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"RODUCCION

La denominacion de origen es un signo distintivo para productos con' caracteristicas -
Lspccmlcq. utribuidas exclusivamente al medio g:og,rahco y al grupo humano de una regién
dctcnnm.uln. que trasforma ln materia prima en algo Onico y c:(ahlcct. un vmculo c.slrccho -
“entre sus Cdr-lClerSllClH fisicas y su modo de prnduccmn

: Du\lru dcl campo del derecho de ta proplcd:ld industrial, la dcnommnclén de oru,cn ;
.esvuna- figura reconocida por la legislacion nacional ¢ mlcnmcuonul ‘que: otor;,a una
proteccion especifica a estos productos. [

Existe una amplia gama de denominaciones de origen para distintos prokluctos‘ que
incluyen la categoria de vinos y bebidas cspirituosus, entre las que’ destacan chulln
Mezcal, Champagne, Coiiac, Whisky, Jerez y Chablis.

La denominacidn de origen Tequila es un aguardiente obtenido de la planta del Agave
Tequilana Weber variedad azul, que por sus caracteristicas y calidad inigualables ha
obtenido ¢l reconocimicento y la nceptacion a nivel intemacional, que representa un simbolo
y orgullo nacional por cl desarrollo de su industria a Jo Jarge de los afios, que lo ha
convertido en una de lns bebidas mds populares del mundo y que demanda una proteccién
especifica en la fegislacion mexicana y en ¢l derecho internacional.

El desarrollo de la industria del tequila, fomentd la creacion de un marco juridico de
regulacion y proteccion, que garantizara su crecimiento sustentado |y cvcpunsmn al
extranjero, por lo que México en 1974 reconoce al tequila como denominacion de origen,'a
través de ln Declaracion General de Proteccion y en 1978 la registra mu.nhu:lonulmcnlc
ante fa Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual,

En esta Declaracion se establece la region autorizada de produccion de-tequila, que
actualmente abarca diversos Municipios de los Estados de Jalisco, Guanajuato, Michoacan,
Nayarit y Tamaulipas, que presentan condiciones climdticas sumlarcs. para la produccnon
de agave azul.

Tequila fue la primera denominacion de origen  protegida en nuestro pafs,
posteriormente en 1995, se reconocié a Talavera, Olinald, y Mezcal, mis t'lrdc en cl aiio
2000 a Bacanorn, Café Veracruz y Ambar de Chiapas, -

Actualmente el tequila, enfrenta dificiles retos que se proyectan en diferentes aspectos
juridicos y econdmicos en la esfera nacional e intemnacional, ya que los procesos de
integracion se accleran, con una clara tendencia a la globalizacion mundial.

TESISCON |
FALLA DE ORIGE, |




Introduccitn Geneml

En el derecho internacional, las denominacionces “de origen se protegen en’ varios
instrumentos como ¢l Convenio de Paris para la proteccién dc la propiedad industrial de
1883, ¢l Arreglo de Madrid, relativo a la represion de Jus indicaciones de procedencia falsas -
o engafiosas en los produc(m de 1891 y ¢l Arrceglo de Lisboa relativo a la proteccion de las™
denominaciones de origen y su Registro Internacional de 1958, todos l.“OS udm:ms(mdos
por la Organizacion Mundial de la Propicdad Intclectual, :

En la década de los noventas, con motivo de la ercacion de la Organi7uci6n Mundial
del Comercio, surge ¢l Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de’ Propicdad: .
Intelectual relacionados con ¢l Comercio, que refiere expresamente a la prottccnén de Ins
indicaciones geogrificas, cn las que se comprenden las denominaciones de on[,cn )

La Organizacion Mundial del Comercio y la Organizacion Mundial ‘de ln Propicdnd
Intelectual, administran tratados intcrnacionales diferentes, lo que causa - confusionc
inseguridad juridica, ya que algunos paises no reconocen los tratados administrados por: ~.
alguna dc estas” Organizaciones y sc rchiisan a cumplir con los compronusos que. .
establecen.

Lu denominacian de origen tequila, se reconoce y protege expresamente en el Tratado™ 07 -
de Libre Comercio de América del Norte, el Acuerdo entre ln Union' Europen’y:México. =
sobre el Reconocimiento mutuo y Proteccion de las Denominaciones:en ‘el sector. de las
Bebidas Espirituosas, ¢l Tratado de Libre Comercio entre México y Chile y ¢l Tratado de -
Libre Cometcio entre México ¢ Isracl,

El presente trabajo de tesis, cfectuard una revision” dc«l'\ cfectivi
mecanismos de proteccion juridica, de la denominacion: de origen thullu © :
prucuco yn quc a lo largo de la mvcsuy\cmn rc.llvada, sc detectaron casos dc uso indebido-

udunnns aulonz.xdas para su snlldu.

Uno de los proyectos consiste en el registro de los pruhos de  produccidn de agave, en . :
Ia zona autorizada de produccién de tequila, para identificar cada’una dc las planlas y.asus.
propictarios y cstablecer un conlrol de I'\ mmcna prima uliliz
tequila,




< sistema juridlco dc protccclén al tequila.

Generl

:*Nuestro tema ¢s de actualidad y de g gran relevancia, con“un cnfoque quc abordum la””
pro(cccmn juridica de la denominacion de origen tequila en el campo practico, a través del .
¢studio de easos de violacién 'y uso ilegal, con la hipdtesis de I efectividad del derecho -
mexicano ¢ internacional en su aplicacion, para dclcrmumr si c‘uste 0.no’un 1dccuudo

Bl ‘tmbajo sc realizé o través de la investigacion documental, que permitié recopilar
diversos casos en México y en ¢l extranjero, que se abordardn a la luz del-derecho, por lo
que se estudian los acuerdos, tratados, convenios y arreglos intemacionales en materia de
reconocimiento y proteccion de las denominaciones de origen y en paniculnr‘ del Tequiln, !

" La denominacién de origen, enfrenta cl problcm.l de'su uso I|L1,ﬂ| por companins que
utilizan la palabra lcqlulu y los elementos figurativos asociados a clla, para“comercializar -
bebidas de imitacién sin tequila, lo que afecta scrmmcnlc a la industria de este producio y .
Tos consumidores. Se ERO

Son numerosos los casos deteclados de producclén y w.,nm llcg,‘l'd b bldas quc
imitan  ul tequila, como productos mezclados, * licores™'y
comercializados principalmente en Estados Unidos de Amcncn,
destiladoras como Anheuser-Busch y McCornmick.

¥
Mmco ha lmcr\'cmdo. a (I‘-lV(.S de dlsumﬂs autoridades’c comc ¢l Instituto Mexicano de la
Propicdad Industrial, ¢f Conscjo Regulador del Tequila, Ia Dircecion General de Normas, I .
Sceretaria de Relaciones Exteriores y la Procuraduria” Federal -del Consumidor, que
realizaron diversas ncciones, para detener y sancionar el uso ilegal en Mv(lco yenel
extranjero. - -

Ll tequita es una bebida de clase mundial, con amplia proycceion ‘en los mereados
internacionales, que compite fuertemente con otras bebidas alcohdlicas, por lo que algunos
paises como Corea y Chile establecieron un sistema tributario proteccionista ‘de -su
produccion nacional de licores y bebidas espirituosas,  que cred un -margen. de
discriminacion al tequila, por lo que México intervino en el marco de la Organizacion
Mundial del Comercio. R

Esta tesis no pretende realizar una reflexion abstracta sobre la normatividad juridica -
vigente, por ¢l contrario- ambicionamos abordar importantes cuestiones prz'!clicn: en o
proteecion de la denominacién de origen’ tequila en México y en otros pmscs, para que. .
constituya una uponncmn cn cl csludlo de este cnmpo dcl dcrecho‘

]




CAPITULO PRIMERO

CONCFI"I OS I‘UNI)AMI"NIALI'S SOBRE LAS DENOMINACIONES DE -
~ORIGEN

1.1 Antecedentes

y-reglas : predeterminadas, - con una significante - dimension internacional, El - flujo - de.
informacion mtanglblc a la naturalezi; no sc; conslnnc al Lspnuo -ni a lns fronlcrus
nncmnalcs. -

El reconocimicento de este hecho no ¢s nucvo. la ncccsndad dcl cmcndlmlcnlo de los

tratados internacionales en csta materia ;,oblcrnnn la* propiedad industrial, - lo_que resulté -
evidente en el siglo XIX, con el Convenio {Ic Ia Unidn de I’mls pum la Pr olcccion de la .

Propiedad Industrial (1883),

En ¢l mundo de hoy la Pl‘Oplcd'ld Imluslrml ha cobmdo unponuncn crecicnte por trcs :

razones fundamentales.

‘El Derecha de la Propiedad Industrial, establece un marco legal con normas juridicas -

En primer plano la cambiante composicion del mundo dc l.n ‘marcas:y,cl cotldmno i

comercio internacional, se ha convertido en tum (‘un(l-lmcnnl dL convenios enire nacnonus.

La suumd.t razon la constituye el intercambio comcrcml que cstnblc e la nccesndnd

de cooperacion entre los pmsu, por lo que actunlmente. resulta insc stenible;’ 4 imposicion
unilateral de politicas ccondmicas al resto del mundo, como lo hicieron las Esmdo Unidos
de América después de la Segunda Guerra Mundial, T L e

Afortunadamente, los paises han reconocido - con: cl l'mcurso del llcmpo est
interdependencia para hacer un Namado a la Loncumenon dc lIT(:LIOS mtcmacmnalcq quc
reficren ciertamente a I propiedad industrial.

La tercera razon, se incluye como \’lllculdd-l con la pro ded mduslnnl yesla

represion de 1n compelencia desteal’.

En este campo es de especial interés: el dcﬁﬂrrollo de“normas” y - mccanismos

internacionales ¢ institucionales pira la proteccion de- la: Propiedad : Indusirial, lo que -

implica ¢l replantecamiento y ta revision de los convenios lr'1d|cmmlcs ndmlmslrudos por i la
Organizacién Mundial de 1a Propiedad Intelectual (OMPI) .

! \’c:l\ca Rangel Medina, David, Derecho Intelectual, 22 cdlclon. Mch\\' Hifl, .\ﬁmo. 1998,p. 2.
 world Intell | Property Organizati (\Vll'O), pur sus su,ln\ cn lect §




Conceptos fundameptales sobre las Denvminaciones de Origen

Los nu«.vos muodm de. intercambio y comercio internacional, se han mnmfcstudo :

como una constante presion para incorporar las normas de derecho de proplulad industrial -

al Acucrdo General sobre: Aranceles Aduancros y Comercio (GA TTY, que cs objclo dc ;
'y debate en'cl escenario mundial. !

El,Derecho® dc la l’rbpicddd Industrial, considerado como el privilegio de usar en -
c(cluswa y lcmpoml las creaciones, los signos distintivos de produclos.
c tnb cinticntos y survncms, comprende cuatro grupos de instituciones.

““Un prlmcr» grupo lo.constituyen las ereaciones industriales, que se protegen por -
“instrumentos “que varfan de un pais a otro en formalidades y en sus respectivas:
‘denominaciones, pero que por lo comin, son las patentes, los registros de modelos de 'y
ulllldxld y disciios industriales, los seerctos industriales y las variedades vegetales.

Un segundo grupo de elementos de la propiedad industrial consiste en los Signos
Distintivos que, con variantes no radicales de unet a otra | son los i las
marcas, los nombres comereiales, las denominaciones de origen y los anuncios o nvnsos,
comerciales. ’

El adclanto ccondmico y el progreso de la téenica, han mo(wado que en Ios ultlmOS' i
aiios se amplic ¢l dmbito de la Propiedad [ndustrial a otras esferas ‘como’la“de:los . -
conocimicntos téenicos o know- how y [ de las distintas fases que confommn la tccnologfﬂ“
¥y su transmision,

Tradicionalmente se reconoce @ las denominaciones de origen como parte de-la
propiedad industrial, por to que las legislaciones nacionales y los Tratados y Acuerdos’
internacionales de la materia, promueven la proteccion de esta figura, como clemento de
gran reputacion y prestigio en Ja comercializacion de productos a nivel intemacional, que
atorgan ventajas competitivas a los productores, comerciantes y exportadores,

En amplio sentido, las denominaciones de orig,un se definen como una designacién
y.o;,m(‘c.l, formada por ¢l nombre de un pais, region o localidad, para un producto. .
originario del mismo, cuya calidad y caracteristicas se debe exclusiva o esencialmente-al -
medio geogrifico, comprendidos los fictores naturales y humanos. 4

Los productos amparados por una denominacion de origen, pueden adquirir gran.
reputacion y prestigio en paises diferentes al de origen, asi como un-valor ‘comercial
importante que beneficia a los productores nacionales lcgilim:ldos para usnrla. e :

Francia ¢s el pais con mayor nimero de denominaciones dc ong,cn Y, mis: larga -
Tradicion en la proteceion de éstas en ¢ dmbito mundial, México por.su parte cucnm con’,
pocas pero importantes denominaciones de origen y una gran lmdlcmn en su protecci on.
que se remonta a la Ley de Propiedad lnduslrml de 1942, -

¥ General Agreement on Tasifls and Trade, por sus siglas en ing

(8]




ceptas furddsmentates sobne

Lne .lchvndad«.s de Lompcl(.n(.hl desleal y l.l |m|muon 6" falsificacion . dc la
denominaciones de origen, representa in detrimento de los intereses del titular, produclore :
autorizados 'y el publico consumidor, situacion que moliva a_los paiscs a cslnblccer una :
estrategia internacional de proteccion a sus d(.nomln.lcmncs de origen.

