentos y bebidas para consumo humano, y
variedades vegetales y animales; iii) no haber extendido la vigencia de
las patentes a 17 afios como en Estados Unidos; iv) requerimientos para
el licenciamiento obligatorio de marcas contrarios al Convenio de
Paris; v) disposiciones para la extincion de patentes contrarias al
Convenio de Paris; y vi) la inadecuada proteccién de la informacién
sujeta a aprobacién para ciertos productos ante las autoridades
sanitarias.(11)

Como una respuesta directa a las percibidas insuficiencias en la
Ley mexicana, el Presidente Reagan anuncié el 2 de enero de 1987 su
intensién de retirar a México, para el 1o0. de julio de ese afo, 200
millones de délares de beneficios en exenciénes de impuestss de
conformidad con e! SGP. Con esta accién se hizo palpable la enorme
importancia del tema de ia propiedad intelectual en las relaciones
comerciales bilaterales.

Hubo varias razones por las cuales ambos gobiernos no pudieron
llegar a un acuerdo satisfactorio en la materia durante 1986. E! USTR,
Clayton Yeutter, estaba muy atento en ese tiempo a cualquier convenio
que pudiera celebrarse con Estados Unidos que implicara la
modificacién de leyes mexicanas. Este pais habia estado a la cabeza en
la Reunién del GATT de Punta del Este en septiembre de 1986 para

11, Ibid.
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apoyar las NACPIl. La posicion de Estados Unidos era el mantenerse en
esa situacién y no otorgar concesiones a palfses con legislaciones
"debiles” en materia de propiedad intelectual. Asimismo, Estados
Unidos se encontraba en arduas negociaciones con Chile y Brasil sobre
propiedad intelectual, y los funcionarios estadunidenses no querian
sentar un mal precedente para las demas negociaciones con América
Latina.

Otro factor que influyéd en la posicion hostil fue que Estados
Unidos sabla que su Congreso estaba por estudiar una iniciativa de
reformae 2 la Lsy Comercial, por lo que estaban ansiosos de demostrar
que estaban cumpliendo agresivamente las disposiciones anteriores, y
de esta manera luchar en contra de posibles aspectos proteccionistas
en una nueva ley comercial. También influyé el hecho de que el
Coordinador del Comité de Asesores de! Presidente para Negociaciones
Comerciales durante 1986, era el Presidente de una de las principales
empresas farmacéuticas estadunidenses que tenia problemas de
pirateria en México.

Cuando se negocié el Acuerdo Marco de 1987, ambos gobiernos
reconocieron la importancia de una adecuada proteccion a la propiedad
intelectual al haber inclul[do el tema en la Declaracién de Principios.
Durante 1988 y 1989 se llevaron a cabo negociaciones en las cuales se
discutlo el tema de la propiedad intelectual, sobre todo en cuanto a fas
insuficientes reformas hechas a fa LIM en 1987, la piraterfa de
videocassettes, retransmisiones no autorizadas de sefales de
television y la falta de pago de regallas por representaciones de obras
teatrales y peliculas. Por otro lado, la posicién mexicana al respecto
era la falta de proteccion autoral a las pelicuias mexicanas de ios afios
cuarentas y cincuentas.

A raiz de la Ley Omnibus de 1988, México fue colocado en la lista
de palses "de observacién prioritaria” que di6 a conocer la USTR el 25
de mayo de 1989, junto con otras 7 naciones, 10 que colocaba a México
como uno de los principales socios comerciales de ESTADOS UNIDOS con
una inadecuada proteccién a los derechos de propiedad intelectual.
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E! 31 de mayo de 1989, el Presidente Salinas de Gortari dic a
conocer el Plan Nacional de Desarrollo, en donde en el capitulo de
comercio internacional se establecié el objetivo de la modernizacién
industrial y tecnoldgica a través de la proteccion a la propiedad
intelectual, con lo que para Estados Unidos el Gobierno del Presidente
Salinas reconocfa la importancia de una adecuada proteccién a estos
derechos, tanto para nacionales como para extranjeros.

8. RECOMENDACIONES DEL GRUPO AD HOC PARA MEXICO

Mediante un comunicado fechado e! 14 de abril de 1989, el Grupo
Ad Hoc para México presenté a la Administracién del Presidente Salinas
de Gortari un resumen de lo que llamaron experiencias de las empresas,
informacién publica y entrevistas realizadas, titulado "Cambios
Anhelados en el Sistema Mexicano de Propiedad Intelectual”, en el cual
expusieron una agenda de seis punlos para mejorar el sistema de
salvaguardia de nuevas tecnologlas.(12)

La agenda habla sido creada en 1978. Los cuatro primeros puntos
se relacionaban con las patentes; el quinto punto se adicioné en 1982
para tratar los secretos comerciales, y el punto 6, égregado en 1989, es
una aclaracién del punto 5. Otros puntos de la agenda original fueron
borrados a rafz de fas reformas a la LIM publicadas en enero de 1987.

La primera recomendacién que hacen es que los cambios deseados
no pueden llevarse a cabo a través de reglamentos de la LIM, ya que
éslos serian vuinerables mediante la promocion del “amparo. Por ello,
los cambios se deblan realizar a través de reformas a la LIM o mediante
la promulgacién de una nueva ley, y posteriormente expedir un
reglamento para establecer sl nuevo sistema de proteccién a la
propiedad industrial. Se conclufa que con lo anterior y con la adopcién

12. Ad Hoc Group for Mexico, "MEXICO'S INTELLECTUAL PROPERTY SYSTEM: DESIRABLE
IMPROVEMENTS", Calling Card, 14 de abrif de 1989.
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de los seis puntos de la agenda, México obtendria plenos beneficios
econémicos.

El punto 1 se referia a la plena patentabilidad de las invenciones,
sin discriminacién alguna. E! punto 2 sefalaba que la vigencia de las
patentes era arbitraria, y que si México querfa dar la impresién de que
valoraba la proteccién de la propiedad intelectual, debia ampliar la
vigencia a 17 afos desde la fecha de concesién de la patente o a 20 afios
de la fecha de solicitud. A través del punto 3 exponfan lo absurdo del
argumento de algunas empresas mexicanas cn cof scntidc ds sostensr
que la adecuacién del sistema mexicano a los estdndares deseados
acabarfa con sus negocios. El punto 4 se relacionaba con lo insuficiente
que resultd la reforma al Articulo 48 de la LIM que regulaba Ila
caducidad de las patentes, lo cual les resultaba sumamente critico, y se
proponfa que se adoptara lo dispuesto por el Articulo 5a. del Convenio
de Parfs. Por ultimo, los puntos 5 y 6 trataban los secretos
industriales, en los cuales sefalaban que México habfa reconocido la
importancia de éstos con la reforma al Articulo 211 de la LIM, pero
recomendaban que se estudiaran los antecedentes europeos
(particularmente los de Francia y Alemania) por ser los secretos
industriales vitales para proteger las nuevas tecnologfas, y que se
debla dar proteccién a la informacién que se revelaba a ciertas
autoridades para la obtencién de registros de algunos productos.

Este antecedente reviste suma importancia en el presente
estudio, ya que, como se apreciard en el resumen de la nueva Ley de
Fomento y Proteccién de la Propiedad Industrial, publicada el 27 de
junio de 1991, todos los cambios propuestos y deseados por el Grupo Ad
Hoc para México, uno de los principales y mas influyentes grupos que
fomentaron la promulgacidn de la nueva Ley, fueron acogidos, al igual
que algunos de los comentarios que realizaron al proyecto de la nueva
Ley cuando aln no era estudiada y debatida por el Congreso Mexicano.
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9. INFORME DEL USTR SOBRE BARRERAS AL COMERCIO
EXTRANJERO

El National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers
(NTE), de conformidad a la Seccion 301 de la Ley Comercial de Estados
Unidos o a la Seccién 1304 de la Ley Omnibus de 1988, es un informe
anual que el USTR debe presentar al Presidente, al Comité de Finanzas
del Senado y al Comité idéneo de la Camara de Representantes, en el
cual debe exponer las barreras y las distorsiones al comercio exterior
de Estados Unidos.{13)

Este informe cubre 40 naciones y dos organizaciones regionales
que constituyen los mercados principales de las exportaciones de
Estados Unidos, clasificando las barreras en doce categorfas: 1)
politicas de importacién incluyendo aranceles; 2) disposiciones
gubernamentales ; 3) barreras a la proteccién de los derechos de
propiedad intelectual; 4) barreras aduanales; 5) estandares; 6) cuotas;
7) subsidios a las exportaciones; 8) licencias de importacién; 9)
comercio reciproco; 10) barreras a los servicios; 11) barreras a las
inversiones; y 12) ofras barreras (como las que afectan a todo un
sector, i.e. telecomunicaciones). El informe incluye las barreras
independientemente de que estas sean incongruentes con las normas
internacionales.

A. INFORME DE 1989

En el NTE de 1989, la oficina del USTR identificé los defectos
existentes mas preocupantes (desde el punto de vista de Estados
Unidos) en las legislaciones extranjeras en materia de propiedad
intelectual. Los resultados fueron congruentes con los que aparecieron
en el informe del USITC de 1987 (mencionado en el capitulo anterior),
pero esta vez fueron hechos con base en leyes sustantivas y en las
deficiencias para garantizar los derechos, y no se centraron en la

13. Office of the United States Trade Representative, 1983 NATIONAL TRADE ESTIMATE
REF:ORT ON FOREIGN TRADE BARRIERS", Washington, D.C., Estados Unidos de América, 12 de
abril de 1989, p. 1.
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cuantificacion de las pérdidas. En conjunto, se ve en el informe de la
USITC de febrero de 1988 y en el NTE que en un numero significante de
PED y los ahora llamados "de reciente industrializacién", se destaca la
inadecuada proteccién de las patentes quimicas y farmacéuticas,
periodos de vigencia breves, posibilidad de otorgar licencias
obligatorias y el inadecuado sisterma de proteccién y aseguramiento de
los derechos sobre audio, video y programas de computacién (sgftware).

En el caso concreto de México,(14) el USTR informé que durante
1988 el déficit comercial con México fue de 2.9 o 3 mil millones de
délares menos que en 1987. Las exportaciones a México fueron de 20.6
mil millones de délares, incrementandose en 6 mil millones de 1987.
Asimismo, sefalé que México habfa sido durante 1988 el tercer mercado
de exportacién de Estados Unidos, y que las importaciones en ese afio de
México fueron de 23.5 mil millones de délares o 14.7% superiores a las
de 1987.

En el punto ndmero 4 del informe sobre México trata de las
barreras a la proteccion de la propiedad intelectual. En este apartado
se indicaradn sélo las relacionadas con la propiedad industrial.

En cuanto a las "patentes”, seiialaron que con las reformas de
1987 se amplié la vigencia ds las patenies de 10 a i4 afios, y que se
aplazé la patentabilidad de farmacéuticos, quimicos y alimentos y
bebidas para el consumo animal para 1997. Por otra parte, que las
variedades y especies vegetales y animales, los procesos biolégicos de
obtencién de éstos, las aleaciones, alimentos y bebidas para el consumo
humano y nuevas aplicaciones para invencicnes conscidas, seffan
indefinidamente materia excluida de patente. Asimismo, que serfan
otorgadas licencias obligatorias para patentes no explotadas en México,
otras podfan ser concedidas por razones de salud plblica o defensa
nacional, y que en estos casos los titulares de las patentes tendrian que
revelar informacién confidencial.

14. Ibid., pp. 129-134.
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En materia de "marcas” se inform6 que éstas podian ser sujetas a
licencias obligatorias, que se requerfa explotarlas dentro los tres afos
siguientes a su registro, y que no existia disposicién aiguna en la que
se permitiera justificar la no explotacién, como lo senala el Convenio
de Parfs.

Para los “"secretos industriales”™ argumentaron que los
licenciatarios sélo podian ser obligados a mantener la confidencialidad
por un periodo méximo de 10 afos, y que la Ley mexicana prevela
sanciones penales por la revelacion de secretos industriales o de
invencién: pero que dabido a defectes técniccs sn ia Lay, era casi
imposible hacer efectivas las sanciones.

En el inciso de "revelacién de informacién”, expusieron que las
autoridades sanitarias debfan aprobar ciertos productos para el cuidado
de la salud, tales como farmacéuticos y quimicos para la agricultura,
antes de que pudieran ser comercializados. Para que se otorgaran las
autorizaciones, las empresas debfan proporcionar informacién, la cual
era colocada en registros publicos, por lo que, al hacerla publica,
terceras personas podian copiar la informacién y usarla para completar
registros de productos competentes.

Por lo que tocaba a los "contratos”, indicaron que bajo el sistema
Juridico mexicano la autoridad tenfa amplias facultades discrecionales
para conirolar y registrar la transferencia de tecnologfa y el uso de
patentes y marcas, y que la Ley requerfa el registro obligatorio de
todos los contratos u otros documentos en los cuales se traspasaban
los derechos sobre tecnologia, patentes, marcas y asistencia técnica.