La proteccion internacional de las dt.nomm'lcmm.s de origen, se (lcsarrolla a
principios del siglo XX, como una necesidad de proteger y promover los métodos localcs
tradicionales de produccion, por (.Jcl“])l(! Francia cmitid la pmm.rn ley quc rcconocm 1
existencin de las dt.nomumum\cs de 0r|[,l.l1 y desarrollo su proteccion,

Posteriormente, diversos Organismos [nternacionales han dcs.lrrollado. mslrumcnto'
multilaterales de reconocimicnto y proteccion de las denominaciones de onz,cn, “quen
obstante su positiva intencion, han prcqcnmdo serias dificultades cn su uphcacnén practi
ya que muchos paises, se rehusan a unirse a los mnmos, y'l quc ulcgnn la mcompaublhd
entre cl T mludn y su Iq,ml.u.mn nacional,

,mlcm'lcnonal de hs dcnomm.xcnmm de ongcn, se traducc en un
: cconomncos y poliucos.

‘La OMPI ndmlmslm tres I‘rnmdos |nlcm.lc|onnlc.s quc Lomlcncn dlsposwloncs par;
E Ia protcccnon de las indicaciones geogrificas:

El Convcnio de Paris para la Proteecion de la. Propu.dud, Industrial ,dc 1883;-
Arreglo de Madrid relativo a la Represion de las Indiénciones de’ Procedenicia: Falsas.
Engafiosas en los Productos de 1891 y el Arreglo de Lishoa relativo a In I’rotcccmn dc |
Denominaciones de Origen y su Registra Internacional de 1958,

Por su parte la Organizacién Mundial de Comercio (OMC), a través del Acuerdo !
sobre los Aspectos de los Derechos de Propicdad Intelectual relacionados con ¢l Comercio!
(ADPIC), cstablece disposiciones para la proteccion de indicaciones geogrificas,

La OMPI y la OMC, han desarrollado en los @ltimos afios, una disputa por |
hegemonia en el control de los Tratados Internacionales, que regulan la propiedad -
industrial, incluyendo la figura de la denominacion de origen, arrastrando a muchos paises,
a formar parte de una u otra organizacion, lo que agrava la vulnerabilidad en la pro(cccton‘
de las mismas,

México pertencee af Convenio de Paris, 2l Arreglo de Lisboa y al ADPIC, no -
obstante diversos paises de Europa, Asia y EUA a través de compaitias privadas, han
violentado algunas denominaciones de origen, titularidad del Gobiemno de nucstro pais,
principalmente ¢l tequila, estos casos se desarrollan ampliamente en ¢l Capitulo 4 de la
tesis, lo que permitird conocer en el campo prictico la aplicacion de la ley mexicana y de
los Tratados Internacionales en la proteccion de la denominacion de origen tequila,
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Los. dcnommncmncq dL OI‘IL n. lus mdlcncmncs de proc y las i

as dcsu_.,nncmncs ;,cog,rnllcas establecen un vinculo entre el producto y cl lugar
- donde se: fabrica ‘que varia de acucrdo a lus legislaciones nacionales y a los mstrumcntos
; m(cmncnonnlcs.

Por cjcmplo los tratados administrados por la OMPI, distingucn entre las indicaciones

“de procedencia -y las” denominaciones de origen, ¢l término indicacién geografica no

apurece en ninguno de los tratados internacionates administrados por esta organizacion, sin

embargo ¢l uso cn los foros internacionales, la ha convertido en una expresién aceptada
aunque no siempre con un sentido univoco.

Una indicacién de procedencia, cs cunlquicr expresién o signo utilizado para indicar
que un producto o'servicio cs originario de un pais, una region o un lugar especifico; sin
que necesariamente de una connotacion de calidad o caracteristicas especificas del produc(o
por razon dcl ong:n o procedencia geogrificos.

Luﬁ i s de | procedencia, no implican necesariamente que ¢l produclo haya "
sulo fabricado en el lugar designida, pues podria indicar solamente el lugar de distribucién
“.0 venla, por-lo. que cualquicr nombre geografico de un pais, ciudad o reuon puede -
constituir unaiindicacién de procedencia ¢ incluso algin clemento fig igurativo o palabra

utilizada en el producto, que indique indirectamente al piiblico consumtdor una proccdencm
) y.og,mﬁcn.

" En umpllo scnudo, toda denominacion de origen es una indicacién de proccdcncm. :
sin Lmb'lr;,o no todas las indicnciones de procedencia son dcnommucnoncs dc ongcn, porlo:
que csldﬂ ltimas pueden considerarse como una especie.

Ls importante sefinlar que las indicaciones de procedencia,” no 'son objclo dc [
inscripcion o registro, por lo que no confieren el derecho exclusivo de uso, ya que cunlqulcr
productor o comerciante pueden utilizarlas para indicar la procedencia - del producto, La’
proteceion de una indicacion de procedencia es necesarin cuundo se utiliza en forma falsn o’
cngafiosa, Jor lo que la autoridad piblica y las personas pt.rjudlcad'\s por ese, uso mdcbldo
tienen accidn en contra de los infractores.

La denominacion de.origen, s ¢l nombre geogrifico de un_pas, regidn o lugar,
especifico que designa a un producto cuyas caracteristicas derivan o ‘son atribuibles
exclusivamente al medio geogrifico del cual proeede, lo que mcluyc los fuctort.s natumlcs
y humanos.




re las Denominagiones

l‘cmunch Novon dcl‘ inc:a las dc.nmnmacnoncs dc orl;,cn o el -prototipo” del

wk ‘Tombre propmmcnlc gtogrﬁf co Jundlc.unuuc prolq,ldo .

= Un produclo d(.(cnmnudo. pucdc constituir una denominacin de origen como en Ios

s del queso Roquefort, Vino espumoso Champagne y los aguardicntes Cognac y Pisco; |

““o'una designacion compuicsta por ¢l nombre geogrifico y un adjetivo que In califique por -

o cjcmplo las dcnomlnncnoncs‘ Porcelana Fina de Bohemia, Miel de Lorraine y Cristaleria de!
‘.lubloncc.

Bl conccplo de denominacién de origen, se distingue por ¢l vinculo o nexo entre ¢l
origen geogrifico y las caracteristicas del producto designado” por: la’ denominacion,
micnlms quc la indicnci()n de procedencia sélo indica un nexo dc proccdcnciu gcogr:'lﬁca. '

« "+ La denominacion de origen precisa una doble. conexion,: por ‘una p'me mdlca un

origen o proccdcncm geogrificos y por la”otra, cualidades:y. ‘caracteristicas unicas -del -
producto, determinadas por su procedencia U origen, que,inforna al consumidor que cl
producto designado, posce calidades particulares resultantes de ln cstrcchn relacién de las
condiciones naturales del lugar y los usos tradicionules upllcados cn su pmduccnon por las’
personas que intervienen.

Se cstablece un vinculo cualitativo, 'quc otorga n
productos elaborados en condiciones cspeciales, en lin.
impulsa a los Estados a otorgarles “una' prolccc - .
salvaguardar los intereses de los - productores” que han g,cnv.rudo y: mnnlcmdo las
caracteristicas del producto, rcputaci()n y prcsligi

alor ccondmico a-determinados .’

Las caracteristicas o cualidades del pmduclo dcsu,n.ldo por-la dcnommacné dcv'
origen se deben a los factores nnlurulcs y llumunos dcl Iug\r de nL,cn ’

Las factores naturales s¢ refieren a’ la: tierra, el clima,_la:latitud “‘geografica - y hs;
. variedades vegetales y animales mslcmcs en ‘el lugar dé origen

Los factores humanos son Ios cunocmmnlm y: proccdnmcnto: tradicionales ; de
cultivo, -las pricticas - culturales,” de conscrvacnon Ty": produccion’ utilizados® por . los -

* Véase Novoa Fernindez, dndlisis com[mmnm :lc las f i &mm concurt atés cin la denominacidn de origen,
en Simposium Denominaciones de Origen Ilmnnc Jerez de L] mmcm 16 a8 de marzo de 1987,




O Lcy dc Man'ls Induslrlalcs y de Comercio dcl 25 dea
: scpm.mbrc dc 19()3 ), que fijuba al registro de la marea un'n vi

. vu,cnlc quc se nphc.m nl cumpo cmm.rua
remuneracion econdmica para su titular.,

LLla proteccion juridica de la proplulad lnduﬁlnul
Mexicano de ln Propiedad Industrial (IMPI). 2.

5 Cf. Rangel Medina, David, Dercche Intelectual, op il p 5.

® Articulo primero del Estatuto Organico del IMPI, publicada e ¢l DO
sitnilar, publicado en ¢l DOF del 5 de diciembre de 1994,
? Publicada en ¢ DOF det 24 de diciembre de 1996, Mmll('cuda por devre 0 publ




Conceptos fundamentales sobre fas Denominaciones de Origen

) »i'lus rcfonnns de lcy en ng,oslo de 1994, se convierte en la sutoridad lc;,nl pur'l admmlslr'lr ¢
isiema de pri pncdnd industrial en México.

Ur)a c sus qtribucioncs fundnmuntqlcs cs fomcm.lr y prbtcgcr los'dcrcchds

dc]nq denominacione dc ong,cn.v

El sistema jurl(]ICO mcxlC'mo, protege en principio a Ios signos dlstmlwos o través d
la LP1 y s chlamcnlo y sanciona la violacién de estos ordenamicntos, a través (lcl lMPl
de Oll"lS instituciones que en el dmbito de sus competencias, velan por el cumplimicnto dc-
(Il;lln( $ legislaciones aplicables a la proteccién de los signos distintivos coma se analizard
en ¢l cuérpo del presente trabajo. o

La |ir01u:cién de las denominaciones de origen, se extiende mas alld de’ nuéstras

. és ¢ [ , Convenios atad I
fronteras a través de los Acuerdos, Conveni Tratados suscritos por México cm otro
pﬂ(%s mlsmos que son de observancia obligatoria para los paises miembros. :

'Son los signos distintivos los que identifican un producto y su origen mediante una
palabra o un conjunto de las mismas, de aquellos productos o servicios de su misma especic
“o clase, que existen cn ¢l mereado. Diferencincion que deberd ser fonética y visual, con ln -
firme intencion de distinguirlos claramente de los de la competencia, a fin de que el publico
consumidor no incurra en crror rcspccto de la identidad de un producto o scrvucm, de otro
que resulte de su misma especie o clasc®,

Jalife Daher apunta, que para ¢l registro de una marca existen prohibicionés
absolutas, como la falta de capacidad distintiva del produclo o servicio, por constiluir.una
indicacién de procedencia no susceptible de apropincién como marca individual
porquc la marca es engaiiosi, ilicita o se tratn de elmbolos ln'lpropnblcs L

Los casos quc se establecen en ln LPI, de prohnbncmn de rcuslro (h. una ‘marca,-son
lumlunvos por lo que no plll.dl.ll nmphurv.c a casos no prwlstos cxprcs'lm ite en Iu Ley!?

. LoLla mlcrprcmuon es d(. c.lmclcr rcs(rlcnvo por ln quc l.l nmlo;,in 1o opera para estos
“lcusos y la prohibicion es lnjuntc

5 Lus déhomim\cidncs de origcn ¥ las marcas

Lo Ll’l \'u:cnu.. cn cl arlfculo 87 su’hln “quelos
prestadores-de-servicios podrin hacer usos' de’marcas; Sin cmb'lrgo cl-derecho a’su” uso
exclusivo se obtiene mediante registro en ef IMPL

‘como marca en XVII fracciones. =

! Elarticulo 90 de la LPL establece o que no ¢s rc
? Véase Jalife Daher, Mauricio, Comentarios a la LLy de lu I’wplulml Imlu:trml Mchw-Ihll Mcxlco,
1999, p, 105. . L

" Idem,



Conceplos fundamentates sobte las Denominaciones dc Qrigen

Mnuncm Juhfc Daher seiinla que “dcﬁdc el mommlo en quc un producto o'se
dlstm}_.,mdo con un signo se considera que la marca existe, con mdcpcndcncm deq &ita s
rc;,nslre. Sin unbar;,o, la obtencion del rq,lstro constituye un reconocimiento oficinl de quc'

“ese su,no rcunc los clcmcnlm nCC(,SﬂrIOS, pnrn ser consndcndo legalmente como ‘un

p
¢ tercero. '1dqu|r1dos con’ unlcrnondad lo* que consutu
admmlstmnvn 0 dclno, snnuonudo por ln Ll’l"

clusc cn ¢l mercado. En este st,nlldn existen distintas marcas dc tequila, que si bien indican
a In dcnommacxon de origen, reficren también al tipo y calidad dc thulln

Lns marcas 'y las denominaciones de ong,cn cumplcn uncionesid umas yo.
complcmcntnnns‘ ya que son necesarias para la comercializacion de los: produclos, pucs:
comunican al consumidor un conjunto de informaciones dllcruucs, por lo qm. en ln pmcucu
s¢ emplean simuitdncamente en los productos.

" Los usuarios autorizados de la denominacion de origen Tequila y'dc‘ las  otras
denominaciones, comercializan y distinguen sus productos en el mercado, a través del uso - -
de una marca nominativa o mixta ( acompaiiada du un diseiio), quc se dChL rcg,lslrur 'mlt, el
IMP1 para su uso exclusivo. . . ;

necesario,

e, Jatife Daher, Mauricio, Comentarios a la Iz'y. A9 Qi p 3,

" llmlcm, p. 84,
* ldem. .

" A. Devlétian, La protection des appellaions d ‘ar:gmv et dcr lmhmllnm de pmwuunm bl Pmpmlc Imluslrlsllc.
noviembre de 1936, p, 227.




; 01973 s mlluono un c.lpnulo X n o LPIY, que aporta ¢l primer conccplo legal
‘para (Icnamumc:on de origen como:

La dcnuminuclén geogrdfica de una region o de una localidad que sirve para designar
un. producto “originario de los mismos y cuya calidad o ‘caracieristicas sc deben
exclusivamente al medio geogrifico, comprendidos los factores naturales y humanos. Para
los efectos de este copitulo se considern denominacion de origen, aquella que sin hacer -

" referencia al nombre de un lugar determinado, se encuentra estrechamente vinculada a éste
en virtud de factores geogrificos, sociales, lingiiisticos o culturales, de tal manera quc sus
caracteristicas o prestigio, se deban exclusivamente a dichos factores.

La anterior definicion legal resulta interesante, ya que .ll rulunrsc a ln dcnmmnm:lon .
geogrifica distingue entre una region o una localidad.




S o ' Coneeptos fundamentales sobre las Denominaciones de Origren "

'lu propm region, pura produclrlns“"’ '

La d!.hmcnon legal de 1a dcnomlmcnon dc on;,cn, se bnsa cn a cstublccuh en LI
Arreglo de Lisboa relativo a la Proteccién de lis Dulomumcnoncs de Onl,cn y su; chlstro
Internacional, para quedar de la SI},UICI“L manerd .

“Se entiende por denominacion de om,cn cl'nombre de una’region ;,co;,ml’ ci dcl pms quc .
sirva para designar un produclo originario de’ ln misma,:y cuyn calidad o caracteristica s
deban exclusivamente al medio g ;,cobruhw, iend en cslc lo% fuctorcs nulumlcs y
los humanos™"?, .

Dela dcﬁmclon anterior dcsmcnn lrm Llcmcnlos'

* - El nombre dc una rc;,non ;,cogmhc.x.

e Un producto dela region gco[,rahcu. dcm,nndo con cl mismo lombrc.
. o La'estrecha refacién entre Ia calidad 'y curuclcr(sllcns del pmduclo con
;,«.og,rallco que mcluyc los fnclorcs mlumlcs y! humnnos

ﬁclores hum:mos. las lrndlcloncs y I.l llll
como 'mc u of' icios.

ldcnllﬁ i su ong ) Lcog,ruﬁco.

{cldcmn'\r cslrcdmmcntc I'\ Cdll(ldd y c.lr.xclcmuc.ls dcl prod\lclo con’el mnbu.nlc_
) ;,co;,mﬁco y los factores humnnos. :

’ I’rcvcnir ln c\'cnlunlidud dc que la dcnmnhﬁcxon s¢ convncrm o un g,cncnco

Dcnomlmlcumcs de On;,cn s unn dl. Ins mis v.spu:mlcs dc cuarnias mlcg,mn Ta propxcdud -
- mduqtnnl y dentro del cumpo “patticular dL los sngms dls\mu\'os sin ‘duda: consmuyc eli-

 Cf. Rangel Medina, David, Derecho, /Ill(/“‘lllﬂl op u‘pS(-
"7 Articulo 156 de Ta LP1,
% Seminario sobre. Dcnmnhmclonc: de Origen, de octibre

OMP1 y ¢l Instituta Nacional de la Propiedad Industrial d

e 1999 o Gumlalzynm ;\Iém"u. knﬁ,umm'tio" por |.I IMI'I.
ncia (INPL, publi auén deia O\Il'l No 767 p Ioﬁ




B puru el c
‘un l,cncro. clrcumcnlnuldoln alos lmmcs Y cond:cmnw que [a propia ley define'

Cnbt. scnular quu el texto vigente, nu.nuona sol.nncnlc region y.o;,mf‘ ca’ del pms,
omlllcndo del antiguo texto In patabra localidad®,

La denominacion de origen vincula estrechamente el prestigio y las caracteristicas del
producto a los factores naturales y humanos, que incluyen los fuctores sociales, lingiisticos
y culturales, por lo que la ley protege la tradicion en la manufactura de cicrtos productos,
por un grupo de personas identificadas, no solo por su lugar de origen, sino por nqucllus
técnicas de produccion transmitidas de generacién en generacion, que hacen que fa region
geografica donde se claboran adquiera un prcsuyo quescclevaala csfcru internacional®',

1.3.2 Proteccion juridica

México, ha protegido lr.ldlcmnulmcmc a las dcnmmn'lcwncs de ony.n, ln pnmcru B
referencia s remonta o la Ley de Propieddd, Industrial de?1942, que “establece ‘¢l ‘primer -
concepto y posteriormente se reformo la lcy, para introducir c,l pmccdmuullo de prolcccnon' :
cen encro de 1973,

En febrero de I976 fa Lt.y de lnvcncmnc y:Marea: ubro;, la’ Lcy dc 1942 y scfn
incluyé la posibilidad “de iniciur ‘el trimite”de prolcccnon a’instancia’de’ pnrtc o bien’de -
oficio, asi como nuevas obligaciones purn cl usuario dela dmomm.lcton de origen ;

Las dcnomm’luonu de origen en nuuslm lq,lslamon son prou.udus y rc;,uladas,' -
actualmente en la LPI?, que constituye el marco legal vigente, cuyo unlr.ccdcnte mmcdnulo L
cs la Ley de Fomento y Prolt.ccnén de la Propicdad Industrial de 1991, : :

La LPI vigente, establece en ¢l articulo 157 que la proteccion a las denominaciones
de origen se inicia con la declaracion que emita el IMPL, por lo que el uso ilegal serd
sancionado, incluyendo los casos en que se acompaii¢ con indicaciones tales como génera,
tipo, imitacién u olras similares que creen confusion en el consumidor o unpllqucn‘ o
competencia desleal, :

El articulo seitala de una manera enunciativa mas no limitativa, las lndlcacmncs quc

pueden inducir al consumidor a error respecto del producto y hacerle creer qnc prowcnc dc L

una region determinada o bien cuando implique competencia desleal,

El legislador, sanciona ¢l uso ilegal de denominaciones de origen, en cf articilo’213
fraccion XXII de la LPI, que determina la Infraccion Administrativa- por:el

% Cf. Jalife Daher, Mauricio, Comentartos a la Loy,

Lopeit.p. 329, ’ :
*

1 segundz parte del antiguo texto ded articulo 208-A

Comentarios a la Ley..., opcit pp. 330-331.

2 Hluln Qumm, dividido en dos Capitulos referentes o 1a proteccion y a la autarizacion pam su uso mpccn\nmcmc
artfeulos 156l 178 delaLPl,




nceptos fundamentales sobre tas Denominaciones de Origen

autorizacio o Ii ncia de una denominacion de origen.

; an(n quc ln denominacién de origen aparezea en una ctigueta, publicidad o cmpaquc, .
sin’la’ pulo acion correspondiente, para que la infraccion administrativa se.considere -
; j_comclld.l, ain-y cuando aparezen acompaiada de palabras que pretendan dlSlmdll' tal uso, o

como lo son prcclsumenta. las expresiones “tipo”, “imitacion”, etcétera”.

: Lu dt.cluraclon de proteccion de una denominacién de origen, se hara de ol'cxo oa-
pcucu‘m de-quien demuestre tener interés juridico, Lu solicitud deberd, cumplir; con los
requisitos a que se refiere ¢l articulo 159 de ln LPIy en caso de ser procc.d tciel-IMPI,
publicara en’el DOF un extracto de la misma, en el que s¢ h'mx la dcclumlonn quc olor 1 Ia

: prolcccmn Jun(hca. ;

calidad 0 : curnclonsucas dcl produclo obedezea al m(.dlo L,ebgn'xﬁco,

comprcndlcndo en cllo los factores naturales y humanos.” -

o Ll mm.slro Ccsnr Scplilveda, con relacidn al estudio dc. la denominacién de origen,

+"seiiala que es una figura legal que busca proteger a cierta clase de mercnderias que gozan de
gran calidad, por provenir de una regidn geogritica privilegiada en donde las caracteristicas
del suclo, cl trabajo o el ingenio de los habitantes otorgan a esos productos elementos . -
distintivos, que merccen tutelarse, para ponerlos al abrigo de la competencia desleal y para
que ¢l consumidor no sea victima de fraude, Pero sobre todo, [o que se buscaba desde el -
principio era proleger a esos nombres de origen contra la usurpacién de cllos en-cl
extranjero™,

De los anteriores razonamicntos se desprenden cicrtos clementos fundamentales de
las denominaciones de ori;,cn. En principio s¢ debe tratar de una mercancia de g gran calidad,
que provenga de una rcyon geogrifica determinada, que por sus caracteristicas fi sms hacu
de ese producto algo dnico por la calidad inserta en la propia mercancia,

Se trata de una calidad upucial de la mercaderia, por la combinacion p.xmculur dc los,
clementos naturales de esa region gcogruﬁ(:'l y ¢l valor que se aade por la mano; del -
hombre, ¢l cual a través del uso de técnicas ingeniosas y peculiares de manufactura IOLT'I; :
darle a csn mercancia una reputacion Unica. Esta situacion mercce la protccclon yla't
del Estado a nivel nacional ¢ internacional, K

1 CF. Jakife Daher, Mauricio, Comentarios a la Ley..., op cit p. 130
A véase, Sepilveda, Cesar, El sistema mexicano de propicdad uuluxlrml. 2a mlu- l‘omm. Muu




Canceplos fandamentales sobse ks Denominacivnes de Oripen . ' :

Jalife Daher apunta: “la proteccién a la denominacion ‘de origen tiene: una amplia
tradicion histérica que se remonta a los reclamos de muchas e idades que geacins a su
dedicacion, talento, procesos y recursos naturales, lograban ln generacion de productos que
como medio de identidad general adoptaban ¢l nombre mismo de la loc.nhdnd en que se g
gestaban™, 5

El grupo de personas dedicadas a tales actividades: propiciaba”un- sentimiento . de
pertenencia con ¢l nombre del producto, por lo que considéraban como de natural justicia cl -
hecho de reservar el uso de dicho nombrc. en I‘omm c‘(clusn' 1, a los mlcmbros de la
comunidad respectiva, )

A partir de In proteccion a ln dmommnuén dc nng,cn qumlu en los afios setentas,
nuestro pais ha - reconocido’; otras’{ dcnommucmncs de origen que’ conl.zlg)un con z}xus
condncxoncs para cllo, procc(llcndo u sus’respectivas’ dectaraciones: Mczcnl Olinald

Talavera® a medindos de 10s afios no ntas y r 'ucntuncnlc B.u:xmorn C'lfe Vcr.xcm/. ay y
: /\mbnr de Chmp'ls"?. en cl afio 2000

s de origen

propncd.ld mduslrml

o ~>Ln‘ prolcccu'm dc las denominaciones de origen, en principio tiene una connotacion
nacional, yn que los Tratados Internacionales en la materia, exigen que e pais que se

. ostenta” como; titular de la misma, deberd primeramente otorgarle €l reconocimiento y

. proteccion juridica, en ¢l marco de su legislacion doméstica, para solicitar posteriormente
/st “registro - internacional ante la OMPI y en su caso ¢jercitac las acciones legales
competentes, para exigir su debido respeto y proteceion en paises extranjeros.