Por Gltimo, para la "defensa de los derechos” se dijo que la
Procuradurfa General de la Repiblica tenfa la facultad de iniciar
investigaciones y dar todos los pasos necesarios para proteger la
propiedad intelectual, pero que la Direccién General de Invenciones y
Marcas debfa previamente emitir una declaracién administrativa, en
cada caso, antes de recurrir a los tribunales, lo que traia como
consecuencia el retraso en las resoluciones.
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Lo anterior fue todo lo que se incluyé en el informe de 1989 para
el caso de la propiedad industrial, lo que, como se verd mas adelante,
coincidentemente se resuelve con la promulgacién de la nueva Ley de
Fomento y Proteccién a la Propiedad Industriai, publicada en el DOF el
27 de junio de 1991. Adelantando un poco, tenemos que el Articulo
segundo transitorio de esta Ley abroga la Ley sobre Transferencia de
Tecnologfa, se incluye un capitulo que regula especificamente los
secretos industriales, desaparece el requisito de procedibilidad para ei
caso de ilicitos, donde ahora lnicamente la Direccién General de
Desarrollo TecnolGgico emitird un dictamen técnico, se establece la
patentabilidad de las invenciones excluidas en la antigua ley (LIM) y se
dispone que las que se iban a conceder a partir de 1997 ahora se
otorguen. Con esto, comprobamos que, independientemente de la
necesidad de adecuar la legislacién mexicana a los estandares
internacionales y a las nuevas tendencias, la nueva Ley forma parte de
la politica de apertura econémica de pals; dicha Ley resuelve y da fin a
las principales preocupaciones de Estados Unidos en cuanto a los
derechos de propiedad industrial en México.

B. INFORME DE 1990

El NTE de 1990, capitulo dedicado a México,(15) comienza, al
igual que el de 1989, por indicar que el déficit comercial con México
durante 1989 fue de 2.2 mil millones de ddlares o 414 millones menos
que en 1988. Que las exportaciones a México fueron de 25 mil millones,
incrementandose en 4.3 mil millones o0 21% a las de 1988, y que México
volvié a ser el tercer mercado de exportacién de Estados Unidos en
1988. En cuanio a las importacionss de Mé&xico, éstas sumaron 27.2 mil
millones de délares en 1989, incremento de un 15.5% respecto de las de
1988.

Se expuso que durante la reunién presidencial de octubre de
1989, México y Estados Unidos habian acordado establecer un

15. Office of the United States Trade Representative, "1990 NATIONAL TRADE ESTIMATE
?EPORT ON FOREIGN TRADE BARRIERS", Washington, D.C., Estados Unidos de América,
990, pp. 141-147.
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mecanismo de consulta para resolver problemas relacionados con el
comercio y la inversién, con lo que se profundizaban y limitaban las
platicas para iniciarlas y celebrarlas sobre un tema concreto.
Asimismo, que las platicas se llevarian a cabo de manera congruente
con los principios de no discriminaciéon y de tratamiento de nacién mas
favorecida del GATT, pero que ello "no estaba encaminado a crear una
reglon preferente de arreglos de libre comercio (como el existente
entre Estados Unidos y Canadd)."(16)

El punto nimero 4. que habla sobre la "falta de proteccién a iz
propiedad intelectual®, se dice que durante 1989 se liegé a discusiones
fructiferas en las cuales México realizd que la proteccién a la
propiedad intelectual era en su propio beneficio, particularments al
promover la inversién extranjera, y que las discusiones fueron el fruto
de haber colocado a México en la lista de paises "de observacion
prioritaria” segin la Seccion 301 de la Ley Comercial. Con lo anterior,
los funcionarios estadunidenses llegaron a la conclusién de "que los
gobernantes de México y Estados Unidos compartian los mismos
intereses para mejorar la proteccién a los derechos, de propiedad
intelectual en México."(17)

En el inciso de "patentes” se repite lo referente a la vigencia de
14 afios, el aplazamiento de patentamiento hasta 1997 y la falta de
proteccién para la biotecnologia.

Por otra parte, se asenté que:

"En enero de 1990, México publicé su Programa
Nacional de Modernizacién Industrial y del
Comercio Exterior, el cual incluye el compromiso
de reforzar la legislacion del pais en materia de
derechos de propiedad intelectual de una manera
consistente con los intereses y las mejoras
promovidas por Estados Unidos. Inmediatamente
después de su publicacién, el Secretario de

16. Ibid., p. 141.
17. Ibid., p. 144,
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Comercio de México publicamente sefialé la
intencion de México de someter una nueva ley de
patentes en 1990 e implementaria en 1991."

"Después de estos eventos, Méxica fue retirado
de la lista de observacién prioritaria de la
Special 301, con fundamento en el compromiso
de Meéxico de mejorar la protecciéon a los
derechos de propiedad intelectual.”

Como se puede observar. en el NIE de 1990 no se entré en
detalle, como en el informe de 1989, en virtud del "compromiso” hecho
por el Secretario de Comercio, con lo que Estados Unidos quedaba
satisfecho y en espera de que se instrumentaran las tan anheladas
modificaciones a la LIM de 1975.

10. TRATADO DE LIBRE COMERCIO MEXICO-ESTADOS
UNIDOS-CANADA

A. CONSIDERACIONES EN TORNO DEL ACUERDO

Un tratado de libre comercio (TLC) es un acuerdo entre un dos o
mas palses para eliminar las barreras arancelarias y no arancelarias en
el comercio entre si. En algunos casos, como e! suscrito entre Estados
Unidos y Canad4, se incluye también fa liberalizacion de servicios e
inversién, asl como mecanismos para la resclucion de controversias
comerciales. Cada pals sigue una politica comercial independiente ante
paises no miembros.

Actualmente Estados Unidos se enfrenta a graves dificultades
para imponer su opinién a los europeos y japoneses, porque éstos han
absorbido una importante cuota de poder paralelo a su recuperacion
econémica. El ejemplo més notable de lo anterior es la Ronda de
Uruguay que geudd inconclusa en 1990 dado el desacuerdo existente
entre Estados Unidos y la CEE. Para Estados Unidos, el multilateralismo
no es tan atractivo como lo era en los Ultimos decenios, de ahl que
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busque el bilateralismo y negocie por separado con determinados
paises, tal como lo hizo con Israel y Canada.

Tomando en cuenta la erosién de la economia estadunidense en
fechas recientes, lo mas importante para ese pals es la reduc i6n de su
déficit comercial; de ahf que la opcién de zonas de libre comercio sea
cada vez mas atractiva, como lo continua haciendo y prueba de ello es
la flamada “lniciativa de las Américas", porque posibilita corregir los
desajustes en la balanza de pagos.

Debido a que el GATT cuenta con mas de 90 miembros, Estados
Unidos ve en el bilateralismo y las zonas de libre comercio la
posibilidad de realizar transacciones de bienes y servicios con el
respaldo de un acuerdo que supone compromisos y obligaciones
perfectamente determinados. Asi, parece mas atractivo sentarse a
negociar con determinado Estado, intercambiando opiniones y llegando a
ciertos acuerdos, que discutir varios anos con mas de 90 naciones,
porqué no es aceptable que los europeos subsidien sus exportaciones
agricolas al mercado mundial.

Al GATT se le critica por efectuar negociaciones muy lentas,
complejas y con métodos deficientes. La Ronda de Tokio durd de 1973 a
1575 y, en el caso de la Ronda de Uruguay, no terminé para cuando
estaba previsto, sino que las negociaciones continuaran en 1991, En
cambio, el periodo de negociaciones entre Canada y Estados Unidos para

la firma de su acuerdo bilateral de libre comercio, duré 18 meses.

Las zonas de fibre comercio estan previstas por el Articulo XXIV
del Acuerdo General del GATT, el cual sefiala que los convenios seran
compatibles con la disciplina del GATT si cumplen con las
disposiciones del sistema multilateral y, ademas, es amplio, entra en
vigor en un plazo razonable y no se elevan los aranceles vigentes a
terceros paises.

El bilateralismo supone la- discriminacién contra terceros
Estados. Una zona de libre comercio se forma cuando dos o mas palses
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acuerdan reducir las barreras al comercio pero manteniéndolas
inalterables para el comercio con terceros palses. Ese es el principio
fundamental de un &rea de este tipo, que es libre para sus miembros,
pero no para quienes no lo son.

Es un hecho que México es sensible a las cambiantes tacticas que
en materia de politica comercial realiza Estados Unidos. Entre otras
medidas, este pals propicié la creacién del SGP como un instrumento
para fomentar las exportaciones de los paises pobres hacia su mercado
inlerno.  Por modic de este sistema México se benefici6 ampliamente,
desde mediados de los afos setentas, en la negociacién bilateral con
Estados Unidos. Sin embargo, en 1979 con la Ley de Comercio y con las
reformas al SGP en 1984, Estados Unidos se volvieron més estrictos
para la compra de las exportaciones mexicanas.

Aqui es menester sefalar que el Presidente estadunidense
contaba con un poder discrecional por medio del cual podia restringir o
ampliar a su arbitrio las preferencias, dependiendo de la conveniencia o
no hacia los intereses del pais, hecho que daba lugar a presiones
politicas contra México, especialmente cuando existia algin punto de
diferencia o friccién entre ambas naciones.

El acuerdo entre canadienses y estadunidenses denota dos cosas:
el avance en el proceso de liberalizacion comercial a nivel bilateral y
la crisis del multilateralismo. Para Estados Unidos fue sumamente
benéfico negociar con su vecino del norte con base en propuestas
concretas, y el resultado fue un documento que servira de base para el
desenvolvimiento de sus relaciones comerciales con Canada.

El interés de México por un comercio mas libre con Estados
Unidos, refleja la dependencia del mercado estadunidense y la
necesidad de promover el crecimiento y las exportaciones, para que de
esta manera genere ingresos que le permitan tanto el pago de la deuda
externa como el crecimiento econdmico.
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B. LAS NEGOCIACIONES

Las principales preocupaciones mexicanas en cuanto a la politica
de Estados Unidos son las relativas a las restricciones cuantitativas
para importaciones, tales como acero y textiles, las barreras
arancelarias o comerciales para las autopartes y los quimicos y los
requisitos fitosanitarios para las exportaciones agricolas, asl como el
acceso al SGP, que es manejado directamente por el Presidente.

Las principales preocupaciones del lado estadunidense sobre la
politica mexicana ss refieren a las bajas tarifas, a la falta o
inadecuada proteccién de los derechos de propiedad intelectual, los
subsidios para las exportaciones mexicanas y las regulaciones
gubernamentales relativas a la inversién extranjera, y en especial las
exigencias de requisitos de comportamiento.

El debate en torno de un posible TLC entre los tres paises estallé
a raiz de un articulo que aparecié en el periédico The Wall Street
Journal en su edicién del 30 de marzo de 1990, en el cual se hacla del
conocimiento publico que altos funcionarios de los gobiernos de México
y Estados Unidos habian sostenido platicas privadas respecto a un
posible TLC entre ambos paises. Este comunicado fue desmentido por el
Secretario de Comercio de Estados Unides, Robort Mosbacier, en su
discurso pronunciado ante los gobernadores fronterizos de ambas
paises el 30 de marzo, y por la Representante Comercial de dicho pais,
Carla Hills.

A pesar de todas las predicciones, de los argumontos
nacionalistas, de la experiencia histérica y de las claras diferencias
existentes entre México y Estados Unidos, el 11 de junio de 19390 los
Presidentes Carlos Salinas de Gortari y George Bush se pronunciaron
enfaticamente en favor de negociar un amplioc Acuerdo de Libre
Comercio entre México y Estados Unidos. Ambos Presidentes
solicitaron a sus representantes comerciales llevar a cabo consultas y
trabajos preparatorios para iniciar negociaciones sobre dicho acuerdo,
e informarles de los avances tan pronto como fuera posible.
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Estados Unidos no podfa considerar que se "habfan iniciado las
negociaciones” hasta en tanto recibiera la peticién forma! por escrito
de México llamando a las negociaciones, y hasta que no obtuviera el
consentimiento del Congreso para utilizar el procedimiento del fast
track. Esta situacidon posibilitaba a México y a Estados Unidos para
explorar entre sl y con sus respectivos intereses nacionales. Esta
posicién se reflej6 en el comunicado emitido por ambos Presidentes,
quienes expresaron que habian instruido a sus representantes
comerciales para efectuar consultas y preparar el camino para "iniciar®
negociaciones, e informarles antes de su siguiente reunién por
celebrarse en Monterrey, Nuevo Ledn, en diciembre de 1990.

El 8 de agosto de 1990, el Secretario de Comercioc y Fomento
Industrial de México, Jaime Serra Puche, y la Representante Comercial
de Estados Unidos, Carla Hills, emitieron un comunicado conjunto
denominado "Comunicado sobre sl Comercio Bilateral México-Estados
Unidos", en el cual recomiendan a los Presidentes que inicien, de
conformidad con las leyes de cada pais, las negociaciones formales de
un amplio acuerdo de libre comercio.

En dicho comunicado ambos funcionaros coincidieron en que un
TLC entre ambas naciones "debera Hevar la eliminacion gradual de ias
barreras al comercio de bienes y servicios y a la inversidn, asf como a
la proteccion de los derechos de propiedad intelectual y el
establecimiento de un procedimiento justo y expedito para la solucidn
de controversias. Esto permitiria a cada pals desarrollar plenamente
sus polencialidades. De esta manera, se fortalscerd una amistad
creciente, basada en la cooperacién y el respeto mutuo y sustentada en
un compromiso por la apertura de los mercados."{18)

Como se puede observar, tres puntos fueron los principales al
acordarse el inicio de platicas para el TLC entre México y Estados

18. Serra Puche, Jaime y Hills, Carla, "COMUNICADO SOBRE EL COMERCIO BILATERAL
MEXICO-ESTADOS UNIDOS", en Comercio Exletior, vol. 40, nim. 8, México, agosto de
1990, p. 730.
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Unidos, eliminacién de barreras, solucién de controversias y propiedad
intelectual, con lo que se observa claramente la preocupaciéon de
Estados Unidos en cuanto al marco normativo de México en materia de
propiedad intelectual. Con el establecimiento de este punto, Estados
Unidos aseguraba el cumplimiento de la promesa hecha por el
Secretario de Comercio de México en enero de 1990, en el sentido de
modificar su legislacion sobre propiedad industrial a fines de ese
mismo afio.