La protcceion y reconocimicnto internucional de las denominaciones de origen es
compleja, ya que existen diversos tratados multilaterales y bilaterales en la materia, que se
analizardn cn el Capitulo 3 del presente trabajo, cuyo alcance y aplicacion es cuestionable,
ya que muchas de las normas establecidas, tienen un cardcter interpretativo que permite a
los paises miembros evadir el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

L Jalife Daher, Mauricio, Comentarios a li Ly - oD, cit. p. A3

iciembre de 1974, de la region de ese nombre que se ubica en ¢l Estado de Jalisce, sin cmbargu dicha
ceptinda como Zona productora de la bebida,
l)O del 28 de noviembre de 1994,

* Ide.

 DOF del 17 de marzo de 1995,

P DOF del 19 de mayo del 2000,

! idem.

2 1OF 26 de junio del 2000




Cuneeptos lundamentales subre las Denaminaciones de Oripen

Cubc dcstac'xr quL existe una pugna entre lan OMC y ln OMPl por I rcwlacnon y
) ndmlmslrucmn de diversos Tratados y Acuerdos Internacionales: en materia de proplcdnd'
“industrial,. que incluye a lus denominaciones de origen, situacién que ha motivado  que
:lalg,unos paises se rehusen - a  suscribir - diversos . instrumentos mtcnmcmnulcs “de
-reconocimiento’ y proteccion, como ¢s el caso del Ameglo de Lisboa®, rclntwo a-la
ién:.de -las" Denominaciones de Origen y su- Registro - Internacional, quc e§
slmdo por| lt OMP1 y el ADPIC * administrado por ls OMC.

:De Am.glo de Lisboa no forman parte los EUA ni Canadd y actualmente solo. 16 :
on; micmbros; o que ilustra la problemdtica para unificar los criterios dc 5
rcconocumcnlo y prolccuon internacional de las denominaciones de origen. ’

2 En Mcxlco diversas legislaciones se aplican en materi de proteccion _luﬂdlc'l de hs

“denominaciones de origen, mismas que otorgan competencia a diversas autoridades, que
ticnen ' su cargo la aplicacion de estas leyes, entre cllas ¢l Instituto Mexicano de la

" Propicdad Industrial (IMPI), la Procurndun.l Federal del Consumidor (PROFECO), .
Dircceion General de Normas (DGN)®, Consejo Regulador del Tequila, A.C. (CRT),
Cadmara Nacional de la Industria lL(]UIlCI"l (CNIT), Secrctaria de Relaciones Exteriores”
(SRE) y la Sceretaria de Economia (SE).

La LPI vigente, seiiala que Ia proteccion a la Denominacion de Origen, inicia a través
de una declaracion que al efecto emite ¢l IMPI, sancionando el uso ilegsl, por ¢l uso de
indicaciones tales como “género™, “tipo”, “mancra”, “imitacién" u otras similares que creen-.
confusion en ¢l consumidor o impliquen competencin desleal, FaREEa

El afcance de fa proteccion juridica de las denominaciones de origen mexicanas, que
incluye el tequila debe ser sin lugar a dudas de proporciones internacionales, por lo que ¢s
responsabilidad de las autoridades competentes, .lpllc.lr y hacer cumpllr Ia lcuslucnon y
reglamentacion conducentes en México y en ¢l extranjero,

Sin embargo, se han presentado principalmente en ofros paises, diversos casos de uso.
ilegal de la denominacion de origen Tequila, en los que se ahondard amplinmente ‘en el -
Capitulo 4 del presente trabujo de tesis. Casos pricticos de produccién y venta ilegal de .-
bebidas de imitacion de tequila, en EUA y Europa, por compaiiias privadas que en sus
etiquetas y publicidad inducen al consumidor a error y causan confusion respecto aque se-
trata de un producto que contiene genuino tequila- que. cumple, con In calldad y,
especificaciones del Gobierno de México.

Asi mismo, ¢l uso de la palabra "Tequila® en_las ctiquetas.de diversas. bebidas
fabricadas por compaias, principalmente de EUA, con indicaciones. como “tipo"0.sabor. .
tequila™ engafian al consumidor, a través de clementos wsu'llcs y sonoros usados ¢n las

Susmm originalmente en 1958 y revisado en 1967 y 1979, Mulu» se ngc por ¢l texto dc 195

# [ste Acuerdo se eneuentra como Aneso 1C del Acuerdo de Marrakeeh pﬂrcl que se bl ln 0\1C

DOF del 30 de diciembre de (994, : St

¥ La DGN, ammonnmu Inmmbn parte de [a See
en este sexenio g %, por fa S de E

en el

ria de lenlért;iﬁ'y i‘on_lmm Indqslnﬁl (Sl:COFl), q




con :sabor-a leqm/(r que o’ Io Lonllbnc, lo que: se lruducc. en una” wolncu‘)nvil 1
denomincion de origen protcgida por el Tratado d¢ l.:brc Comcrcio de América del No
(TLCAN) y otros Tratados lnlt.mncmnalcs‘ Lﬁl(. y otros cnsm se mulmlr'm mnpllnmcntc
cl Cnpntulo 4dela prcscnlc. tesis, -

1.5 Las denominaciones de origen en In Ley de la Propiedad Industrial ™

151 I_*rotcél on Iggul

cquisitos:pira ideclarar 1a - proteccién - de -la’
¢:toda’ clase‘de. pruchas, con excepcion de la

B ‘La solicitud‘de declaracion de proteccion, dcb ri prcscmursc por ucnto nnlc cl IMPI ;
i con los rcqumlns que scnuln z.l nrllculo 159 dc la LP1 y su chumcnto.

.. Lua dt.puKlCnu
: cnlldddcs dela l‘cd«.ncmn.



s sobre lag I)uunmina:iuncs dc Onigen

cxtr'lcuén. produccmn 0 clabomuon (h. los prodl.lclos mn(cm de Iu dt,nomm.ncnon de
ong,cn 1o obstnnle que se mclma a cm,nr un umlu_,o. :

5.2 Aulorilnuén pnr.l S0 uso

; ¢ ncucrdo al nrliculo |67 (lc Ia Ll‘l cl lemlo Mcxlcano [ (.l mulnr dc In
o dmommncnon de on;,l.n, por lo que Ios pnr(u.ulnrc% solo obtendrin uuton/xxcnon para ¢l uso”

: La cnmclmshcn d(.l l:studo como’ utul.lr dc la dcnommﬂcmn dt. ong.n, cn nucstm

legislacion es diverso o como’se hace en ¢ resio del mundo, ya que en la muyonu de los:
p'liscs, se* asigna . al grupo” de produuor(.s d(. l'l regién constituidos: en nsocmclones
mopcrauvus, ctcclcm. e

“Los rcqulsnlos para nu(ormr LI uso dc una denominacion de oru,cn, se qcnnlun enel
Titulo Quinto Capitulo 11 de ta LPI, que exige la presentacién de solicitud al IMPL'y quc se
olorg,ar'l a la persona fisica 0 moral que cumpla con tres aspectos b'mcos as !

~esQue dircetimente se dediquea la ulmcci(m, produccién' 0 elnbomc on de: los’
produuoq prou.ydos por la dcnommncmn (lc origcn. R :

. Quc rc'\hcc esa 'wuvndad dcnlro dcl u.rnlono dctcmmmdo cn lu dcclxmcxén.

i,Quc cumplu con las Nomm Ol'cmlt,s cslublcc:dns por ln DGN

D(. Lumphr con Ios quu sitos: 'mtcnorcs y .|companur los- documcnlos quc scﬁalu el
‘Rq,lamcnlo de’la LPL el IMPI prm.!.d(.l‘-l a’su_abtorizacidn ‘con “vigencia: de 10 afo:
“renovables; nusnm quc cn ucrtos Cis0s. Y bdj(.\ ciertas curcunsluncnm scra susccpublc de

c.mccl'xclén P

EI usuano nu(on/udo de Iu dcnomm.luon de

un convenio en favor de terceros; para distribucion o v v
‘mismo que para surtir. efectos,: deberd: inscribirse unl«. el IMPL; y: omcnur’cluusula de
cumplimiento obligatorio de l.l Nonn.l Oficial Mc‘(lcanu (NOM) y las"demids que seiiale [n’

declaracion. .-

1,Ln, podrn p(.nmur su s mediante

L.l'uulori/ucion dc usuario (lu una dummumcnon de origen; dqa de: surllr efecios’en
los casos de nulldml cancelacmn 0 Iununacwn dc su wguncu

La nuhd.ld opera cuando st otorgd cn conlr'lvcncnon a las dlspostcloncs de Iu LPl [
bien con la utilizacion de datos y documcnlos f.llSOs.

La cancelacion, en los casos que ¢l usuario '1ulon?ado lﬂ ut cc dc muncra dxslmlu a
la thablccldn en la declaracion de proteccidn, ‘ :




eticepts fundamentales sobee las Denomingciones de Origen

SR umbos casos, ¢l lMI’l de oficio, n peticion de parte o del. Mmlstcno Pubhco
Federal, deberd dccl'\mr administrativamente . nulidad o cancelacion y pubhcurlu en sy
) u\ccln ol‘cml

| 6 El IMPI las denominaciones de origen

EF IMP] es la autoridad administrativa facultada por la LP1, para efectuar ef examen
de los datos y documentos de la solicitud de declaracion de proteccion a una dcnommactonA

de origen, y puede requerir al solicitante las aclaraciones pertinentes.

Si a juicio de la autoridad, los doc tos - presentados no satisface

considerara abandonada la solicitud.

La LPI otorga al IMPI 1a facultad de continuar de oficio con el trdmite, s: lo comldcr'\
pertinente, aunque no sc especifican los criterios par’\ ello.

De acuerdo a las experiencins de otros paises, en materia de reconocimiento y
proteccion de las denomindciones de origen, principalmente de Francia, considero que seriu
apropiado . ampliar las facultades del IMPI .a otras autoridades competentes, como la
Secretaria-de Economii, para resolver la procedencia de una solicitud de declarncion de

. proteccion a una dcnomm.mon de origen, para que no se constrificra la decision a una sola
- 'nutond.ld

o tEBs hcccsurio que la LPT otorgue al IMP! mayores facultades para continuar de oficio
con el trdmite de una solicitud para declarar protegida unit denominacion de origen, y se
aclare ¢l alcance del tercer parrafo del articulo 160 de este ordenamiento, ya que resulta
lamentable que a consecuencia de deficiencias téenicas de los solicitantes, se abandone ¢l
trimite, perdiendo produclos mexicanos de calidad que merecen ¢l reconocimiento por
parte ded Gobierno mexicano como denominacion de origen.

s indudable, que existen deficiencias importantes en la proteccién y fomento de
- productos novedosos, como denominacion de origen, tal es ¢l caso del aguardiente
Charanda claborado principalmente en la Zona Norte de Michoacdn, que presentd una
solicitud ante el IMP1 y que esta autoridad considerd como improcedente,

B Lic. Mauricio Jalife, ilustra el caso, en el cual los solicitantes argumentaron, que el
nombre Charanda provenia de un monte, sin embargo no acreditaron que la zona real de
produccion de la cafia de azdear o del producto, coincidiers con la zona en donde se ubica
dicho monte, donde se pmu.s.\b.l la Charanda, por fo que ¢} IMPI, resolvid como
improcedente la peticion lormutada®.