Existen varias razones por las cuales se llegé a establecer la
posibilidad de un TLC, la razon interna mas imporianie obedece a que
México abrié su economia a las importaciones durante el decenio de los
ochentas, particularmente desde 1985. La segunda de estas razones es
que el sector manufacturero se ha convertido en uno de los principales
instrumentos de crecimiento. Otro de los motivos que tuvo México fue,
al igual que Canada lo tuvo al negociar con Estados Unidos, asegurar el
acceso a un mercado que se sentia incesantemente proteccionista.(19)

El 24 se septiembre de 1990, el doctor Jaime Serra Puche
anuncié que los tres gobiernos de México, Estados Unidos y Canada,
harfan consultas y evaluarian la posibilidad de una zona de libre
comercio en América del Norte. Al dia siguiente, se abrié el perfodo
isgislativo dol Congrosc cotadunidonce, donde el Presidente George
Bush formulé la peticion de autorizacién al Comité de Fianzas del
Senado y al Comité de Medios y Procedimientos de la Camara de
Representantes, para que se le autorizara a negociar por la "via rapida”
o fast track. Ese mismo dia el Presidente Bush anuncié al Congreso el
inicio de consultas para el Tratado Trilateral México-Estados Unidos-
Canada.

El 5 de febrero de 1991, los Jefes de Gobierno de los tres paises
anunciaron la inclusién de Canadé en las negociaciones de una zona de
libre comercio norteamericana. El 27 de febrero de 1991, el Congreso

19. Weintraub, Sidney, "THE NORTH AMERICAN FREE TRADE DEBATE", The Washinglon
Quarterly, Estados Unidos de América, otofio de 1990, pp. 119-129,
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de Estados Unidos no se opuso a la propuesta del Presidente George
Bush para iniciar negociaciones de un TLC con México segin el
procedimiento simplificado de negociacién fast track. Esta fue una
primera autorizacién dada al Presidente Bush, pero toda vez que
posteriormente se incorpor6 Canada a las negociaciones del TLC, hubo
necesidad de volver a someter a la consideracién del Congreso
estadunidense la autorizacién mediante e! fast track, con la premisa
que ahora se trataba de un acuerdo trilateral.

Finalmente, el 12 de junio de 1991 comenzaron las piaticas
formales para llegar a un Acuerdo de Libre Comercio entre México,
Estados Unidos y Canada, en las cuales se incluyd, como uno de los seis
puntos por tratar en la agenda de las negociaciones, el tema de los
derechos de propiedad intelectual.

11. PROGRAMA NACIONAL DE MODERNIZACION INDUSTRIAL
Y DEL COMERCIO EXTERIOR 1990-1994

"El Programa Nacional de Modernizacién Industrial y del
Comercio Exterior 1990-1994", publicado el 18 de enero de 1990 por la
SECOF!, planted cinco ejes rectores de la actual Administracion,
consistenles en: 1) la internacionalizacién do nucstra ccencemiz; ) la
promocién de exportaciones; iii) el desarrollo tecnoldgico para elevar
la produccién y la calidad; iv) la desregulacién econémica; y v) el

fortalecimiento del mercado interno.

El doctor Jaime Serra Puche, Secretario de Comercio v Fomento
Industrial, al momento de presentar este Programa, seiald que era el
resultado de un amplio proceso de consulta iniciado en febrero de 1989
con la instalacién del Foro de Desarrollo Industrial y del Comercio
Exterior. Con el Programa se daban a conocer las lineas de accién que
en estas dos &reas regirian el quehacer gubernamental, y que
orientarfan a los sectores social y privado de la economia.(20)

20. Serra Puche, Jalme, discurso de presentaclén del Programa Nacional de Modermizacion
Industrial y del Comerclo Exterior 1990-1994, en El_Mercado da Valores de Naclonal
Financiera, S.N.C., nim. 3, México febrero 1, 1990, pp. 3-5
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El Programa resultaba congruente con el Plan Nacional de
Desarrollo, y respondia a los dos grandes objetivos econémicos
sefialados en e mismo: i) recuperar el crecimiento econdmico con
estabilidad de precios, y ii) elevar productivamente el nivel de vida de
los mexicanos. Se puede decir que fa filosofia basica del Programa es
atacar a fondo los problemas que obstaculizan la modernizacion del
pals

El Programa dedica explicitamente en el capitulo “"Desarrolio
Tecnolégico y Capacitacién de Recursos Humanos™, una serls ds pérrafos
donde se exponen las intenciones del Ejecutivo Federal para actualizar
el marco jurldico de la propiedad industrial en México, y cuyo pérrafo
143 senala:

*Se fomentard una cultura de propiedad
industrial en el comercio, la industria y el sector
de la invesligacion, y se promoverd la creacion
de centros de informacién tecnolégica con la
participacién de los sectores privado y social."

Los parrafos dedicados a la materia de propiedad industrial
fueron del 137 al 143, en los cuales se apunta que "se someterdn a la
consideracién del Poder Lagislative las iniciativas necesarias para
perfeccionar...el marco juridico de la propiedad industrial, a fin de que
la proteccion que se ofrece en el pais sea similar a la que se brinda en
los pafses industrializados..." Asimismo, se mencionaron las
principales modificaciones que sufriria la legislacion en vigor:
ampliacién de la vigencia de los derechos, patentamiento de
invenciones que no estaban incluidas en dicha concesion, reforzamiento
de la proteccién a los secretos industriales y comerciales, revisién de
la figura de licencias obligatorias, modernizaciéon de la infraestructura
del registro de patentes y marcas, y combatir con energia las
infracciones o delitos comiunmente designados como piraterfa.
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12. ANTECEDENTES DE LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCION
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Las espectativas de una nueva legislacién que regulara la
propiedad industrial en México, de conformidad con los estidndares de
los pafses con legislaciones mas avanzadas en la materia y con el
Convenio de Paris, desaparecieron a raiz de la declaracién hecha por el
Secretario de Comercio de México, Jaime Serra Puche, en Estados
Unidos en enero de 1990, en un seminario organizado por la revista
Business Week y fa SECOFI liamado “México, la Nueva Apertura”, en el
que también participé el Secretario de Comercio de Estados Unidos,
Raobert Mosbacher.

En su intervencidn, Serra Puche sefialé que el Presidente Salinas
presentarfa ante el Congreso, durante 1990, una iniciativa que
modificaria el marco jurfico que protege la propiedad industrial, a fin
de ofrecer una proteccién similar a la que existe en los palses
industrializados. Al comentar la ponencia, el Secretaric Mosbacher
expresé que la decisién del Gobierno del Presidente Salinas apuntaba en
la direccién corecta, y que estaba seguro de que muy pronto Estados
Unidos anunciaria la eliminacién de México de la lista de palses
incluidos en la Seccidn Especial 201 de la Ley Comsiclal estadunidense.
Esta decisién no fue aplazada, ya que al mismo tiempo la Representante
Comercial de ese pals, Carla Hills, anuncié el retiro de México de la
"lista", y afirmé que México estaba dando grandes pasos para liberalizar
su economia y para abrir sus mercados a los productos e inversiones
extranjeras; esto, aunado al hecho que México habfa tomade medidas
para mejorar la proteccién y la aplicacion de los derechos de
patentes.(21)

En palabras pronunciadas por el doctro Fernando Sanchez Ugarte,
Subsecretario de Industria e Inversion Extranjera de la SECOFI, en la
inauguracién de un Seminario organizado por la Asociacion Mexicana

21. Nava, José Manuel, "EU SACO A MEXICO DE LA LISTA DE PAISES SUJETOS A
REPRESALIAS COMERCIALES: HILLS", articulo publicado en el diario Exgelsior de la Ciudad
de Mexico. D.F., el 25 de enero de 1930
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para la Proteccion de la Propiedad Industrial (AMPPI) el 15 de febrero
de 1990, senald; "La nueva politica de proteccién a los derechos de
propiedad industrial también se deriva de los importantes cambios
ocurridos en la economia mexicana. En los afios siguientes a las
reformas de 1987 a la Ley de Invenciones y Marcas, la creciente
internacionalizacion de la economia mexicana ha planteado un nuevo
contexto para el comercio y la industria. Esto hace que las reformas
efectuadas tan solo hace tres afios, requieran de nuevas adecuaciones,
mas profundas, para promovar con afectividad a! desarrollo tecnolégico

de la industria del pais."(22)

En esa misma fecha, el Subsecretario Sanchez Ugarte anuncié
que, en el transcurso de 1990, el Ejecutivo se proponia enviar al
Congreso las iniciativas necesarias para que la proteccion a los
derechos de propiedad industrial en el pais fuera comparable a la que
existe en los paises industrializados, sefialando que esta era una
condicién necesaria para que México fuera efectivamente competitivo.
Asimismo, adelanté algunos de los principales cambios que se proponia
realizar la SECOFI, concretdndose a sefialar que se extenderian los
plazos de vigencia de las marcas (de 5 a 10 anos) y las patentes ( de 14
a 20 anos); se otorgarian patentes para productos quimicos y
farmacéuticos y para los procesos biotecnoldgicos antes de 1987, se
reforzarfa la proteccién de los secretos industriales y se modernizaria
institucionalmente la oficina de propiedad industrial.

Por su parte, el doctor Roberto Villarreal Gonda, Director
General de Desarrollo Tecnolégico de la SECOFI, en su discurso
pronunciado en el mismo seminario expresé que en el ambito
internacional los paises socialistas comenzaban a dar mayor proteccién
a la propiedad industrial; prueba de ello era que China adopté por
primera vez en 1985 una moderna legislacion de patentes, y que en la
Unién Soviética, Yugoslavia, Corea, Canadd, Chile y otros muchos

22, Sanchez Ugarte, Fernando, Discurso inaugural del Seminarioc denominado "Propiedad
Industrial y Transferencia de Tecnologia en la Decada de los 90", Organizado por la
Asoclacién Mexicana para la Proteccion de la Propiedad Industrial (AMPPI), en la Ciudad de
Maéxico, D.F., febrero de 1990.
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paises, se estaba descubriendo la importancia de reforzar las ventajas
competitivas que desarrollan las empresas independientes, y que en ese
contexto la propiedad industrial representaba un papel muy importante.

En este contexto, es de destacarse que en la may.:ia de los
pafses Latinoamericanos existen proyectos e iniciativas para la
modernizacién o adecuacién a las politicas de caracter general de los
sistemas de proteccién de la propiedad industrial. Entre otros, se tiene
conocimiento de que en 1990 los respectivos Congresos de Argentina y
Chile estudiaban proyectos de leyes para modernizar la propiedad
industrial. Por su parte, Brasil, Panam4, Paraguay, Costa Rica, E!
Salvador, Guatemala, Nicaragua, los paises que suscribieron el Acuerdo
de Cartagena (Colombia, Ecuador y Per() y Venezuela, se encontraban en
preparacién o estudio de proyectos de modificaciones a sus respectivas
leyes en la materia.(23)

13. TIEMPOS

* El 26 de enero de 1990, el Secretario de Comercio de México,
Jaime Serra Puche, anuncié en Estados Unidos, que a fines de 1990 la
Administracién del Presidente Salinas de Gortari someteria a la
consideracién del Congreso una iniciativa de Ley que regulara la
prateccién a la propiedad industrial en México. Inmediatamente
después, fa Representante de Comercio de Estados Unidos, Carla Hills,
anuncié la exclusién de México de la "lista de observacién prioritaria”
de la Ley Comerclal, de pafses con leyes inadecuadas sobre la materia.

* En septiembre de 1990, la SECOFI reconocid que con la
modificacién de la Ley de Invenciones y Marcas eliminaria una de las

23. Organizacién Mundiai de la Propiedad Intetectual, "LEGISLACION Y ADMINISTRACION DE
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN AMERICA LATINA",documento OMPI/PI/80/5, noviembre de
1990, p. 22. Este informe conliene la versién preliminar de un estudio sobre la situacion
de la legislacién y administracién de la propiedad industrial en los paises de América Latina a
comienzos de los afos noventas.
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tres condiciones que planteé Estados Unidos a México para la firma del
TLC.(24)

* En noviembre de 1990, en una entrevista concedida por el
Coordinador de Asesores del Secretario de Comercio de México, Arturo
Fernandez, al periédico El Financiero, reveld que vendrian cambios en la
Ley de Patentes y Marcas a fin de desaparecer la exclusividad en la
importacién y que también habrfa transformaciones en materia de
regulaciones a la Salud y a la Ley Federal da! Consumidor.{25)

* El 6 de diciembre de 1990, e! Presidente de la Republica,
Carlos Salinas de Gortari, envié al Congreso de la Unién, concretamente
a la Camara de Senadores -como Camara de Origen-, la iniciativa de la
Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad Industrial de fecha 4 de
diciembre de 1990. De esta manera se daba cumplimiento al
compromiso contraido por el Secretario de Comercio de México en enero
de 1990, frente a su homdlogo estadunidense, en el sentido de que ia
Administraciéon del! Presidente Salinas enviaria al Congreso un proyecto
de Ley en la materia a finales de 1990.