* véase Julife Daher, Mauricio, Camtentarios a ke Ley ..., op. cil. p. 330

en los requisitos.” -
legales o ¢l solicitante no cumple con los requerimicntos formulados en ¢l plnzo olor[,udo. :



Conegptos furxlamentales sobre fas Denominaciones de Oriyen

. Consulcro quc ha Clmmmla y -olros protluclos de los: que se ha solicitado la
dcclnrwén tle proteccion por los productores y que el IMPI resolvia como improcedentes,

“merecen por “su. calidad y caracteristicas ccpccmlcq de fabricacién, la- categoria de

) dcnoxntnnmonw de origen, por o que es necesario que la autoridad apoye y promueva la
declaracion de prolc(.clon

“En'el caso de los Rebozos fabricados por-la comunidad artesanal de Santa Marla del
“'Rio, | industria”"creciente en’ San Luis Potost, apoyada por ¢l Gobiemo del Estado, la .
= Nacional Financiera y la Secrctarfa de Desarrollo Social de la Organizacion de las Naciones .«
Unidas (ONU), ¢l .IMPI consideré como |mproccdcnlc su solicitud de proteccién como
i dcnonunnclon dc origen. -

R Ls necesario que no- sélo cl lMPl dt,lcnmnc en definitiva la proccdcncn dc la
SOIlCllud ‘de”declaracion de pl’O(LCCIOII o ‘una dLnomlnucmn de origen, mmblén
: msluncms do goblcmo.

: Francin tiene mas de 500 denominaciones d<. origen, Mcmco, comp.lrullvamcnlc [
titular de 7, por lo que cs tiempo de revisar ¢l marco juridico actual, las’ facultides
procedimicntos de las autoridades competentes, ya que cs posible que la propm lc;,:slnclo
abstaculice ¢l desarrollo de las denominaciones de origen en México, -+

En razén de la problemitica antcrior, propongo l’l fomluci'n de un"orl,anis
colq,ndo por distintas autoridades y asociaciones que conjuntamente” con: las’cimaras de:
comercio que representan a la incitativa privada, estudien en forma seria y: deiallada;la
procedencia de las solicitudes de declaracion de proteccion a una denominacién de on;,cn
presentadas por quienes acrediten tener interds juridico para ello,

Por otra parte, cs urgente fortalecer las facultades del  IMPI, con relacion-a:la:
oficiosidnd para allegarse los clementos, prucbas y documentos necesarios para proteger ¥
clevar al rango de denominacion de origen, productos mexicanos que asi lo merezcan po
su tradicion, arraigo y trayectoria, con lo cual se incrementard el comercio exterior del pais:
y la competitividad comercial internacionat de las denominaciones de origen mexicanas, -

Para la proteccion y desarrollo de las denominaciones de origen mexicanas en los:
paises cxtranjeros, cspecialmente del Tequila, es improrrogable que las autoridade:
mexicanas competentes en la materia, detecten oportunamente los casos de violacion ¢
infraccion de las denominaciones de origen reconocidas, y ejerciten en forma coordinada,
las acciones legales proculcnlcs para detener de inmediato ¢l uso |lcy|l de la
denominaciones de origen mexicanas,

En su caso deben presentar las demandas y solicitudes necesarias ante la autoridad
administrativa y/o judicial del pais infractor, para que s¢ proceds a sancionar a la'empresa
que viole # ln denominacion de origen mexicana, tanto en ¢l marco de la lcy domcstlcn
como de los Acuerdos y Tratados Internacionales de que sea parte,




: lmnsmmdns a’ través: dc |-lS Lcncmcmncs hnn creado prudm.los, cuyas’ “cunlidade:
- excepeionales . trascienden ‘sus propins fronteras - para adquirir un n.conocnmcmo
populurulud [ '|isc9 c‘(lr.m_]crm, como es precisamente el caso (h.l T Lqull-l. ;

Bl Tequila fuc cl pner producto de exportacion jalisciense y las cost.chas de u;,nvc,
“datan de 1621, con una antigiicdad de 350 aiios, por lo que esta bebida ha tom'ulo
. cumclcr mtcmacmnul y se vineula al mereado mundial.

Bl (lcs.m'ollo de la industrin del lL(]Ul]'l fomentd la creacidn de un marco Juri(llco de,
regulacion y proteccion que garantizara su crecimicnto ‘sustentado -y expansion
extranjero, por lo que en 1974 se publicd en ¢l DOF; la Resolucion quc\pmlcgié”n
denominacion de origen tequila, para aplicarse a la bebida alcohollca dcl mlsmo nomhr c
términos de In entonces vigente LY,

La denominacion de origen Tequila, fue la primera en ser rcconouda y. protcyd'n [
México, por lo que se registrd intemacionalmente antc fa OMPL ¢l 13 de abril d¢.1978"
en virtud del Arreglo de Lisboa relativo a la proteccion de fus denominaciones de origen;

En ¢l caso del ’I‘Lquilu como mis adelante se analizard, la regidn de produccion de
esta denominacion de origen, actunlmente abarca diversos’ Municipios de:los Estados. de
Julisco, Guanajuato, Michoacdn, Nayarit- y.“Tamaulipas que " presentan - condicione
climdticas similaces, para la produccion de agave | u/ul phnm de la cunl se produu
tequila.

Recientemente se incluyd dentro. del - listado * de Municipios que. comprend
territorio de origen seiialado en la Declaracion ‘General de Proteecion de la Denominaci
de Origen Tequila, pubhuulo enel DOF dd 13 (lc m.mbrc de 1977 el Mumuplo dc Romita
en el Estado de Guanajuato™, 4

En nuestro pals Ia denominacion de origen lcqunl.t. ue Iu prmu.m cn dcclurarsc como
tal y ¢l estudio de su proteccion juridica en el dmbito del dcrcuhn mexicano ¢ internacic
constituye ¢l cuerpo del presente trabajo de tesis, por lo ‘gue el Capitulo 4 se’abo r
estudio de casos pricticos, en la aplicacion dcl derecho de ésta llummmuclén dc ongc

La Ley Federal de Metrologia y Nonmllizacién_ (LFMN);, slublccc los linemnienlo; y

*T Registro nimero 669, L o
" Resolucion det IMPI publicada en ¢f DOF ¢l 26 de Junm dcl 200(1 que modl(' cn Ia Dcclnmlorm (‘cnunl duv
Proteccion. ] s K . :

19



,:rq,lnmcmo ‘para‘el cumplumcnlo a le NOM del chu:ln en vigor, NOM 006-SCFI 1994
** Bebidas Alcoholwm-chmla’l.qpu.mcauoncs, que cstableee las caracleristicas
: dcbcn larst. los .m,ncullorcs para ¢l cultivo del Agm'e Tequilana H’cbe/ mr:mlnd azul.’;

‘172 ‘Zonu que ampara 1a denominacion de origen

La Declaracién General de Proteccion a la Denominacién de Origen Tequila de 1977,
establece como territorio de origen ¢ comprendido en diversos Municipios de los Estados
de Jalisco, Guanajuato, Michoacin, Nnyunl y Tamaulipas.

Recientemente en los afios de 1999 y 2000 se incluyeron dos Municipios: mis-‘al =
territorio de origen seitlado en la declaracion de 1977, que son ¢l Municipio de Marcos
Castellanos del Estado de Michoacin y ¢l Municipio de Romita en el Estado de Gunnnjuato
respectivamente.

La SRE tiene a su cargo el trimite de lo modificacién del registro inu.mncioriul deta

Declaracion General de Proteccion, para su recc iento y proteccion en cl cxtranjt.ro
de conformidad con los Tratados Inlcmuuonulos uplicables en la umu.rm.

- La zoma dclcnmnada por los Municipios que sciiala 1a Dcclurucmn, sol )
modlhcnd.l por ¢l lMl’I. it lmvm de una rcsolucnén dobldmmnlc l‘undnd

"pcrsonu acredi

1.8 La Declaracién de prot dela

'.8.l .lllstiﬁéxncidn y contenido



con la Norma Ofi cial dc Calldml y dentro del | lcmlono qt.nalndo.',

ifico en 1977, para’a 'uuplmr In S
Estado de Tunmuhpas yen I999 se m(.luyo ] Mumcnplo de Murcos Cnstdlunm del Esl.xdo o

La-declaracion zoria ;,cogmﬁca c mclulr al :

de Mlchoncun.

"La Ciudad de Guadalajara como sede para el Seminario sobre Denominaciones de
Origen es de gran significado, ya que el Estado de Jalisco representa mucho de la cultura y -
tradicion mexicana, y lo sentimos en la hospitalidad de su gente, pero sobre todo en ¢l
Tequila, que s nuestra bebida y la primera denominacion de origen mexicann en ser:
r«.conoudu y protcudn. nacional ¢ internacionalmente™?, :

1.8.2 La Declaratoria General de Proteccién de 1974

El' 9 de diciembre de 1974 se publicé en el DOF, la Declaracién General dc
Proteccion a la Denominacion de Origen Tequila y tiene como antecedente el ofi cio™ de la,
Dircccién General de Normas de la Secretaria de Industria y Comercio, que solicité iniciar
de oficio el procedimicnto para declarar [a proteccion de la dcnnmmncnén de origen lcqull.l
a la Subsecretaria de Industria.

Tequile Herradura S.A. y la Cdmara Regional de la Industrin Tequilera, de
Guadalajara, Jalisco, solicitaron @ esta Secretaria, la Declaracion General de proteccion a lu )
denominacion de origen Tequily™.

Los solicitantes demostraron su interés juridico para que se declarara 1a proteccion de
la denominacién de origen tequila, como un aguardiente de agave Tequilana Weber
Variedad Azul, a que se referia la Norma Oficial de Calidad de Tequila DGN-V-7-70, por
lo que presentaron descripciones detalladas del producto y del procedimiento para su’
claboracion, donde ﬁcndldn como lugares de fabricacion diversos Municipios de los Estados
de Jnlisco y Nayarit™. :

Diversos solicitantes con interés juridico requirieron cn el afio de 1973, a la Sceretaria
de Industria y Comercio, fa ampliacion de la zona de proteccion de la denominacion de'
origen tequila, por Jo que esta autoridad considerd procedentes tnicamente las prcscnlnd'\ L
por Tequila Santa Elena S.A. de Tepic, Nayarit y Tequila y Mezeal Viuda de Clnvoy'l S, A

" Palabras del Lic. Jorge Amigo, Dircctor General del IMPI, en ¢l Seminario sobre Denominaciones dc Ongm.
vctubre de 1999, en Guadatajara, México, publicacion de la OMPL 767, p. 7.

2 Oticiv 15-1-3 de 2 de encro de 1973, .

* Solicitudes que sirvicron de base para iniciar ol procedimiento de Dectaracion Generl de P 16 ;
 La Asociacion Agricola Especializada de Productos de Agave Tequilana Weber del Sur de Tamaulipas, objetd las .
solicitudes y pidio como lugar de extraccion, ulos los tugares de produccion dc pu’i-u de agave para la obtencion del

tequils ¥ tambicn ohjetd que la ion se aplicara £ al ido con agave Tequilana

Weber Variedad Azul.
* DOF del 9 de diciembre de 1974, parte celativa 3 los antecedentes.



o l‘mnlmcnl(. se rcsolvm omrbar la pmlcccxén ala dcnomm.lcmn de origen thmlu
pnm cl ubunrdlcmc regional, a que se referia la Norma Oficial de Ctlllddd expedida por lu‘ i
}DGN dc la Sccrcturl'l de lndusmu y Comcrcno. Sc csmblccm como tcmlono de origen

cclnrulonn dc prolu.cnou establecié el derecho-de uso-a I.w pcrsonus fi sncns
ue cumplicran con los requisitos y su modificacion de oficio o a peticion de p rie’
mlcrcsuda. Sc_cncomendd a la SRE, tramitar ¢l registro internacional de la dcnomlnamén"!
de origen tequila, pdl"l obtener su proteccion conforme a los tratados ¢n la mnlcrm :

1.8, 3 Ln I)cclara(ori.l General de Proteccion de I‘)77

En 1977 la Secretaria de Patrimonio y Fomento Industrial, pubhcé una resolucién®,

L que dqo sin efectos a la Declaracion General de Proteccion a la Denominacidn de Ongcn
- Tequiln, publicada en ¢l DOF del 9 de diciembre de 1974, por lo que s dicté una nueva

*_ declaracién ‘que amplié el territorio de proteccion, -a varios Municipios del Estado-de
“Tamaulipas, en respuesta a la objecion formulada por Tequilera la Gonzalefia S.A.

- La autoridad considerd que los agaves cultivados en los Municipios del Estado de
T am.\ullpzls cuya amplincion se solicitd, cumplian con Ios rc<|u151los de calidad establecidos
por la norma,

Los mduslrmlcs de Jalisco, apoyaron cl culllvo cn ’I‘nmnuhp.ls. ya quc era necesario,
contar con un mayor volumen de materia prima para producir; tequila y asi satisfacer la. .
demanda creciente de ese_producto, cspccmh ente en'e cxlranjero. par'l evitar cl uso* de? e
. aziicares distintos. :

- Cabe mencionar la crisis de la mdustm lcqutlcm acluwl para producu lcql.ul'l 100%
de agave, acentunda por el incremento de la demanda nucmnnl y extranjera en los-tiltimos
ufios, superior ' la oferta existente. El-tequila. de-cstas. caracteristicas” tiene ‘un’ prccm
clevado, por lo que se ha incrementado la venta y el consumo de tequila mczclndo con otro
tipo de aziicares y menos c.mlul.ld de \1,.1\'0.

En consecuencia de la erisis de produccmn de lcqml'\ de C'llldﬂd cs ncccsano Tevisar -
la zona de proteccion y contemplar la amplincion a otros municipios -y Estados de I
incluidos actualmente en la declaracién, para abastecer de materia pnm.\ a lm productor
satisfacer la creciente demanda en México y en ¢l extranjero,

El resto de l.l Declaracion, en csencin s similar a la primera dcclnmlonn con-ln.
salvedad de fa ampliacion de la zona de proteccion a varios Mumclplos dcl Esludo (lel
Tamaulipas. :

“ proteecion prevista por el capitulo X de Ia LP] vigente en cse uﬂo.
 DOF del 13 de octubre de 1977,




Conceptos I'm :unmla us sobre las D

: I.8.4 Modiﬁmcmn a Ia Dcclxlraclnn Gcnernl dc l’rolcccion de l999

En l999 sc modlﬁco la Dcclumuun Gcncml dc Prolu:cnén a la Denominacién de
Origen” Tequila®®, para_incluir en la region geografica de’ proteccion, el Municipio de
Mnrcos Cnsl(.llnnos del Estado de Mncho.lcxm R , ’

La solicitud se prucnlo al IMPl en. 1998 y sc \érédilé el interés juridico como '
persona fisica, con actividades de producuon (l(. lcqunh ;

Se argumentd que dicho municipio, no’ qucdo‘lncluldo de forma expresa en la zona
protegida por la declaracion de-1977,-no. obstante que con base en las prucbas, dicho:
Municipio se encantraba dentro de In cnrcunscrlpcnon territorial que se intenté  proteg
desde la primera declaracién, :

El IMPIl “considerd Ic[,{llmo, iniciar ¢l proccdlmlcnlo de modificncion dc o
declaracian y publicd ¢l extracto de la.solicitud para el cfecto de que terceros con mlcrcs
juridico formularan las obscrvuctoncs y nbju.mncs quc estimaran proct.dcnlcs. - B

l 8.. Modll“cndon 2 |.l l)cclnrucidn Gcnerul (lc I'rolecclou dc 2000

Ll IMI’I cmllm unn rcsolucmn por la quc se mudlﬁca lu Dcclnrnctén Gcncrnl‘dc 19

R lMl’l rcsolvn fundudo cl;mlcrcs‘v_]ur'l
nponudus acreditar que este: Munlcnpm cumpli [
ru:onocno por cl CR'l como productor

lmlddos mlcrn.lcnonalcs nphc'lblc

<

: l‘) EI Convenio de vineul

entre pr

Se trata de un Convenio dc Vinculacion y: Comsponsnbllldnd celebrado cnm. un
productor de tequila autorizado yun (lmlnhmdor lq,mmado para ello quc ptmlllc el usode -

*5 DOF del 22 de junio de 1999,

* En términos y con fundamento en los nrlfculow l58 frnccldn ! y l66 de In Ll’l
% DOF de 26 de junio de 2000, . i 2




i’ o dcnommuc n'de OI‘IL
: 'mlculo 75 de la LPIY

“producto_que s, entreguc. al comumldor con 'l dmommucmn de orlgcn lcqunla, anLn la
calidad rcqucnda. Dicho convenio surtird cefectos, a” partir de su mscnpcnon en ¢l IMP
i previa snncmn o aprobuclon de csta autoridad en términos de ta LP1.

o Proccdch'l la canci.lacién, en ¢l easo que el distribuidor no cumplicrL"con las normas "
oficiales “para prcsch'lr “la: calidad del- tequita o que’ la uulonzucnon de’uso i de ‘I
dcnommncnén que tienc cl produv.lor sea unuladu o cancelada, -

LBl producmr st ‘oblu.,.l a- suministear - aldistribuidor; cl u.qunln; quc. cumpla !
cslnclnmcnlc con la NOM y a proporcionir lus constancias oficiales que lo acréditen, por Io‘ B
que p(.nm(c al dlslnbuulor apllcar fa’ pnluhm lL([lllld al produclo quc vcnd'n 0 dlslnbuy'l :

Bl (hstnbmdor se obhg,.l a no alierar el tequila quc le sea Lmrcg,u(lo, por To que odn p
realizar Gnicamentc las opcr.lcmnl.s punmudas por fa norma:

Lus partes dcbcr'm unexar '1l con\'cmo I-lﬁ z.uqucm quc scran d) cndns 'v.n

comercinlizard ¢l produuo.

La alteracién o modificacion . a lns marcus n dlscnos.
denominacion de origen tequila, es causa’de lcnnm'lcmn -anticip
distribuidor deberd presentar de manera visible el niimero. de NOM cn la"
producto y ticne prohibido vender quUIld u granel.




' CAPITULO SEGUNDO

EL CONSEJO REGULADOR DEL TEQUILA Y LA NORMA OFICIAL
) MEXICANA APLICABLE A LA DENOMINACION DE ORIGEN TEQUILA

2.1 La Novma Oficial Mexicana

l.aa Ley Federal sobre Metrologia y Normalizacion (LFMN), constituye el marco
juridico que regl la expedicion y cumplimiento de Ia Norma Oficial Mexicana
(NOM) y se establece que dsta constituye el instrumento idoneo para apoyar las
denowminaciones de origen.

La NOM determina las caracleristicas y requisitos que deben cumplir en fornma
obligatoria productos y procesos, para establecer una calidad minima estandarizada, Asf
mismo se deberan establecer los riesgas que ef producto representa para [a seguridad de
las personas, la salud humana, animal o vegeial y ¢l medio ambiente, incluso los dofios
en ta preservacion de los recursos naturales. .

De acuerdo con el contenido de la LEMN, todos los productos, procesos, métodos,
instataciones, servicios o actividades deberin cumplir con’ las - Normas Oﬁcnlcs
Mexicanas.

La expedicion de la NOM, deriva de la facultad reglamentaria del artfculo 89
fraccion 1 de la Constitucion Politica de tos Estados Unidos Mexicanos, que concede al
Ejecutivo Federal las faculiades, para que en ¢l dmbito de su competencia expida los
Reglamentos necesarios para c.l cumplimiento de las Leyes en la esfera administrativa,
ast lo resolvio recientemente®® [ Suprema Corte de Justicia de la Nacion (SCIN),
misma ue determing la constitucionalidad dle las NOM.

2.2 La NOM del Tequila
2.2.1 Autecedentes

Con:motivo.de la Declaracién General de P! ion a la D inacion de
“Origen Tequila, publicada en’cl Diario Oficial de la Federacion (DOF) ¢l dia 13 de

octubre ‘de 1977, el Estado Mexicano se constituydé como tnico tillar de dicha

" denominacién, en virtud de corresponder o un producto distintivo de México.

I35 responsabilidad del Gobiermo Federal establecer las medidas de apoyo
necesarias para garantizar que los productos que poscan una denominacion de origen,

como ¢l tequila, se apeguen a la NOM correspondi ademds de proporcionar a los
sectores omicos involucrados en la produccion y comercializacion, las
% En octubre del ufio 2000, fa SCIN usentd jurisprudencia, sobre a itucionalidad de la NOM, que

habia sido uhjeto de estudio y debate en los Gltimos aios,

s



¢ 3hcrram|cnln% necesarias pnn trolar la inocuidad, calidad y propiedad del product
Tque clnbormouomucluli/nn ol : ] i

En 942 se cmpiczd a vmculnr !.1 Denominacion de Ongc.n chulh (DO I ), como
« figura’ pmlcudn por- la propicdad . industrial o una NOM." El fequila ‘se sujcm aal
‘cumplimiento con normns, desde el aito de 1949, en que se expide la pnmcm Norma
: Oficial dc Cnhdnd para ¢l ltqulln (I)C‘N R9-1949), que lo (lcfnlé como: :

El aguar{lwnlc dé mezcal ﬂhlt’"i{l{l del agave azul u‘qullmm uclmr nnmrllrlnccac y rlr oltras
" especics del mismo género que se cultivan en ¢l Estado de Jalisco, en lus tierras y condicione.
- climatéricas que le son caracteristicas.”

En 1964, se expide la nueva Norma Oficial de Calidad para chuil:i (DGN. .R9-a

1964), que pennite [a adicion de hasta un 30 % de azdcares fermentables y ¢l 17 de abnl :
de 1967, se publica en ¢l DOF la resolucion que la dectara obligatoria, e

Lin 1970, s expide una nueva version de la Nomma Oficial de Calidad para ¢l
Tequila (DGN.R9-1970), que permite adicionar hasta un 49 % de azcares de otra -
procedencia diferente a los del agave y ¢l 7 de dicicmbre del misnio adio, se dcclum_' ?
obligatoria la norma (DGN.V-7-1970) .

Ln 1976, s¢ publica la nucva versién de la norma (DGN.V-1976) y la resolucién -
que Ja declara obligatoria, En abril de 1978, sc publica la versién que especifica ¢l -
territorio de la denominacion de origen, por lo quc la pruncr'l no sc aplicaba nI tequila
clabarada en ¢l Estado de Tamantipas, :

Con ln g de la declaracion general de | ion de la DOT, del 13 de

octubre de 1977, quedo protegido e tequila claborado en el Estado de Tamaulipas, con .

vigencia de la Norma Oficial de Calidad para tequila (NOM-V-7-1978).
I l 13 dc octubre de 19‘)3 se pubtica en ¢l DOF la NOM-006-SCFI-1993 Rebidas ©
| Tequila-Especili s, que fue lada por ta NOM- 006-SCII 1994 )
que 3 1cluulmu\lu se encuentra en vigor®, Gk

La NOM del Tequila, surge de la responsabilidad del Gobierm Fudcnl dc‘

establecer las medidas necesarias para garantizar que la denominacion de origen, cuente’ <.

con ¢l debido soporte técnico que asegure su calidad, por lo que comlllu)u el
instrumento idoneo para L\lc ﬂhjl.ll\’n

2.2.2 La NOM vigente

La  NOM-006-SCII-1994-Bebidas  Aleohdlicas-  Tequila- - Especiticaciones,

3 Cavazos Trevifo, Gemin, Vineulaciin de las denominaciones de arigen con lus marcas »las normas
y esuindares de calidad, Seminario sobre  Denominaciones de Origen, Guadalajara, México,
Publicacion de la OMPL, No 767, Diciembre de 2000, pp.121-123.

1 El proyecto se publicé en el DOF de 30 de agosta de 1994,
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1 Consejo Reputador del Yeyuila y 1a Norma Olicia) Mesicana aplicable ala | inacidn de Origen Teyuila

vigenle, tiene como objetivo establecer las caracteristicas y especificaciones que deben
cumplir los usuarios autorizados de manera obligatoria para producir, envasar y/o

ializar tequila, forme al proceso que la misma detalla, Es ¢l Gobiermno
Mexicano quien vigila y regula st cumplimiento, a través de organismos de
certificacion acreditados por Ia LEMN, entre cllos el Conscjo Regulador del Tequila
AC.(CRT).

La emision de esta NOM, sc efeclud de conformidad con ¢l punto 2 de la
Declaracion General de P ion a la DOT, y con la fraccion XV det articulo 40 de la
LFMN.