Este proyecto fue realizado por funcionarios de la SECOFI, el cual
it manluvieron en estricta confidencialidad hasta que les fue posible,
situacién que cambio al ingresar la iniciativa al Congreso en diciembre
de 1990. Antes de que fuera enviado el proyecto de la nueva Ley a la
Cdmara de Senadores, circuld entre las personas dedicadas a la materia
una transcripcion del mismo, del cual se desconocia su origen y
veracidad. Funcionarios de ta SECOFI lo desconocieron.

Lo anterior respondié a la presién que tenian los funcionarios de
la SECOFI para preparar un proyecto de Ley sobre propiedad industrial

24.Véase: Gaona Vega, José Luis, "MODIFICA LA SECOFI LA LEY SOBRE PROPIEDAD
INTELECTUAL PARA EUMINAR UNA CONDICION DE EU ANTE UN ACUERDO COMERCIAL",
articulo publicado en el diario E| Economista de la Ciudad de México, D.F., el 21 de
septiembre de 1990.

25. Véase: MuNoz Rios, Paricia, "MODIFICARAN LA LEY DE PATENTES Y MARCAS: SECOFI",
articulo publicado en el diario El Fianciero de la Ciudad de México, D.F., 6l 22 de noviembre
de 1990.
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que se ajustara a los pardmetros internacionales y a los estandares
minimos que se le exigfan a México. Ademas, habrfa que recordar que
Estados Unidos tenfan varios afos realizando todos los esfuerzos
posibles para que México reconociera y otorgara una adecuada
proteccién a los derechos de propiedad intelectual e industrial. De
haber consultado el proyecto con los estudiosos de la materia y con los
directamente afectados por ia nueva Ley, se hubiera corrido el riesgo de
encontrar oposicidn con el consecuente estancamiento de los trabajos y
el incumplimiento de los compromisos internacionales.

* El 26 de diciembre de 1990, fueron publicadas en el DOF las
reformas y adiciones a la Ley Federal de Derechos, en la cual se
precisan, entre otros, los derechos que deberdn cubrir los usuarios del
sistema de propiedad industrial en México. Por una inadvertencia del
legislador, se aprobaron las reformas y ajustes de tarifas tomando en
cuenta las disposiciones del proyecto de fa Ley de Fomento y Proteccién
de la Propiedad Industrial, que aun mantenfa ese status -de proyecto.
La intencién de la SECOFI fue el ajustar los derechos a los niveles
internacionales, pero cometié el grave error de no preveer que su
proyecto de Ley no fuera aprobado durante el mes de diciembre de 1990,
como sucedi. Las tarifas se incrementaron en un-promedio de 445%, lo
cual resultd totalments desproporcionado, ya que se empezaron a cobrar
derechos por servicios que se prestan en las mas modernas oficinas de
propiedad industrial en el mundo, pero en contraprestacién los usuarios
recibfan un servicio de un pais con serias dificultades presupuestarias.
Asimismo, y en virtud de que la nueva Ley no contempla algunos
conceptos de la abrogada LIM, en la Ley Federa! de Darechos no ss
precisaron los derechos a cubrir por algunos rubros, lo que se tradujo
en que algunos trdmites se volvieron gratuitos, como por ejemplo las
comprobaciones de uso de marcas, previstas por la LIM y suprimidas por
la nueva Ley.

* En febrero de 1991, tres congresistas estadunidenses, Thomas
Downey, Frank Guarini y Robert Matsui, enviaron una carta a la
Representante Comercial de Estados Unidos, en la cual demandaban que
la Cémara de Diputados de México aprobara la nueva Ley de propiedad
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industrial lo "mas pronto posible", advirtiendo que lo contrario podria
tener efectos adversos sobre la solicitud de la Casa Blanca para
negociar con México el proyecto de TLC por la via rédpida (fast track)
legislativa.(24)

* Con la finalidad de motivar una imagen negociadora
diversiticada y especiaimente para neutralizar la posibilidad de que la
aceleracién del paso hacia la firma del TLC de México con Estados
Unidos y Canada pudiera repercutir en una tendencia integradora, México
firmd, el 8 de febrero de 1991, un Convenio de Cooperacién Comercial,
de Inversidnes y de Tecnologia con la CEE.

A través del Articulo 9 del convenio, las partes contratantes,
dentro del respeto a sus disposiciones legislativas, reglamentarias y
politicas respectivas, se comprometieron a garantizar una proteccion
adecuada y efectiva, asi como el fortalecimiento de los derechos de
propiedad intelectual, que incluyeran los derechos comerciales,
industriales, de autores y las denominaciones de origen.(25)

* En marzo de 1991, en una entrevista realizada por un reportero
del diario EI Economista a funcionarios de la SECOFI y representantes
del sector privado, se reveid que ei proyeclo de la nueva Loy sstaba
congelado en la Camara de Senadores y que no seria aprobada en abril
como se esperaba, sino que seria utilizada en junio por el gobierno
mexicano como una carta de negociacion en las platicas con Estados
Unidos y Canadd, en virtud del cambio de sefales de! Gobierno Mexicano
sn sl sentidc de esperarse para aprebar la Ley hasta que iniciaran las
platicas del Tradado de Libre Comercio en el mes de junio, Ademds
sefalaron que en esas fechas se estaba revisando la iniciativa de la Ley
por el Gobierno y el sector privado, toda vez que en la redaccién
elaborada por la Subsecretaria de Industria e Inversiones Extranjeras,

24, Véase: Estévez, Dolia, "INCERTIDUMBRE EN EU: EL FAST TRACK PODRIA NO SER
AUTORIZADO; LA PIRATERIA MARCARIA, EL OBSTACULO", articulo publicado en el diario E]
Fianclero de la Ciudad de México, D.F., el 19 de febrero de 1991.

25. Véase: "TEXTO DEL PACTO COMERCIAL MEXICO-CE", periddico Excalsior de la Ciudad de
Maxico, D.F., Seccién Financiera, 24 de mayo de 1991.
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particularmente por Roberto Villarreal Gonda (Director General de
Desarrollo Tecnoldgico), no se tomé en cuenta la opinién de los
industriales, quienes finalmente serfan los afectados directos.(26)

Con lo anterior se corrobora lo arriba expuesto en cuanto a la
elaboracién del proyecto de la Ley, y aunque en el articulo en comento
no se citan con precision las fuentes consultadas, el reportaje no se
aleja en lo absoluto de !a realidad, lo cual se confirmara con los hechos
que se exponen mas adelante.

* En abril de 1991, la Pharmaceutical Manufacturers Association
(PMA) recomendé a la sefiora Carla Hills "considerar seriamente” no
comenzar las negociaciones con México para el TLC hasta que no se
aprobara una nueva ley sobre propiedad industrial.(27)

* En los primeros dias del mes de abril de 1991, el lider de la
Camara de Senadores de México, Emilio M. Gonzélez, indicé que ain no
habia un temario definitivo pero adelanté que seguramente en el
Segundo Periodo de Sesiones del tercer afio de la LIV Legislatura, que
iniciarfa el 15 de abril para concluir el 15 julic de 1991, se analizaria
la iniciativa enviada por el Ejecutivo de la Ley de Fomento y Proteccién
a la Propiedad indusiriai. Esla declaracién obsdacis a que on la reunidn
sostenida el to. de abril en Los Pinos, con el Presidente Salinas y el
lider de la C&mara de Diputados, Guillermo Jiménez Morales, se tuvo
"una charla para tratar de coordinar la posibilidad de conformar un
paquete legislativo que responda al interés nacional
fundamentalmente”.{28)

26. Véase: Gaona, José Luis, "NEGOCIARA MEXICO EL PROYECTO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
EN LAS PLATICAS DE JUNIO CON ESTADOS UNIDOS Y CANADA", articulo publicado en el diario
El Economista de !a Ciudad de México, D.F., el 7 de marzo de 1991.

27. Véase: Cérdenas, Lourdes, "PIDEN NO INICIAR LAS NEGOCIACIONES DEL TLC CON MEXICO
HASTA QUE APRUEBE UNA LEY SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL", aticulo publicado en el
diario El Economisia de la Ciudad de México, D.F., &l 3 de abril de 1991,

28. Véase: Parra Loépez, Francisco, "A DEBATE PARLAMENTARIO, LA NUEVA LEY SOBRE
PROPIEDAD INDUSTRIAL", articulo publicado en el diario El Fiangiero de la Ciudad de
México, D.F., el 4 de abril de 1991.
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* El 21 de abril de 1991, en la columna "Frentes Politicos" del
periddico Excelsior, aparecié una nota en la que se sefialaba que "En
materia de propiedad industrial, México no daré un paso hasta no ver
como avanza el Congreso de Estados Unidos ... a juzgar por la decisién
tomada por el Senado mexicano de no congelar, pero s/ mantener sin que
sea dictaminada, una iniciativa al respecto enviada el afio pasado. Tal
iniciativa, segin se sabe, quedé en comisiones y no pasara al pleno del
Senado, camara de origen en este caso, en el nuevo periodo de sesiones
iniciado el pasado dia 15."(29)

* El 2 de mayo de 1991 se volvid a entregar a todos los
Senadores mexicanos copia de la iniciativa de la nueva Ley enviada por
el Ejecutivo en materia de propiedad industrial.

* El 14 de mayo de 1991, los comités de Finanzas del Senado y
de Medios y Procedimientos de la Camara de Representantes de Estados
Unidos, votaron 15 contra 3 y 27 contra 9, respectivaments, en favor de
otorgar al Presidente Bush amplia autoridad para la negociacion del TLC
y otros pactos comerciales internacionales.(30) Con esta votacién
favorable, ambos comités recomendaban la aprobacién de la "via rapida"
legislativa al pleno de sus respectivas camaras, cuya votacién final se
realizaria en el transcurso de la semana siguiente.

* El mismo dia que los respectivos comités de las camaras de
Senadores y Representantes de Estados Unidos votaron inicialmente a
favor de autorizar fa "via rapida" legislativa, el Senado mexicano di6 la
primera lectura al dictamen aprobado el dia anterior (13 de mayo) por
las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y Segunda
Seccién de la de Estudios Legislativos, del Proyecto de la Ley de

29. Aranda, Humberto, Columna Frentes Politicos, periédico Excelsior de la Ciudad de
México, D.F., 21 de abril de 1991

30. Véase: Nava, José Manuel, "APROBACION INICIAL DE tA VIA RAPIDA PARA EL TLC EN DOS
COMITES DEL CONGRESQ DE LOS EU", articulo publicado en el diario Excelsior de la Ciudad de
México, D.F., el 15 de mayo de 1991,
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Fomento y Proteccién de la Propiedad Industrial, en el cual se habfan
hecho 19 modificaciones al proyecto original.(31)

* El 16 de mayo de 1991, en el periodico The Journal of
Commerce de Estados Unidos, aparecié una nota que indicaba la
expectacién de la aprobacién por el Senado mexicano de la nueva Ley de
propiedad industrial, y se decfa que Carla Hills habfa declarado que
queria una reforma a la ley de patentes antes de iniciar las pléticas
sobre el TLC a celebrarse en junio, pero que no estaba segura si las
platicas se enfriarian si para entonces las reformas a la Ley ds
derechos de autor no eran aprobadas.(32)

* El jueves 16 de mayo de 1991, después de una hora y media de
debate, la Camara de Senadores aprobd la nueva Ley sin haber entrado
mayormente a la consideracién del proyecto.(33)

* El 23 de mayo de 1991, la Camara de Representantes de
Estados Unidos aprobé abrumadoramente la negociacién de un TLC con
México, y extendié por dos afos més la autoridad negociadora del
Presidente George Bush por la "via rgpida”, con una votacién de 329
sufragios a favor y 85 en contra.

* El viernes 24 de mayo de 1991, la Camara de Senadores de
Estados Unidos dieron su aprobacién al Presidente Bush para negociar
un TLC con México y Canada, con una votacion de 59 votos a favor por 36
en contra.(34)

31, Véase: Ramos, Aurelio, "VEINTE MODIFICACIONES AL PROYECTO DE LEY SOBRE
PROPIEDAD INDUSTRIAL", articulo publicado en el diario Excelsior de la Ciudad de México,
D.F,, el 15 de mayo de 1991.

32, Véase: Maggs, John, "MEXICAN SENATE EXPECTED TO PASS PATENT REFORM TODAY",
articulo publicado en el diario The Journal of Commerce de los Estados Unidos de América, el
16 de mayo de 1991.

33. Véase: Zamarripa, Roberto, "APROBO EL SENADO LA LEY SOBRE PROPIEDAD
INDUSTRIAL", articulo publicado en el diario La Jornada de la Ciudad de México, D.F., el 17
de mayo de 1991,

34. Véase: Nava, José Manuel, "EL SENADO AUTORIZO A BUSH NEGOCIAR EL TLC
TRILATERAL", articulo publicado en el diario Excelsior de la Ciudad de México, D.F., el 25 de
mayo de 1991.
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Con esta decisién se daba por conclufda la larga espera y las
espectativas que giraban en torno a si el Congreso estadunidense
renovarian la autorizacion a su Presidente para negociar acuerdos
comerciales, incluyendo la Ronda de Uruguay del GATT, el TLC y la
Iniciativa de las Américas.

* El 12 de junio de 1991, en Canada se iniciaron formalmente las
platicas para un Acuerdo Trilateral de Libre Comercio entre ese péis,
México y Estados Unidos, en cuya agenda se incluyd la proteccién a los
derechos de propiedad intelectual como uno de los seis puntos a
negociar.