: - Laaplicacidn de la norma, prete que el enga -un- mejor
. producto en el mercado, por lo que la forma en que ¢l Gobierno Mexicano administra -
Ia dcnnminnci(’m de origen tequila, es un cjemplo para otros paises®, :

Sc define al Tequila, como la bebida alcohdlica regional obtenida por dcslxlacxén
.y rectificacion de mostos preparados, con los azicares exiraidos de las cabezas * de
Ag,avc sometidos previamente o fermentacion alcohdlica con levaduras,

Dicha Norma, establece que el Tequila, se debe elaborar con agaves de-la
especie Tequilana Weber Variedad Azul, cultivados en las Entidades Federativas y
Municipim sefalados en o Declaracion General de Proteccion a la D inacién de

1. . [Py

Origen. Asimi para [ las especificaci fisico-q
en la NOM del tequila, se aplican otras Normas Oficiales Mexicinns en vigor®,

El tequila cs un liquido de olor y sabor sui generis, que de acuerdo al tipo cs
incolore o amarillento cuando es madurado en recipientes de madera de -roble o
encino® y ln NOM, permite adicionar hasta un 49% de otros azicares on ln
preparacion de los mostos,

"ara la elaboracion del Tequila, es necesario que los l‘wbrlcnnlcs. cnvn:ndorcs.
| .

productores y ¢ ializadores, cumplan en forma abli ia, con la NOM

2.2.3 Procedimientos de Verificacién

alisco, Ménico, Ado |, No 7, Julio, 2001, p. 6.
El proceso de pmdumnu de Icqulla duru o prnmulm uuuc mloa ¢ mlcu conla plmmuon del Agan-
ut i I i

i
lm i para ohlvncr azucnm umplcs aplm para ch

t'cnncnmdx S,

** Método de preeha para b determinacion de

destiladas
5 ((NMX-

eAlraet seco v cenizas en bebidas aleoholica
(NMX-V-17; Determinacion del poreentaje de sleohol en volumen pars bebidas aleoholi
3 Métada de prueha para la detem n de alcoholes superiores en bebidas aleohdl
s (NMX-V-14) Método de prueha para fa detenninacion de Metanol en bebidas aleohdlicas
(NMXN-V-21).
Existen dos mtq,umn de’ I‘mmln. ol Tequila 100% de agave y el Tequila que contiene un porcentaje
de agave ademis de otros azicares, y los upm blanca, joven, rtpm.u!n y afigjo.
7 LI NO\i del Teguila vu.uuc lm stubl dancia con normas interpaci
i al

por no existir




I3 Nurma Oficiat Mevicana splicable 3 la 1denominacidn de Origen Tequita

Los proccdmm.nlm d«, verificacion, cstablecen fa forma de  acreditar ¢l
cumphmluuo de ln NOM, de la LFMN y su Reglamento y en ;,cncml con toda la
<normatividad aplicable al tequila, que se pretenda comercializar, mismo que deberd
“. estar certificado™,

‘La calidad de tas materias primas, utilizadas en la elaboracién del tequila, se
- verificard mediante registros de pl jones, previos « la comercializacion del aguve,
.

de inventarios y proc: que ren, un balance de materiales confiables durante
¢l proceso de elaboracidn, hasta obtener el producto embotellado,

Cada envase deberd levar una etiqueta o jmy per que destaque en
forma clara ¢l nombre del tequila, el tipo al que pertencee conforme a la clasificacion
de la norma, como blanco, joven, reposado o ailejo, ¢l contenido neto expresado en
litros o mililitros, ¢l porcentaje de alcohol en volumen, domiciliosy nombre o razén
social del fabricante, marca registrada y la leyenda hecho en México™,

El tequila se debe envasar en recipi nuevas, aceptados por las autoridades
sanitarias, con capacidad no muyor de cinco litros, por lo que los productores de
lequila autorizados, deberin cumplir los requisitos formales que sefiala la norma.

Los fabricantes que descen ostentar ln leyenda “Tequila claborado 100% de
agave”, deben solicitar autorizacion por escrito a la Direccion General de Normias’
(DGN), para praducirlo y embotellarlo de origen en la planta de anas.umcmo, denlro :
de 1a regién productora. .

La DGN, determinard la procedencia de la autorizacion ¢ ins;’)cccionhiﬁ el
cumplimicnto de la norma, a través del Organismo de Centificacién Acrcdlmdo como - -
¢l CRT. ’

g Para los  fabricantes que pn.lcndm\ producir |u|u|la, con_un porccnl:uc de
azucares de agave tequilero y de otra | ! itarlo por
c-eserito a-la DGN, y abstencrse del uso de la leyenda *100% d(. agave” u otra
scmcjnmc. cn sus ctiquetas, envases, facturas o publicidad que induzea al piblico
iderar que cl producto ha sido claborado exclusivamente de Agave

Tequilana Weber Variedad A/.ul.

De acuerdo con las Politicas y Procedimi de Evaluacion de la Confonnidad
(POLEVAS), establecidas en la NOM para el tequila, seitala que [a certificacion estard
sujeta a verificacion permanente in sitw, en la planta de produccién y/o envasado del
producto. La verificacion, se ulilizard para cancelar, en su caso, ¢l certificado
correspondicnte®,

El CRT realiza visitas que forman parte del proceso de verificacién penmancate,
como seguimiento de la verificacién inicial, para gorantizar al- consumidor la
autenticidad del tequila.

# vase, Miguel, Floriberto, Procedimientos..., op. cit, p.7.

¥ En ¢l caso de que el producto se cmharquc a grancl Ius datos de ulquuadn envase y cmbnlajc deben
figurar en los d dela

% véase, Miguel, Floriberto, Procedimicntos..., op. cil, p.7.
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l’or rcmlucmn dcl l dL fcbrcro del 20(!() s¢ LSI.!MLCt. quv. con l'l NOM dcl
tequila,"serd obli io que los prod y envasadores de In bebida, se sometan a
Sun proccdumcnln de verificacion per en las instalaci de la planta’en que
‘se cluboru oenviise ¢l producte ol ) LA :

Mcdmnlc la. vcrl('cm:lén se constata, que el luuxln unn |'l con “las”
; W q n,
especificaciones seialadas en la NOMyIn calizacion de , por
lo" que-cl limi de la verificacion, es req isi para ‘el Ccnlfcndo de
Confonnldud de producto que establece la NOM®,

El tequila y Jos demds productos con denominacion de origen, deben presentar
un Cerificado de Exportacion al momento de su salida del pafs, por lo que el 1equila de
exportacion deberd cumplis con lo previsto en las POLIEVAS,

La Camara Nacional de la Industria del Tequila (CNIT), planteé ante et IMP] [a
posibilidad de modificar la denominacién de ori para incluir las reglas de uso
indirecto de la misma, peticién encaminada a que esta auoridad las publique en breve
et ¢l DOF, Dicha peticion se encuentra en estudio, por lo que ¢l IMPL emitird la
resolucion conducente La consolidacion de las reglas permitisd dar transparencia a las
bebidas que witicen Tequila en su claboracion y su publicacion esta pendicnte®

2.3 Contrasciin Oficial del Tequila

2.3.1 Generalidades

Como responsabilidad del Gabiermo Federal, de procurar las medidas necesarias
para garantizar que los productos que se comerciaticen en el pals, contengan la
informacion necesaria que garantice uns cfectiva proteceion al consumidor, surge la
NOM aplicable a la contraseita oficial, que se constituye como un instrumento idéneo
para estos fines.

La contraseiia oficial, ¢s un distintivo que le permite al consumidor constatar que
los productos o servicios que adquicre, han cumplido con las Normas Oficiales
Mexicanas aplicables a los mismos, por lo que ¢s importante conocer. las
caracteristicas que los identifiquen, a fin de brindar confianza y certeza al consumidor,
por 1o que la Normu se clabora pars establecer las caracieristicas que debe reunir la
contraseia olicial de tal Iomm que pueda ser utilizada como un simbolo de
cumplimiento con la Nonna®, [a DGN dejo de emitir el Namero de Rcyqlro para el
uso de ta Contraseiia Oficial.

1]

quita vigente y en los articulos 12 y 20,
OF).

Of
1.1 de Ja NOM del iequila en vigor,
il artado 1.5 de la NOM
Véase, Miguel, Floriberto, Procedimicntos.... op. ¢il, p.7.
Introduccion de la NOM-106-SCFI1-2000 Caracteristicas de diseiio y condiciones de uso de la
Contraseia Oficial publicada en ¢l DOF del 2 de febrere de 2000,

e

2

ze

4
3

2



: 'z.. 32La NOM apllcnhlc

aila NOM l06-SCl 1-2000, lenhlcc«. las caracteristicas de diseio y condiciones
,(lc uso de’ la contraseiia oficial, para diversos productos o servicios-cnire cllos ¢l

“ tequila, ‘@ fin de indicar los especificaciones, que debe reunir la contraseitn, para ser-

.~"usada‘como’ simboalo ‘de cumplimiento con las normas aplicables -al pmduclo en L
' cucsuén. :

. En ¢.l caso del tequila, el nimero de registro, la contraseiia ol’cml :y-las su,las;»

CR T deberdn ostentarse en forma visible en las etiquetas del cnvase,-para que el =
consumidor tenga Ia confianza y la certeza det producto, por lo que cf cumpllmunlo de -
esta nomm es obligatorio para los usuarios autorizados de la denominacién de om,en«
o lcqmlu. K

En Ia claboracidn de la NOM-106-SCFI-2000% participaron la CNIT, cl CR[‘ Ia
DGN la PROFIECO y la SEECOF], entre otros organismos. )

: - Desde la entrada en vigor de la NOM los tramites para obtener la contraseiia |
oﬁcml de tequila, se realizan en el CRT, por lo que s necesario obtener el dictamen
téenico emitido por la Unidad de Verificacién de esle arganismo y prcscnlar en su-

: caso, la autorizacion de Ja DGN para producir Tequila 100% de agave, - :

El CRT emite el nimero de registro que se usa con la contrasefln %chl ¥
con el procedi de autorizacion, para usar la DOT ante el lMl’I :

La contraseiia oficial del tequila, se integra por 3 ¢clementos:

e NOM,
o Numero de Registro
o CRT

Estos datos en conjunto s¢ denominan como "contraseiia oficial tequila”, que
debe aparecer en pado o cliquetado legible, i ferible ¢ indeleble, en cada
unidad de producto parg que ofrezca sc;,undnd y confiabilidad al consumxdor ﬁndl
impida su uso indebido®.

En consceuencia la contraseiia; es de uso obligatorio en las ctiquetas del envase,
ya que representa ¢l distintivo por ¢l que los sujctos obligados al cumplimiento de la
NOM del tequila en vigor, manifiestan que ¢l producto cumple con ks norma, :

Para que una empresa pueda usar la Contrasedia Oficial Tequila, deberd tener -
vigente ¢l Centificado de Conformidad de Producto, y en caso de perder la

% DOF de 2 de lebrero del 2001, que canceld a la NOM anterior publicada ef 2 de noviembre y 11 de
dluunhrc de 2000.
" Este irmiite se realizaba ante 1l DGN, en la Ciudad de México, ahora puede realizarse dircctamente
ante el CRT.
5 Anticulo 76 de Lt LENM, la NOM-106-SCF1-2000 y 1a NOM-006-SCF[-1994.
% vase, Rome, Sofia, EI CRT emite el niimera de registra quie se usard con la contraseia oficial,
Gaceta Tequila de Origen, publicada por el CRT, Jalisco, México, Afio I, No 8, agosto, 2001, p. 11,
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: 1 Conscjo Repulador del Tequily y I3 Norma Oficial Meicana aplicable 8 la Denominacidin de Qrigen Tequifa ™ """

certificacion no podrd usar la femias de la lacion i
registro Gnico y la marca de certificacion, DN

Final { luir que Ia NOM del tequilay lu NOM dc lav

cnnlmsch': oﬁcml. son de cumplimicato obligatorio, por lo que ¢l uso’ con'cclo de la

Contraseiia Oficial Tequila, se cansidera parte de dichas oblq,'\cloncs. ya que ‘asegura
al consumidor final que ¢l producto ha sido debid ccnrlhcndo porel CRT, que i
cumple con la NOM y demis disposiciones aphcablce e e T

233 Verificacion

Con cl objetivo de constatar ¢f cumplimicnto de: la NOM-006-8CF1-1994 ..
Bebidas - Alcohélicas-Tequila-Especilicaciones ~ y ~ la .- NOM-106-SCF1-2000
Caracteristicas de diseio y condiciones de uso de la contraseiia oficial, la Unidad de
Verificacion del CRT, mantended una verificacion permanente ¢ informard en forma
oportuna, de los resultados al organismo de certificacidn, por lo que solo los produclos

certificados podrin ostentar vilidamente fa Contrasedia Oficial Tequila.