* El martes 18 de junio de 1991, en la sesion del Pleno de la
Camara de Diputados, se dispensd la primera lectura del dictamen de la
Comisién de Patrimonio y Fomento Industrial para emitir la nueva Ley,
en el cual se incluysron 14 modificaciones al proyecto recibido de la
Camara de Senadores.(35)

* El miercoles 19 de junio de 1991, el Pleno de la Camara de
Diputados dispensé la segunda lectura del dictamen de la Comisién de
Patrimonio y Fomento Industrial, y después de dos horas de discursos
en tribuna de 8 diputados (7 a favor y uno del Partido de la Revolucién
Domocrédtica en contra), aprohd abruptamente (318 votos a favor, 12 en
contra y 1 abstencién) el proyecto de la nueva Ley con las 14
modificaciones hechas por la Comision citada, remitiendolo al Senado
para su aprobacion final.

* Finalmente, después de la aprobacién del Senado de la
Republica, la nueva Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad
Industrial fue publicada en el DOF del 27 de junio de 1991, disponiéndo
su Artfculo primero transitorio que entraria en vigor al dia siguiente de
su publicacién.

35, Véase: Vizcaino, Roberto, "DIVERSIFICAR ECONOMIA Y POLITICA DICEN LEGISLADORES",
articulo publicado en el diario Excelsior de la Cludad de México, D.F., el 19 de junio de
1991.



CAPITULO OCTAVO

LEY DE FOMENTO Y PROTECCION
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

En el Diario Oficial de la Federacion del 27 de junio de 13981, se
publicé el texto de la nueva Ley de Fomento y Proteccion de la
Propiedad Industrial (LFPPI), la cual entré en vigor el 28 de junio, de
conformidad a lo establecido en su Articulo Primero Transitorio.

La LFPPI abrogd la Ley de Invenciones y Marcas, publicada en el
DOF el 10 de febrero de 1976, asi como sus reformas y adiciones, y la
Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnologia y el
Uso y Explotacion de Patentes y Marcas y su Reglamento, publicados en
el DOF los dias 11 de enero de 1982 y 9 de enero de 1990,
respectivamente. Por lo que respecta al Reglamento de la Ley de
fnvenciones y Marcas, éste quedara vigeﬁte hasta que no se expida un
nuevo reglamento, y serd aplicable en todo aquello que no se
contraponga con la nueva Ley (aticulos segundo y cuarto transitorios).

i. GENERALIDADES

Con la finalidad de sentar bases firmes para fincar el desarrollo
econédmico de México, y estar acorde con los cambios juridicos,
econémicos e institucionales que estdn ocurriendo en el ambito
internacional, la presente administracién instrumenté en el Pregrama
Nacional de Modernizacién Industrial y del Comercio 1990-1994, la
modernizacién de las actividades industriales y comerciales y su
insercién eficiente en la economia mundial. Uno de los puntos
destacados de dicho programa es la actualizaciéon del marco juridico en
materia de propiedad industrial, ya que es una condici6én decisiva para
mejorar la productividad, la calidad y la tecnologia, ademas de ser,
como se apunto en los capitulos anteriores, uno de los puntos cruciales
para la celebracién del Tratado de Libre Comercio con los EUA y Canada.



177

En este sentido, el Ejecutivo Federal envié al Congresoc de la
Unién una iniciativa de Ley con la cual pretendia ofrecer en México un
marco .de promocién y seguridad juridica para la Propiedad Industrial,
que sea igual o superior a la existente en los demds paises contra los
que compite en el plano mundial. Con la nueva LFPP| México respondid
al movimiento internacional de armonizacién de legislaciones en
materia de propiedad industrial, cuyo objetivo es hacer mas efectiva la
proteccién internacional, y las negociaciones que actualmente se estén
llevando a cabo en el seno del GATT y en la OMPI, organismos que
persiguen ia eliminacion de obsticulos para la expansién del comercio
internacional originados por defectos en la proteccién de estos
derechos.

La LFPPI tiene como objetivo primordial el establecer un marco
de promocién y seguridad juridica basada, entre otros, en los siguientes
puntos: internacionalizacién de la economfa mexicana; promocion de las
exportaciones; fortalecimiento del mercado interno; desarrollo
tecnolégico como fundamento de competitividad; y desregulacién de
actividades econémicas, tanto para los sectores social como privado.

La LFPPI consta de 24 capitulos, integrados en 7 titulos que
comprenden 227 articules y 14 arifculos lransitorios, los cuales se
analizan de la siguiente forma:

2. DISPOSICIONES GENERALES

Las disposiciones de la LFPP! se consideran de orden plblico y de
observancia general en toda la Republica, y tienen por objeto, entre
otros, los siguientes: (Arts. 1 y 2)

- Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicacién
industrial y las mejoras técnicas, y la difusién de
conocimientos tecnolégicos dentro de los sectores
productivos.
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- Favorecer la creatividad para el disefio y la presentacién
de productos nuevos y Utiles.

- Proteger la Propiedad Industrial mediante la regulacién de
patentes de invencién, registros de modelos de utilidad
(institucién de nueva creacion en México), disefios industria-
les, marcas, avisos comerciales, nombres comerciales, de-
nominaciones de origen y secretos industriales.

- Prevenir actos de competencia desleal.

Se prevé la creacién del Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial, como organismo descentralizado que estard encargado de
brindar ayuda técnica y profesional a la autoridad administrativa, y
proporcionar servicios de orientacion y asesorfa a los particulares para
el mejor aprovechamiento dei sistema de propiedad industrial.

Dicho Instituto se creard a través de un posterior decreto que
expedird para tal efecto el Ejecutivo Federal, previendo la Ley que este
organismo tendrd personalidad juridica y patrimonio propio, lo que
garantizara su independencia y autonomia en cuanto a sus decisiones
(Art. 7).

La Gaceta de Invenciones y Marcas, publicacion que inciuye todo
tipo de informacidn sobre la materia, se editara por lo menos en forma
trimestral, lo que en teoria acabard con el rezago existente
actualmente que es de mas de un afo y medio, teniendo en cuenta que
muchas de las acciones para la defensa o nulidad de las instituciones de
propiedad industrial, se toman a partir de la fecha en la cual se pone en
circulacién dicha Gaceta (Art. 8).

3. DE LAS INVENCIONES, MODELOS DE UTILIDAD Y DISENOS
INDUSTRIALES

En este capitulo se define y precisa lo que se entendera por
novedad, el estado de la técnica, la actividad inventiva, la aplicacién
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industrial y otros elementos no precisados en la LIM (Art. 12). Se
suprime el llamado "certificado de invencién®, que por haber sido
copiado de legislaciones socialistas, nunca tuvieron un uso efectivo, ya
que el inventor preferfa no registrar su invencién, o bien, cuando la Ley
lo permitia, solicitar la concesién como patente, a obligarse a otorgar
licencias obligatorias.

A. PATENTES

Con las modificaciones a la Ley que se abroga, publicadas en el
DOF el 16 de enero de 1987, se sefalé que podrian ser patentables a
partir de 1997 algunas invenciones que hasta esa fecha no lo eran, y que
con la nueva LFPP! lo son desde ahora, tales como productos
farmacéuticos, medicamentos en general, bebidas y alimentos para
consumo animal, fertilizantes, plaguicidas, herbicidas, fungicidas o
aquellos con actividad bioldgica, y los procesos biotecnolégicos para su
obtencién, asi como los productos quimicos. Se prevee la patenta-
bilidad de invenciones que antes ni siquiera eran sujetas a un
certificado de invencién, tales como las variedades vegetales,
invenciones relacionadas con microorganismos incluidas ias bacterias,
algas, hongos, etc., las aleaciones, los alimentos y bebidas para
consumo humano y los procesos para obtenerios y modificarios (Art. 20)

En esta Ley como en la anterior, se excluyen como materia de
patentabilidad los procesos esencialmente bioldgicos para la obtencién
de plantas, animales y sus variedades, incluyendo los procesos
gensticos; las especiss vegstalss y las especies y razas animales; el
material bilégico tal como se encuentra en la naturaleza; el material
genético; y las invenciones referentes a materia viva que compone el
cuerpo humano (Art. 20).

Se establece que la divulgacion de una invencién no afectara para
que se siga considerando nueva, cuando dentro de los doce meses
previos a la fecha de presentaciéon de la solicitud de patente, o de la
prioridad reconocida, se de a conocer por cualquier medio de
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comunicacién, o se haya exhibido en una exposicién nacional o
internacional (Art. 18).

Una de las principales innovaciones en el rubro de las patentes,
es el hecho de que a partir de ahora no constituird delito o infraccién,
el comercializar, adquirir 0 usar un producto patentado u obtenido por
el proceso patentado, si dicho producto fue introducido licitamente en
el comercio, lo que incluye la importacion de producto legitimo a
México (Art. 22 fracc. 1.

La duracién de la patente sera desde anora ds 20 adfecs
improrrogables contados a partir de la fecha de presentacién de la
solicitud, pudiendo ampliarse esta vigencia exclusivamente para
productos farmoquimicos o farmacéuticos o de procesos de obtencidn
de estos productos por 3 afics mas, siempre que su titular conceda
licencia para su explotacion a alguna persona moral con capital
mayoritariamente mexicano, y se cumplan los requisitos que la propia
LFPP! establece, principalmente en el sentido de que la duracidn de la
licencia sea por todo el tiempo de vigencia de la patente, sea
irrevocable y no exclusiva. Lo anterior significa que los efectos de la
patente se retrotraeran, una vez concedida, a la fecha de solicitud de la
misma, diferencidndose de la LIM en que la vigencia se contaba a partir
de su otorgamiento (Art. 23}.

Se prevee, exclusivamente para las patentes, que las solicitudes
en {rdmite se publiquen en la Gaceta de Invenciones y Marcas después
del vencimiento del plazo de 18 meses de la fecha de presentacion de la
patente o de la prioridad reconocida, ¢ antes si el titular lo solicita. La
publicacién tendra como finalidad dar a conogcer las invenciones que se
vayan presentando a registro, con objeto de fomentar que los inventores
implementen mejoras a las mismas, o lleguen por ese camino a nuevos
inventos.  Es decir, la publicacion estd dirigida a la comunidad
cientifica y tecnolégica, y no, como sucede en otros paises, para
oponerse a su concesién, ya que la LFPPI no contempla ningln
procedimiento para ello. En caso de algun conflicto habra que esperar
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la concesi6n de la patente para posteriormente tramitar su nulidad
(Art. 52).

Asimismo, se establece que el titular de una patente otorgada
podra demandar dafios y perjuicios a terceros que antes de la concesion
hubieren explotado sin su consentimiento la invencién, siempre que se
haya realizado tal explotaciéon después de la publicacién de la solicitud
en la Gaceta (Art. 24).

B. MODELOS DE UTILIDAD

Los modelos de utilidad, figura de nueva creacion, se registrardn
cuando sean nuevos y susceptibles de aplicacién industrial. Se definen
como todos aquelios objetos, utensilios, aparatos o herramientas que,
como resultado de una modificacién en su disposicién, configuracién,
estructura o forma, presenten una funcién diferente respecto de las
partes que lo integren, o ventajas en cuanto a su utilidad. Estos
registros no se otorgaran en relacion a su configuracion fisica, sino a
su funcién mecanica, manual o eléctrica (Art. 31).

Este tipo de registros tendran una vigencia de 10 afos
improrrogables contados a partir de la fecha de solicitud, y para su

(Arts, 36 y 37).

Para conceder su registro se considerard exclusivamente en
cuanto a su novedad, los conocimientos que se hayan hecho piblicos en
el pals, es decir, el registro no estara supeditado al conocimiento de
este tipo de registros en alglin pais extranjero (Art. 12 fracc. ).

C. DISENOS INDUSTRIALES

Esta figura se refiere a las que anteriormente se conocian como
dibujos y modelos industriales, y comprenden, respectivamente: i) toda
combinacién de figuras, lineas o colores que se incorporen a un
producto industrial con fines de ornamentacién y que le den un aspecto
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peculiar y propio; y ii) toda forma tridimenssional que sirva de tipo o
patron para la fabricacién de un producto industrial, que le dé
apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos. Los
primeros se registrarAn como disefios industriales de dibujo industrial
y los segundos de modelo industrial. Estos registros tendran una
vigencia de 15 afios improrrogables a partir de la fecha de su
presentacion, y se estard, igualmente, a lo dispuesto en cuanto a su
ragistro en lo relativo a patentes (Arts. 32, 36 y 37).

D. LICENCIAS OBLIGATORIAS

Se preserva la figura de licencia obligatoria, la cual se otorgard
a cualquier tercero que la solicite, cuando el titular de la patente no la
haya explotado en Territorio Nacional, después de los 3 afios contados a
partir de la fecha de su otorgamiento o de los 4 afios de la presentacion
de la solicitud, lo que ocurra mas tarde, salvo que existan causas
técnicas y/o justificadas. En caso de que el producto patentado o el
obtenido con el procedimiento patentado sea importado a México para su
comercializacién por su titular o el licenciatario, este.hecho bastard
para que no sea dicha patente sujeto de licencia obligatoria (Art. 70).

Antes de que la SECOFI otorgue una licencia obligatoria se dara
cpertunidad al titular de la patente para que dentro de un plazo de un
afo, contado a partir de Ia notificacién personal que se le haga, proceda
a su explotacion (Art. 72).

Asimismo, subsisten las licencias de utilidad publica, las cuales
se decretardn por la SECOFI por causas de emergencia o seguridad
nacional, cuando de no hacerlo asi, se impida, entorpezca o encarezca la
produccién, prestacién o distribucion de satisfactores basicos para la
poblacién (Art. 77).

E. NULIDAD Y CADUCIDAD DE PATENTES

Se sefalan como causas de nulidad de patentes las siguientes:
(Art. 78)
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- Cuando se hayan otorgado en contravencién a las
disposiciones sobre requisitos y condiciones para el
otorgamiento de patentes o registros de modelos de utilidad
y diseifios industriales.

- Cuando el otorgamiento se realice registrando dos o mas
invenciones en una sola patente; en este caso la invencion
reivindicada en primer término tendra validez, y las
posteriores seran nulas; esta causal de nulidad podrd
aplicarse, igualmente, a los modelos de utilidad y disefios
industriales.

- Por abandono de la solicitud.

- Cuando hubiere vicios graves en el otrogamiento de la
misma. En este caso la LFPP| no sefiala qué considerara
como vicio grave.

Las acciones derivadas de las nulidades antes mencionadas,
podrén ejercitarse dentro de un plazo de 5 afos contados a partir de la
fecha en que surta efectos la publicacién de las patentes y los
registros en la Gaceta de Invenciones y Marcas.

En este punto cabe sepalar el error juridico que cometié el
legislador al determinar los plazos para solicitar la nulidad de las
patentes. En efecto, resulta absurdo que se limite a 5 afos el plazo
para demandar la nulidad de una patente otorgada con vicios, tal y como
lo sefala el Ultimo parrafo de! Articulo 78 con rslacién a la fraccién |,
en virtud de que se convalidan dichos vicios. Sin embargo, para el caso
de nulidad de marcas el legislador si hizo la distincién que se comenta,
en el dltimo parrafo del Articulo 151 al hacer alusién a la fraccion |,
equivalente a la que nos ocupa, en la cual determind que la nulidad se
podra intentar en cualquier tiempo.
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Una patente caducara a los dos afios, contados a partir de la
fecha de concesion de la primera licencia obligatoria, si la SECOFI asi
lo declarare, siempre y cuando el titular no compruebe su explotacién o
exista una causa justificada. Es decir, la caducidad no opera
automaticamente, sino que requerird declaratoria administrativa
expresa, quedando como facultad potestativa de la SECOFI el hacerlo
(Arts. 73 y 80).

4. SECRETOS INDUSTRIALES

La figura del secreto industrial, que en la anterior Ley
Unicamente se mencionaba y se reglamsnitaba on un selo artfeulo, ahora
se define y se reglamenta mas ampliamente. Se considera secreto
industrial a toda informacién de aplicacion industrial que guarde una
persona fisica o moral con cardcter confidencial, que le signifique
obtener o mantener una ventaja competitiva o econdémica frente a
terceros, en la realizacién de actividades econdmicas, y respecto de las
cuales hayan adoptado los medios o sistemas suficientes para
preservar su confidencialidad y el acceso restringido a las mismas. La
informacion de un secreto industrial necesariamente deberd estar
referida a la naturaleza, caracteristicas o finalidades de los productos,
a los empleados o procesos de produccion o a los medios o formas de
distribucion o comercializacion de productos o prestacién de servicios
(Art. 22,

No se considerard como secreto industrial: i) la informacién de
dominio publico (no se considerard que la informacién caiga en el
dominio publico cuando se proporcione para obtener licencias, permisos
o autorizaciones ante alguna autoridad; ii) la que resulte evidente para
un técnico en la materia; y iii} la que deba ser divulgada por disposicion
legal o por orden judicial (Art. 82).

El secreto industrial debera constar en medios de perduracién
permanente, vgr. documentos, medios electrénicos 0 magnéticos, discos
épticos, microfilmes, peliculas, etc. (Art. 83).
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La LFPPI sefiala que todo empleado o persona que por su relacion
laboral o de negocios obtenga acceso a un secreto industrial, del cual se
haya prevenido sobre su confidencialidad, deberd abstenerse de
revelarlos sin causa justificada (Art. 85).

La persona que contrate a un trabajador con objeto de conocer
los secretos industriales de otra persona, serd responsable del pago de
dafios y perjuicios que le ocasione al titular de los mismos; igualmente,
serd responsable de estos conceptos la persona fisica ¢ moral que por
cualquier medio ilicito obtenga informacién que contemple un secreto
industrial (Art. 86). En virtud de lo anterior, no sera necesaria la
utilizacién del secreto industrial para que la LFPP! lo considere como
una conducta ilicita, sino que ademas lo podra ser la obtencién y
revelacion del mismo sin autorizacion de su titular, vgr. copia de
discos, fotocopiado de manuales, etc.

§. MARCAS

Se define a la marca como todo signo visible que distinga
productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el
mercado (Art. 88).

Ademds de lo que sefialaba la Ley anterior como susceptible de
constituir una marca, 56 ahadisron oOlros concepics para Gusdar de
siguiente manera: i) las denominaciones y figuras visibles
suficientemente distintivas; ii) los nombres comerciales y
denominaciones o razones sociales; iii) las formas tridimensionales; y
iv) el nombre propio de una persona fisica, siempre que no exista un
homénime ya registrado como marca, ¥y que no sea parte de una
denominacién social, ya que en este caso el nombre de la persona
prevalecerd si fue registrado con anterioridad al de la denominacién
social (Art. 89).

adae A ’a

En cuanto a los supuestos que no son materia de registro como
marcas, se afadieron a los ya existentes en la Ley anterior los
siguientes: las denominaciones, figuras o formas tridimensionales
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animadas o cambientes; las formas tridimensionales que sean del
dominio publico o que carezcan de originalidad; las denominaciones,
figuras o formas tridimensionales que sean descriptivas de los
productos o servicios que traten de protegerse; la traduccién a otro
idioma, la variacion ortografica caprichosa o la construccidon artificial
de palabras no registrables; las que engafien al piblico o induzcan a
error sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o
servicios que pretendan amparar; y las que sean iguales o semejantes a
una marca notoriamente conocida en México a juicio de la Secretaria
(Art. 90).

Una de las innovaciones importantes en el campo de las marcas,
as 8l roforzamiento que se da 2 la prohibicién do usar sn la
denominacién o razén social de personas morales, marcas registradas,
cuando aquellas amparen giros iguales o similares, lo cual a partir de
ahora podrd ser sujeto de sanciones, independientemente de que se
pueda demandar judicialmente la supresién del uso de la marca en la
razén o denominacién social (Art. 91).

El registro de una marca no producird efecto alguno contra
terceros que de buena fe explotaban una marca con anterioridad a la
fecha de presentacién del registro de la marca, o del primer uso
declarado en ésta, otorgando la LFPPI la posibilidad de solicitar la
nulidad de la marca registrada. A diferencia de la Ley anterior, ahora
ya no se exige el uso previo de la marca por mas de un afo. sino que
ahora la Ley Gnicamente requiere e} uso anterior sin determinar si se
trata de un dia, un més o un ano, lo que abre la posibilidad de ser
inclusive un difa antes. Asimismo, una marca no producird efectos
contra las personas que comercialicen, distribuyan, adquieran o usen el
producto con la marca registrada, siempre y cuando hubiera sido
introducido licitamente en el comercio por el titular o por la persona a
quien le haya sido licenciada. Queda comprendido en este supuesto la
importacién de los productos en términos del Reglamento de la propia
LFPPI (Art. 92).
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En este punto es pertinente aclarar que para el casc de las
patentes, no se considerarad delito o infraccién la introduccién licita de
productos en el mercado por cualquier persona, mientras que para el
caso de las marcas se limita Gnicamente al titular o al licenciatario, lo
que se interpreta que no cualquier persona podra introducir en el
mercado productos amparados por marcas registradas, sino que sélo lo
podran hacer las personas autorizadas para tales efectos.

El registro de la marca tendrd una vigencia de 10 afos contados a
partir de la fecha de su presentacién y podrd renovarse por periodos de
la misma duracién, por lc Gue la nueva Ley aumenta la vigencia en §
anos de la marca, que anteriormente era de cinco (Art. 95). Asimismo,
desaparece la obligacién que imponia la LIM en el sentido de comprobar
el uso de la marca a los tres afios de la fecha de expedicién del titulo,
lo que simplifica los tramites para mantener vigente un registro

marcario.

La LFPPI adopta una nueva institucion de propiedad industrial
denominada "marcas colectivas”, que seran aquellas que soliciten las
asociaciones de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores
de servicios, legalmente constituidos, que debera registrarse junto con
la lista de asociados y las reglas para su uso. Estas marcas no podran
ser transmitidas a terceras personas, y su uso quedara reservado a los
miembros de la asociacién (Arts. 96-98).

6. AVISOS COMERCIALES

Se define esta figura, ya prevista en la LIM, como las frases u
oraciones que tengan por objeto anunciar al publico establecimientos o
negocios comerciales, industriales o de servicios, productos o
servicios, para distinguirlos facilmente de los de su especie (Art. 100).

Estos registros tendran una vigencia de 10 afios a partir de la
fecha de presentacion, y en contra de los senalado por la LIM, podran
renovarse por periodos iguales (Art. 103).
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7. NOMBRES COMERCIALES

lgualmente esta institucién se encontraba regulada por la LIM, y
se protege tanto en la LFPPI como en la anterior Ley, sin necesidad de
registro. Su proteccién se basa en la zona geografica de la clientela
efectiva de la empresa o establecimiento, pudiéndose extender a toda la
Republica si existe difusion masiva y si es conocida a nivel nacional
(Art. 105).

El nombre comercial, para efectos de prueba, se podrd publicar
en ia Gaceta, o cual Gtorga la presuncion de buena fe en su adopcién y
uso. Los efectos de la publicacidén duraran 10 afos y podra renovarse
por perfodos iguales (Arts. 106 y 110).

8. USO DE MARCAS

A diferencia de la LIM, ahora la marca se podra utilizar ademas
de tal y como fue registrada, con modificaciones que no alteren sus
caracteristicas esenciales (Art. 128).

La LFPPI establece que se tendra como fecha legal o de
presentacion de la solicitud de registro de una marca, aquella en la cual
s¢ exhiba toda la informacién necesaria para proceder con el registro,
con lo que ya no se podrd presentar una soficitud sin elementos para
obtener una mejor fecha legal (Art. 121).

Debera utilizarse la marca junto con las leyendas "marca
registrada”, su abreviatura "marc. reg.", las siglas "M.R." o la letra R
dentro de un circulo, con lo que la LFPPI reconoce esta ditima
posibilidad que la LIM no lo hacia, y que es de amplia utilizacion a nivel
mundial (Art. 131).

Desaparece el plazo que otorgaba el Articulo 99 de la LIM, por el
cual se concedia al titular de una marca extinta o caduca por falta de
renovacién o comprobacién de uso, un plazo exclusivo de un afio para
volver a registrar su marca, por lo que ahora cualguier persona podra
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solicitar e! registro de una marca extinta o caduca a partir de! dia
siguiente que ello suceda.

9. FRANQUICIAS

La nueva LFPPI prevé el contrato de franquicia, al cual define
como aquél en el que ademas de licenciarse el uso de una marca,
transmite conocimientos técnicos o proporciona asistencia técnica,
para que la persona a quien se le conceda pueda producir o vender bienes
o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos,
comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca,
tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o
servicios a los que ésta distinga (Art. 142).

Para la inscripcién de la franquicia, seran aplicables las
disposiciones que a este respecto seiiala la propia LFPPI, debiendo
proporcionar el otorgante previamente a la celebraciéon del convenio
respectivo, toda la informacién que sefalard el Reglamento de la
misma.

10. NULIDAD, CADUCIDAD Y CANCELACION DE MARCAS

El registro de una marca sera nulo cuando: se haya olorgado ern
contravencién a las disposiciones de Ley; cuando sea idéntica o
semejante en grado de confusion a otra, usada en el pais con
anterioridad a la fecha de presentacion de la solicitud de la marca
registrada; en el mismo supuesto anterior, pero cuando su uso haya sido
sn sl exiranjsro; cuando se haya obtenido con base en datos falsos o
inexactos; cuando se haya otorgado por error, inadvertencia o diferencia
de apreciacién, en contra de los derechos de otra marca registrada;
cuando el agente, representante, usuario o distribuidor del titular de un
marca registrada en el extranjero solicite y obtenga la marca en México
a su nombre. En general los plazos para intentar las nulidades se
amplfan a 5 afios, pero para el caso de las marcas usadas con
anterioridad en el extranjero el plazo se extendid, a diferencia de la
LIM, de 6 meses a un ano, y para las registradas por los agentes y las
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otorgadas en contravencién a la Ley, se podran anular en cualquier
tiempo. (Art. 151)

Una marca caducara en los casos que no se renueve y cuando se
haya dejado de usar por mas de 3 afios consecutivos, salvo que exista
causa justificada (Arts. 134 y 152).

Procedera la cancelacion de un registro de marca, si su titular
provocd o tolerd su transformacién en una denominacién genérica de uno
o varios productos o servicios para los cuales se registré (Art. 153).

11, DENOMINACIONES DE ORIGEN

Se entiende por dnominacién de origen, el nombre de una regién
geografica del pais que sirve para designar un producto originario de la
misma, y cuya calidad o caracteristica se deban exclusivamente al
medio geografico, comprendiendo en éste los factores naturales y los
humanos (Art. 156). Cabe hacer mencién que la Unica denominacién de
origen existente en México es la palabra "Tequila".

Existe un procedimiento para obtener el registro y la posterior
autorizacion para explotar una denominacién de origen, mas por lo
complejo y poco usual, Unicamente se menciona.

La denominacién de origen estarda determinada por la
subsistencia de las condiciones que la motivaron y sélo dejara de surtir
efectos por otra declaracion de la SECOFI. El Estado Mexicano serd el
titular de la denominacion de origen, y ésta sélo se podra utilizar
mediante autorizacién que expida la propia SECOF! (Arts. 165 y 167).

La nueva LFPPI permite que un usuario autorizado de una
denominacién de origen pueda transmitirla a terceros, o licenciarla a
quienes vendan o distribuyan sus productos, pero para ello el convenio
por el cual se efectuén estas operaciones, debera cumplir con ciertos
requisitos y ser sancionado previamente por la SECOF| (Arts. 174 y
175).



191

12. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

En cuanto a los procedimientos administrativos, éstos no varian
substancialmente de los previstos en la Ley anterior. Se conservan los
procedimientos de nulidad, caducidad y cancelacién en contra de
instituciones de propiedad industrial, substancidndose en la forma en
que se venfan haciendo, procediendo igualmente el amparo en contra de
las resoluciones que dicte la SECOF! (Arts. 187-199).

Se prevé el recurso de reconsideracién exclusivamente en contra
de la resolucién que niegue una patente. Igualmente, cabrd el amparo en
contra de tal resolucién (Arts. 200-202).

Se preserva la figura de la inspeccion para comprobar el
cumplimients de lo dispuesto por la LFPPI, que se podrd practicar en
dias y horas habiles y por personal autorizado por la SECOFI,
levantdndose para tal efecto un acta circunstanciada, y si se
presumiera razonablemente la posible comisién de una infraccién
administrativa o un delito, el inspector asegurara los productos con los
cuales presumiblemente se cometieron, levantando un inventario de los
bienes asegurados, depositdndose los mismos con el encargado o
propietario del establecimiento (Arts. 203, 205 y 211).

13, INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS

La LFPPI considera como infracciones administrativas las
mencionadas en el Articulo 213, destacando los actos contrarios a los
buenos usos y costumbres en la industrial, comercio y servicios que
impliquen compstencia desleal; hacsr aparecer como productos
patentados aquéllos que no lo estén, al igual que en el caso de las
marcas; usar una marca parecida en grado de confusién a otra
registrada; usar una marca registrada como parte de un nombre
comercial; usar marcas contrarias a las buenas costumbres, a la moral
o al orden publico; usar una marca registrada como parte de una
denominacién o razén social para amparar el mismo giro; actos que
causen o induzcan al pulblico a confusién, error 0 engafo, por hacer
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creer que existe relacion con algun tercero, que se fabrican productos o
se prestan servicios bajo licencia o autorizacién de un tercero;
publicidad denigratoria; y demds violaciones a la LFPPL

En cuanto a las sanciones administrativas por las infracciones
que se cometan, la LFPP! prevé las mismas que la LIM, con la salvedad
que ahora se adiciona la multa hasta por el importe de 500 dias de
salario minimo general para el Distrito Federal, por cada dia que
persista la infraccién. Se mantienen como sanciones la multa hasta por
el importe de 10,000 dias de salario minimo general vigente para el
D.F., claisura temporal hasta por 90 dias, claisura definitiva y arresto
administrativo hasta por 36 horas (Art. 214).

En caso de reincidencia, se duplicaran las multas impuestas sin
que su monto exceda de 30,000 dias de salario minimo. Ademas de las
anteriores sanciones, se podra solicitar la indemnizacién por dafios y
perjuicios a los infractores (Art. 218).

14. DELITOS

Se consideran como conductas delictivas las que causen dafos o
perjuicios al titular de un derecho y a la sociedad misma.

La LFPP! precisa los tipos dslictivos ya doterminades gor fa LIM,
y adiciona ofrns mas relativos a la violacion de los secretos
industriales, ya para individuos que de un modo no autorizado usan o
divuiguen informacién confidencial a la que han tenido acceso por razén
de su cargo o empleo, o para aquellas personas que conociendo la
manera indebida en que se divulga dicha informacién, proceden a
utilizarla en su propio provecho o en perjuicio del que la guarda en
secreto; y se tipifica el uso no autorizado de una denominacién de
origen, que la LIM consideraba como infraccién (Art. 223 fracciones XlI-
Xv).

Las penas por los delitos sefalados en el Articulo 223 de la
LFPPI, practicamente son las mismas que las previstas por la LiM, es
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decir, penas corporales de 2 a 6 afios de prisién y multas por el importe
de 100 a 10,000 dfas de salario minimo general para el Distrito
Federal. La Innovacién que introduce la LFPP! se refiere al caso de
reincidencias en infracciones administrativas, en relacién a las
marcas, una vez que haya quedado firme la primera resolucién, en donde
la pena serd de 6 meses a 4 afos de prision y multa por el importe de
50 a 5,000 dfas de salario minimo general vigente para el Distrito
Federal (Art. 224).

Cabe hacer notar que subsite la posibilidad, en cualquiera de los
casos, de que el infractor o responsable alcance la libertad bajo
caucién, puesto que el término medio aritmético de las penas no excede
de 4 afios.

La LFPPI refuerza la persecucion de los delitos al psrmitir que el
Ministerio Publico requiera de la autoridad administrativa sélo un
dictamen técnico sobre la comisién del delito, en vez de una
declaracién administrativa de ilicito, como lo exigfa la LIM. La
averiguacién previa se iniciara por el Ministerio Publico tan pronto
tenga conocimiento de los hechos que puedan tipificar algin delito a
que se refiere ¢l Articulo 225 de la LFPPI, pudiendo dictar medidas
cautelares, pero para el ejercicio de la accién benal se requerird del
dictamen técnico de la SECOF| (Art. 225).

independientemente del ejercicio de la accién penal, el
perjudicado podrd demandar la reparacién y el pago de los dafios y
perjuicios sufridos con motivo del delito.

15. MISCELANEOS

Como se apuntd, la LFPP! entré en vigor el dia 28 de junio de
1891, abrogando la Ley de Invenciones y Marcas y la Ley sobre el
Control y Registro de la Transferencia de Tecnologia y el Uso y
Explotacion de Patentes y Marcas y su Reglamento, por lo que a partir
de esta fecha no se requerira la inscripcion de los contratos previstos
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por el Articulo 20. de la Ley de Transferencia de Tecnologla, para que
los mismos sean deducibles y tengan efectos frente a tercerosw.

Como resultado de lo anterior, las partes contratantes que
intervengan en lo futuro en la celebracién de cualesquiera de los
acuerdos descritos en dicho Articulo, podrdn pactar, a su entero
arbitrio, los términos y condiciones que habrdn de regir su relacidn
contractual, y los convenios que al efecto celebren serdn totalmente
vélidos y exigibles.

De los articulos transitorios de la LFPPI destacan los siguientes:
el quinto, que sefala que el Ejecutivo Federal expedird el decreto de
creacién del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en el que se
conoceran sus atribuciones, facultades y funcionamiento.

Los Articulos Sexto al noveno disponen que las patentes y demds
registros que se otorgaron al amparo de la LIM, conservaran su vigencia
de conformidad a la Ley anterior.

Para el caso de las solicitudes de certificados de invencién en
tramite, el Articulo décimo establece que éstos se convertirdn en
solicitudes de patente, siempre y cuandc dentro da los 6 meses
sigulentes a fa expedicién de la LFPPI (hasta el 28 de diciembre de
1991), se solicite la continuacién del tramite, o en caso contrario las
mismas se consideraran abandonadas.

Las solicitudes si trdmite de certificados de invencién y de
patente relacionadas a procesos de i0s que se obtenga directamente un
producto que no fuere patentable conforme a la LIM, pero si conforme a
la LFPPI, podran convertirse en solicitudes de patente para dicho
producto, siempre que se cumplan ciertos requisitos sefalados por la
propia LFPPI (Art. Décimo Primero).

El Articulo Décimo Segundo, establece que las solicitudes de
patente presentadas antes de la fecha en que esta Ley entrara en vigor,
en cualquiera de los paises miembros del Tratado de Cooperacién en
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Materia de Patentes, en relacién a productos y procesos biotecnolégicos
de obtencién de productos farmoquimicos, medicamentos, bebidas y
alimentos para consumo animal, fertilizantes, plaguicidas, herbicidas,
fungicidas o aquellos con actividad bioldgica; procesos genéticos para
obtener especies vegetales, animales o sus variedades; y productos
quimicos, mantendran en México la fecha de prioridad de la primera
solicitud presentada en cualquiera de dichos palses, siempre y cuando
cumplan los extremos que marca la LFPPI, y su vigencia termine junto
con la de la prioridad reclamada y no exceda en ningin caso de 20 afos

contados a partir de su sclicitud sn México.

Las declaraciones administrativas que se encuentren en tramite
a la entrada en vigor de la LFPPI, continuardn substanciandose conforme
ala LiM.

Por Ultimo, para el caso de los usuarios autorizados de una
denominacién de origen que hayan otorgado licencia de uso a sus
distribuidores o personas que vendan sus productos, el Articulo Décimo
Cuarto transitorio establece que contaran con un plazo de 3 afios a
partir de! 28 de junic de 1991, para el registro del convenio por el cual
licenciaron su autorizacién. La SECOFI publicara, dentro de los
siguientes tres meses a la entrada an vigor de la LFPP! lag
disposiciones y normas para garantizar la calidad del producto y formas
de envase o embalaje del mismo, con lo que supuestamente se protegera
la calidad del producto y se prohibird la exportacion "a granel” de los
mismos, lo cual es la intencién de este ultimo Articulo transitorio de
la LFPPL



CONCLUSIONES

Con la politica proteccionista y nacionalista del Presidente Luis
Echeverrfa en el decenio de los afios setentas, se dictaron tres leyes
que restringian la participacion extranjera en México: la Ley de
Invenciones y Marcas {LIM), la Ley sobre el Control y Registro de la
Transferencia de Tecnologia y el Uso y Explotacion de Patentes y
Marcas, v la Ley para Promover la Invarsion Mexicana v Regular la
Inversién Extranjera. Quizd una de las leyes que mas irrité a los
inversionistas extranjeros fue la LIM toda vez que limitaba la
proteccién de las patentes y las marcas.

En los afios sesentas y setentas, numerosos paises en desarrolio
iniciaron un proceso de reconsideracion del sistema de propiedad
industrial e introdujeron importantes cambios en sus leyes sobre la
materia, corriente a la que México se adhiri6 en 1975, por ajustarse a
la reforma politica llevada a cabo en el sexenio del Presidente
Echeverria. En aquel entonces se recomendaba a los paises del Tercer
Mundo encaminarse al desarrollo de una tecnologfa nacional y a la
formulacién de politicas que posibifitaran un réapido y facil acceso a los
adelantos tecnoldgicos, prevaleciende siempre el interés piblico. De
esta manera, se trataba de impedir los abusos de los extranjeros que se
valian de sus patentes y marcas para crear monopolios comerciales.

Los principales cambios que introdujo la LIM, entre otros, fueron
la reduccién de los plazos de vigencia de los derechos; exclusion de
diversos productos y procesos de la concesién de patentes; se introdujo
el certificado de invencion como alternativa para las patentes y unica
opcién para ciertas dreas del conocimiento; la posibilidad de que la
autoridad decretara licencias obligatorias para la explotacién de
patentes; se restringié el concepto de “explotacién” para
circunscribirla exclusivamente al pais (eliminando el concepto de
importacién); se establecié la vinculacién de marcas (medida
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sumamente criticada, y que nunca entro en vigor); y se adopté una
clasificacién marcaria que inclufa los servicios.

Como resultado de las exclusiones de patentabilidad y la
inseguridad juridica aparejada, disminuyé mucho el interés por
patentar en México, tanto entre los nacionales como entre los
extranjeros. Una de las medidas reguladas por fa LIM, blanco de un
sinnimero de criticas, fue la posibilidad de que la Secretaria de
Comercio y Foments Industrial pudiera decretar el otorgamiento de
licencias obligatorias para la explotacion de patentes. Sin embargo, a
la fecha no se tiene conocimiento de que en México se haya otorgado una
licencia obligatoria, y se sabe que muchos inventores o empresas no
solicitaban las patentes, para no exponerse a dicha posibilidad.

México ha dado desde hace seis afios varios pasos importantes
para sanear su economia, modernizarla y recuperar nuevamente ei
crecimiento en las circunstancias del mundo contempordneo. La lucha
contra la inflacion ha sido una prioridad del Gobierno en la
administracién anterior y en la del Presidente Salinas. Un factor
importante han sido las negociaciones del Gobierno de México con los
acreedores de su deuda externa, lo que ha permitido abatir las
transferencias de recursos al exterior.

A la estabilizacion macroecondmica se ha sumado, ademas, una
serie de medidas tendientes a aumentar la eficiencia microecondmica.
Destaca el ingreso de México al GATT en 1986 y la apertura del mercado
mexicano al comercio exterior, la cual se inici6 desde 1985 con la
eliminacién de barreras no arancelarias que impedfan la entrada de las
importaciones, y que se ha venido perfeccionando desde entonces con la
reducciéon de los aranceles, que hoy tienen un maximo del 20% vy
promedian aproximadamente el 10%. Con esto, México pasé a ser en
medio decenio una de las economias mas abiertas del mundo.

La desregulacidon de la inversién extranjera también ha sido muy
importante. En la actualidad la mayoria de los proyectos de inversién
extranjera en el pais se autorizan autométicamente, sin supervision
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burocratica alguna, bastando para ello con que se cumpla un nimero
reducido de requisitos. En materia de desregulacién de la transferencia
de tecnologfa se dio, asimismo, un primer paso a principios de 1990,
permitiéndose el registro de contratos de traspaso tecnoldgico que las
partes negociaban libremente, sin interferencia gubernamental. Un
segundo paso se di6 con el Articulo Segundo transitorio de la Ley de
Fomento y Proteccién de la Propiedad Industrial (LFPPI), el cual abrogd,
a partir del 28 de junio de 1991, la Ley de Transferencia de Tecnologfa
y su Reglamento.

México emprendid acciones unilaterales buscando rsciprocidad en
la comunidad internacional, lo que se confirma con la declaracién hecha
por el Secretario de Comercio, Jaime Serra Puche, en enero de 1990, en
los Estados Unidos, en donde expresd la necesidad de realizar cambios
en las reglas del GATT para que se estimulara a palses que, como
México, adoptaban medidas liberalizadoras de sus economias en forma
unilateral.

La estabilidad macroeconémica del pafs brinda un'nuevo contexto
de certidumbre para la planeacién de los negocios y de las inversiones.
La reduccién del proteccionismo e intervencionismo estatal subraya
para las empresas la importancia de modernizar sus operaciones, para
ser plenamente competitivas. Las inversiones en mejoras que resulten
en mayor productividad, mejor calidad y ventaja tecnoldgica tienen en
estas circunstancias un papel central para las empresas del pais. Por
ello, México advirti6 que la adecuaciéon del marco legal para la
propiedad industrial era una necesidad, ya que las reformas de 1986 a
la LIM habian sido insuficientes.

Apenas hace unos cuantos afios, México y su Gobierno eran blanco
de criticas por parte de la prensa y de influyentes grupos politicos y
empresariales estadunidenses, vinculados al ala mas conservadora de la
sociedad de ese pals. La campaiia de desprestigio abarcé una amplia
gama de asuntos que incluian desde cuestionamientos e intromisiones
relacionados con el sistema politico mexicano, hasta acusaciones de
corrupcién, tolerancia frente al narcotrafico e incapacidad del régimen
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para conducir de manera adecuada la economfa del pais. Es interesante
el desenvolvimiento de las relaciones bilaterales México-Estados
Unidos durante los Gltimos diez afos, las cuales se fueron mejorando
hasta acordarse la celebracion de un Acuerdo de Libre Comercio,
situacién que estuvo intimamente ligada a la promulgacién de la nueva
Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad Inductrial.

Estados Unidos esta plenamente conciente de que es el mercado
mas grande de exportacion de las principales 30 naciones comerciantes
miembros de! GATT. Es el mercado principal de exportacion de la

Comunidad Econdmica Eurcpea {fomada on conjuntc), de Jagén, Canads v

de un gran numero de paises desarrollados, de reciente
industrializacién y paises en desarrollo. Los EUA quieren ver una
expansién en el comercio mundial y la apertura de mercados de otros
paises.

La razdn de las reformas a la Ley Comercial de Estados Unidos,
esgrimida por ese pais a través de la Ley Omnibus de 1988, es la de
abrir mercados y liberalizar el comercio, y no tanto la de proteger a sus
empresarios, trabajadores o cerrar su mercado, argumentaciéon con la
cual no se estd de acuerdo, toda vez que, con las modificaciones
instrumentadas, se disminuyd la discrecionalidad del Presidente y se
presioné al Representante Comercial de ese pais (USTR). acortando los
términos para hacer investigaciones e iniciar negociaciones con los
gobiernos extranjeros, previéndose que, en caso de no llegar a
resultados positivos, a juicio de Estados Unidos, se impondrian
sanciones.

Para hacer una interpretacion no basta con simplemente
argumentar y sostener un punto de vista unilateral, sino que es
necesario estudiar las razones y las posibles consecuencias de ciertas
disposiciones para llegar a una conclusién; por ello, se considera que
las reformas a la Ley Comercial de Estados Unidos son de tendencia
proteccionista, ya que la finalidad que persiguen los estadunidenses es
proteger a sus empresas e intereses a través de la negociacion de
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acuerdos comerciales que permitan el acceso de sus bienes y servicios
a mercados extranjeros.

La reforma del sistema de propiedad intelectual se plantea como
un proceso de negociacién multitateral, asociado a los temas del
comercio internacional. En rigor, se intenta que las naciones que no
cumplen con las pautas definidas por los palses industrializados,
resultado de una sintesis de las legislaciones de éstos, modifiquen y
eleven sus estdndares. En el trasfondo del proceso estd la eventual
aplicacién de rapresalias comerciales de los pafsas més podarosos a
las naciones que no se cifian a esas pautas, es decir, provocarfa medidas
unilaterales como las que se establecen en la Seccién 301 de la Ley de
Comercio de Estados Unidos y el retiro de los privilegios que otorga el
SGP.

Las reformas promovidas por los paises industrializados en el
sistema internacional de la propiedad intelectual se basan en una
concepcién del régimen juridico que corresponde al actual grado de
desarrollo de las economias mas grandes, y refuerzan la proteccién de
la inversién y de la comercializacién. Asociada a las necesidades de
una competencia global, esa concepcion se traduce, en el plano
internacional, en la demanda de tres tipos de modificaciones: i)
reformulacién de ciertos principios basicos del sistema (trato
nacional, divulgacién, explotacién de derechos); ii) ampliacién del
ambito de proteccién; iii) reforzamiento de las medidas para asegurar
la observancia de los derechos. En el plano instrumental, esa demanda
se expresa en dos aspectos centrales: la definicion de estandares
universales minimos, por ejemplo en cuanto a materias protegibles y
duracién de los derechos, y la posibilidad de recurrir, sobre la base de
un eventual convenio en el marco del GATT, a los mecanismos de
soluclén de conflictos entre Estados miembros del Acuerdo.

Por otro lado, se tiene que los paises en desarrollo, en general,
se oponen rotundamente a que las negociaciones en torno a los derechos
de propiedad intelectual se lleven bajo el seno del GATT, argumentando
que éstas se deberian dar dentro del marco de la Organizacién Mundial
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de la Propiedad Intelectual (OMPI), organismo internacional
especializado en la materia, en virtud de que a través del mismo
podrian tener méas influencia que dentro del GATT. Es decir, s& oponen
al establecimiento de un cédigo en la materia bajo los lineamientos del
GATT, ya que ello implicarfa la adopcién de mecanismos de solucién de
controversias y la posibilidad de verse afectados por sanciones
econémicas por mantener politicas inadecuadas, desde el punto de vista
de los palses desarrollados, en relacién a la proteccién de la propiedad
intelectual.

Es muy dificil prever el resultado de las negociaciones dentro
del GATT y la OMPI. Los cambios que se promueven son en cierta medida
ingvitables en un mundo cada vez ma&s interdependiente y en que los
acuerdos globales se facilitan. Desde esta perspectiva, la
universalizacién de la propiedad intelectual segin el concepto de los
palses industrializados es en todo o en parte inevitable. Por su parte,
las naciones en desarrollo disponen de mérgenes de maniobra para
expresar una concepcién del sistema de propiedad intelectual diferente
de la que impulsan aquélios; no obstante, el asunto tiene demasiadas
implicaciones para el futuro del Tercer Mundo como para pasar por alto
o minimizar su importancia.

En caso de que fracasen las negociaciones multilaterales def
GATT en materia de proteccién a los derechos de propiedad intelectual,
Estados Unidos amenaza con aplicar las disposiciones de su Ley
Omnibus de 1988, y con imponer sanciones a aquellos paises que
obstaculizan su comercio internacional por tener una legislacion
inadecuada que proteja estos derechos.

Por otra parte, en 1991 el Gobierno del Presidente Salinas de
Gortari reemplaza la antigua LIM por la LFPPI, basada en estandares
internacionales y en las corrientes actuales en materia de propiedad
industrial, con lo que se abandona fa politica echeverrista.

En términos generales, la nueva LFPPI es muy satisfactoria, ya
que representa un' esfuerzo de México para establecer un sistema
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moderno de propiedad industrial, particularmente en lo concerniente a
la apertura para la patentabilidad de productos quimicos,
farmacéuticos, bioldgicos, genéticos y otros que hasta ahora no han
sido sujetos a proteccién segln las disposiciones de la LIM; al combate
de la piraterfa y de la competencia desleal; a la transmisién de
tecnologla avanzada y a su creacién en nuestro pais, y a la
simplificacion de procedimientos administrativos para la proteccién de
los derechos de propiedad industrial.

La LFPPI procura mejorar ia insercidn dc la eccnemfa mexicana
en la internacional, ya que la mayor seguridad juridica para los
derechos de propiedad industrial propicia la inversién extranjera y la
transferencia de tecnologla. Asimismo, busca que la legislacién
mexicana se adecué a los estdndares internacionales, de modo que se
aliente el desarrollo industrial y comercial de México con fundamento
en los avances locales de la tecnologia y la calidad, complementados
con los recursos y técnicas novedosas que se atraigan del extranjero.

Entre las principales disposiciones de la LFPP! destacan las
siguientes: Comienza el otorgamiento de patentes en dreas tecnoldgicas
que antes no era posible obtener (incluyendo invenciones
biotecnoibgicas, varicdades vegetales, medicamentos, procesos y
productos quimicos, farmecéuticos, etc.); se redefine la fecha desde la
cual se mide la vigencia de los derechos que la Ley confiere; se
incrementan los periodos de vigencia de los derechos; se prevé la
publicacién de solicitudes de patente en tramite; se equipara la
importacién a la efectiva explotacién de una patente en México; el
otorgamiento de licencias obligatorias sobre patentes se restringe a
situaciones excepcionales; se revalida en México, a favor del inventor
original, la novedad de cierto tipo de invenciones para las cuales se
hubiere solicitado una patente en el extranjero, si la explotacién de las
mismas todavia no ha iniciado en México (situacién que estd afectada
de nulidad, por haber perdido el requisito de la novedad universal);
desaparece el certificado de invencién; se introduce el modelo de
utilidad; se regula la proteccién a los secretos industriales, tipificando
como delito el revélarlos, apropiarse de ellos o usarios; se evita la
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posible confusién del publico entre marcas registradas y nombres
comerciales de establecimientos o denominaciones de sociedades,
cuando éstos indiquen cierta relacion con aquéllas, sin que
verdaderamente exista tal relacién; se tipifica el uso no autorizado de
una denominacién de origen; se simplifican los procedimientos
contencioso-administrativos; se prevé la creacién del Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial; y desaparece el Registro Nacional
de Transferencia de Tecnologia.

Por io que respacia a las causas por las cuales México adopté una
nueva legislacion en materia de propiedad industrial, destaca
principalmente las presiones ejercidas por e! Gobierno de Estados
Unidos y de los grupos y asociaciones de ese pals que dedicaron tiempo
y recursos para la modificacion del sistema. Resulta sumamente
interesante ver cémo la mayoria de las criticas a que fue sometido el
régimen mexicano de propiedad industrial se solucionan con la nueva
LFPPl; como, por ejemplo, los puntos mencionados en el Reporte
Estimado de Comercio Nacional sobre Barreras al Comercio Exterior de
Estados Unidos de 1989, y las recomendaciones del Grupo Ad Hoc para
México al Gobierno entrante del Presidente Salinas de Gortari en ese
mismo ano.

No obstante lo anterior, es evidente que México estuvo dispuesto
a adoptar una nueva legislacién y a no continuar con la corriente
predominante en los pafses en desarrollo, como sucedié en 1975 donde
la corriente internacional imperante en los paises del Tercer Mundo era
la proteccionista y nacionatista. Sin embargo, preocupa la forma que se
siguié para la promulgacién de la LFPPI, ya que en primera instancia se
tomé como una medida para lograr el retiro de la "ista de observacién
prioritaria” de la Ley Comercial de Estados Unidos, y pasar a la "lista de
observacién", y posteriormente, como una medida para presionar la
aprobacién de la "via rapida" legislativa al Presidente de ese pals para
negociar acuerdos comerciales.

No cabe duda que, para Estados Unidos, la nueva LFPPI era un
requisito indispensable para la iniciacién de las negociaciones para la
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celebracién del Tratado de Libre Comercio, tal y como se demuestra a lo
largo del presente trabajo.

En términos generales, México vuelve al sistema de proteccién a
la propiedad industrial de la Ley de 1942, vigente hasta 1876, afio en el
cual se cambié la politica, que al cabo de 15 afios resulté inadecuada
para el desarrollo econémico y tecnolégico de! pafs. La nueva LFPP! se
ajusta a las necesidades de los paises desarrollados, y en cierta forma
México se adelanta a la posible conclusién satisfactoria de las NACPI
dentro dei GATT, ya que &n {a nusva LFPP! se incorporan la maysria de
las exigencias que los paises desarrollados pugnan en el GATT.
Asimismo, México pasé a formar parte de los paises con avanzadas
legislaciones en la materia, y seguramente apoyard las gestiones de los
paises desarrollados para la adopcién de un Cddigo bajo los
lineamientos del GATT.

Por dltimo, es importante apuntar que la proteccién de los
derechos de propiedad industrial e intelectual no tiene ninglin sentido
si la Ley no se hace valer efectivamente, lo que implica la aplicacién de
sanciones que constituyan una auténtica fuerza. Si las sanciones por la
piraterfa de la propiedad intelectual son sustancialmente menores que
los beneficios potenciales, aun las leves mas estrictas tendrdn una
fuerza real fimitada.
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