El nimero de registro de contraseiia oficial otorgado a una empresa, ‘podrd-
cancclarse cuando se violen las condiciones de uso que seiala la NOM- 106 SCl‘I- :
2000, en los siguicntes casos:

e Cuando ¢l CRT determine que se ha incurrido en pracllcas euyu‘losas
respecto del uso de 1a misma. ’

* Por cancelacion o suspension del Certificado de Conlunmdnd de l’roduclo
emitido por ¢l CRT,

o Los demas casos previstos por la legislacion y normatividad np|ICﬂb|c§.

Las actividades para la evaluacion de la conformidad, s¢ realizan a través de
procesos por los cuales en producto, sistema o servicio es evaluado contra una norma,
en ¢l caso de la NOM del tequila estas actividades las realiza, actualmente ¢l CRT,’
como organismo de certificacion acreditado por Ja DGN.

La cvaluacion de Ja conformidad, comprende los mwuestreos, prucbas,
verificacion de procesos, calibracion y centificacion, esta evaluacion puede ser
realizada por las dependencias competentes .o por organismos de ccmﬁcumén,

idades de verificacion, lal os de prucba y de calibracion acreditados ™', ’

foadnit o . donet

Las unidades de verificacién por las
competentes, podran emitir di que seran por éstas 'y por-los
organismos de certificacion, por lo que acluardn en los términes de su propia ley y-
atribuciones. ol

)

Los certificados de exportacion amparardn tnicamente el lote sujclo a exportar y 2 -
sc otorgard solicitud de parte, siempre y cuando el tequila para exportacidn haya -

 jdem,
™ Anticulo 68 de Ja LEMN.




: on 'ughmdcn’a,' ¥ 1a Notin Oficiat Mexicara apliable a s 1 de Origen Toguts -~ -

(g,

]Xl cert ift dc cC

B lnborn(nno dc cnhbr'lcnén 0 dL prueba; r.’l un dlclnmt.n dl. rcsulludos,
quc se prt.scnm nmo la l)GN oel or(,mmmo de ct.mﬁcnmén. :

24I'I Conlﬁcjo _chulndnr del 'l‘cqnilur :

240 Aspvctos generales

El Conscjo Regulador. del Tequila AC. (CRT), ¢s un organismo dcl sector
privado, con personalidad juridica propia, no lucrativo, de alcance nacional ¢
internacional que tiene como objetivo el asegurar ¢l cumplimiento de la NOM del

Tequila, y salvaguardar esta d inacién de origen en México y.en le ulrmucro. dc ;
tal manera que se garantice al idor la icidad del &
Este organismo nace por ¢l auge de la d i ional ¢ internacionat del

tequila, que en los tltimos treints aftos ha pasado de ser una bebida regional, a una
bebida de aceplacion nacional y mas ain de ¢ i en los los de -
exportacion como los Estados Unidos y Europa, :

La LF MN”, surge del interés del Gobierno mexicano de transferir al scctor
privado fi de normalizacion, verificacion, certilicacion de la calidad de
productos y servicios, entre cllos el ‘Tequila, como cjemplo se citan las

denominaciones de origen curopeas como el champagne y el cognac.

El CRT, es un organismo de certificacion y unidad de verificacion, que se
consliluyc como un verdadero laboratorio de control™, por lo que es el Onico
organismo autorizado para evaluar la conformidad de la NOM d(.l tequila N0\1-006
SCFI-1994, Bebidas Alcohdlicas-Tequila-Especificaci R lo por
ta SECOFI, ahora Seeretaria de Economia.

2.4.2 EICRT y la NOM del Tequiln

I CRT, cuenta con una unidad de verificacion, cuyo abjetivo es la
probacidn a través de , medicion, prucbas de laboratorio o examen de
documentos, cl cumplimiento de las caracteristicas y especificaciones previstas en la
NOM del tequita. Los procesos de Ja Umd.ul de Verificacion, sc fundamentan ¢n la
LFMN, 1a NOM y el Manual de 1 i que ¢s claborado por el Comité
Técnico de Verificacion del CRT, aprobado por la DGN, que cumple con 1a NOM del
Tequila y ¢l Reglamento de la LEMN,

™ Cr. Miguel, Floriberto, Normativa del Tequita, Gaceta Tequila de Origen, publicada por ¢f CRT,
0, Aflo 1, No 6, junio, 2001, p. 0.

" DOF de 1 dejulio de 1992, esta ley pennite y promueve que organisimos del sector privado participen,
en la certificacion de pnuluuu\ Y se en cumplimiento de la NOM.,

credith como organisma de certificacion ¢l 17 de mayo de 1994 y en 1995, conw unidad de

verificacion,
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< i1 CRT, debe contar con la aprobacion de Ia Entidad Mexicana de Acreditacion
y de In DGN de la Secretarfa de Tconomin, a fin de realizar sus actividades de
evaluacion de Ia conformidad de [a NOM del tequila™.

Para que el CRT, se mantenga aereditado debe cumplie con la norma NMX-EC-
17020-IMNC-2000™. Criterios Generales para la Operacién de varios tipos de
Unidades (Organismos) que desarrollan ta Verificacion (Inspeccidn) y se aplica en la
Unidad de Verificacion del CRT, que es el primer organismo en ser evaluadoe con esta
fueva norma.

Asf mismo, ¢l Organismo de Centificacion del CRT, esta sometido a la norma
NMX-EC-065-IMNC-2000 Requisitos G les para Organi que Operan
Sistemas de Certifieacion de Producto”, que estd constituida por veintitrés requisitos
enfocados en la norma de calidad 1SO 9000: 2000k, en o relativo a la satisfaccion de
los clientes y ¢l uso de personat calificado para las actividades™,

Para el cumplimiento de ln verificacion, el productor y/o envasador deberd
brindar lns facitidades al téenico verifieador, para ln realizacion de las actividades,
para acatar las obligaciones impuestas en la LEMN y en ¢l contrato de prestacion de
servicios del CRT,

2.4.3 Innovacién tecnoldgicn

El Departamento de Sistemas del CRT trabaja en un proyecto de tecnologia,
consistente cn la wtilizacion de una tarjers inteligente que contenga un micro
procesador, que permita registrar los movimientos y saldos de las plantaciones de
agave en ¢l campo, por lo que la tarjeta almacena informacién general del productor,
referencia de sus predios y saldos de plantaciones, que permita la implementacion de
acciones de débito y crédito”™.

Se tiene contemplado, actualizar cada uno de los movimicntos de los predios con
plantaciones de agave, a través de un lector especial portitit ¢ internet. Asi mismo se
podran realizar movimientos bancarios seguros a wravés de la tarjeta, sin embargo falta
implementar la aplicacion en ¢l uso de Ja misma, por lo que es un proyeeto de los més
ambiciosos del CRT,

El proyecto se compone de tres grandes ctupas de desarrollo:

« Soltware de {a warjeta,
* Lector portitil; y

™ CF. Torves, Andrds, sAeredisamicntos del CRT, Gaceta Tequila de Origen, publicada por ¢ CRT, Jalisco, México,
Aio |, No b, junio, 2001, p. 4
™ publicada por ks DGN de la Secretaria de Economfa, en el DOF ¢l 20 de diciembre de 2000 y cntrd en vigor ¢l 18
de junio de 2001,
7 Esta norma cancels y substituye fa NMX-CC-010-1992 Criterios Generales Para los Organismos de Centificacion
de Producto, publicadi en o} DOF del 1X de agosto de 2000 y entrd en vigor el 18 de marzo de 2001,
Para ¢l cumplimiento de estas nonnas, se il los Jimi en ¢! manual operativo del isno de
ificacion, de p i de venticacién y de iento de calidad,
™ Véase, Soto. Javier, Targeta Intelivente, Gaceta Tequila de Origen, publicada por ¢l CRT, Jalisco, México, Ao 1,
No 6, junio, 2001, p.1 ).

~
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. Clanlc ﬂcmdor

S(. |r1|n de lmpluucnl'u n.l uso de una lﬂl]clﬂ cxcluswm quc conu.n;,n 1
fotografia del portador ¥ Ins firmas digitalizadas del CRT, con registro de concxlén al -
 sistema clu.nlc-st,rvulor.,

l‘l It.clor pormlil pcnnilc caplurar “datos -de “movimientos ' de. agave - sin -
posibilidad d¢ crror y un sistema de campo que contrele, el inventario de los predios’
* copturados, “que’ permita_consultar los datos del productor de agave para_aplicar -
entradas y salidas, Una vez terminadas estas etapas el sislema estard listo para operar,
por:la, que- el Depaamento de Sistemas del CRT, ya pl’cp'lr'\ unat prum.mf’
; nclunhmcxén 0 <

‘ 2.4.4 Couvenio entre el CRT y BANCOMEXT

- Gn el mes-de mayo de 2001, ¢l CRT y ¢l Banco de' Comercio:Exterior

(BANCOMEXT), fiomaron un Convenie de Colaboracién para i tar - las
exporiaciones de tequila, principalmente a la Unidn LEuropes, particularmente:a
Espaila, en el marco del Acuerdo entre México Y. la Unién Europea sobre el
reconocimicnto mumo ylag ion de las d i en el scclor de las
bebidas espirituosas®,

La Comunidad lluropt,n desde sus origenes ha dado prioridad a la proteccién de
las denominaciones de origen en ¢l Sector Vm\'micoln. con una poHuca que prucndc
dar ﬁcg,uumcmo a la de los Estados mi f de ]'l
C idad y que ba lo las negociaci de adhesion sucesivas en este sector™,

En los ilimos afios la Comunidad Europea ha reformado su legislacion
vitivinicola, trascendiendo la que se aprobd en mayo de 1999, que recoge por primera
vez la legislacion en forma integrada. Ast mismo, se establece la Organizacién
Com\m del Mercado del Sector Vitivinicola, que entrd en vigor en agosto del aio
2000%,

El Convenio de Colaboracion entre ¢l CRT y BANCOMEXT, pretende
establecer las bascs generales de cooperacion entre ambos organismos, con la finalidad”
de desarrollar una estrategia que incremente y diversilique las exportaciones de tequila
en mercados imemacionales y parantizar de manera efectiva que ¢l tequila hecho en
México y certificado por ¢l CRT, sea ¢l Onico que s¢ ialice en los
nacionales ¢ intemacionales™

M Véage, Soto, Javier, Sistema de fo CR Tarjets, Gaceta Tequila de Origen, publicada por ¢l CRT, Jatisco, México,
Ao & No 7, julio, 2000, p.14.
*! Este acuerdo entrd en splicacion ¢n 1997 y pennitio a Espaiia ¢ uso de |.l denmnnacion dcongun u'qmln.dummc
un aito despuds de finnarse ¢l Acuerdo, 8 condicion de que Tus ne El
Comité Minto, se reunio en Bruselas ¢l 2) de mayo de 1994,
¥ Casado, Camien, Proteccion de las Denominaciones de Origen eatre Mévco v la Union Europea, Seminario sobre
Denuninaciones de Origen, Guadalajara, Méwwo, Publicacion Je 1a OMPL Na 767, Diciembre de 2000, pp.101 y'

e, Meza de Nivon, Judith, Comvenio de Colaboracion. Gacets Tequila de Qrigen. publicada por ¢ CRT :
Jalisco, México, Ao [, No 6, juniv, 2001, p.15.
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Otra de los objetivos del Convenio es la consolidacidn del 1equila en el mercado
internacional, por lo que se deberd garantizar y vigilar que el 1equila que se exporte a
Lurop'l cumpln con la Norma Ol'cml Mexicana Tequila y con ¢] Acuerdo de

i de la Denominacion de Origen, suscrito entre México y la Unidn

l:urupcn.

El Convenio de Colaboracion, suscrito por ¢l CRT y BANCOMEXT, contiene
varias cliusulas entre las que destacan los siguientes punlos:

Desarrollar una estrategia que incremente y diversifique las exportaciones de
tequila @ Espaita en particwlar o Europa, sin comprometerse con una marca especifica,
que consolide la in de este prod en ¢l mercado como apoyo derivado del
Acuerdo de Recc i de la D i de Origen "Tequila” entre México y la
Unién Europea, eslableciendo como base operativa las oficinas de la Conscjeria
Comercial de BANCOMEXT en Madrid, Espaa.

BANCOMEXT, apoyard al CRT a difundir la normatividad del tequila y obtener
permanentemente muestras de seudo tequilas, a través de sus Conscjerias Comerciales,

Este convenio estard vigente entre las partes por ¢l término de un afio contado a
partir de su fecha de fimma,

El CRT designard un representante para que en las oficinus de la Consgjeria
Comercial de BANCOMEXT, realice las actividades necesarias para lograr la
promomén del qulllkl en la Unidn I3 uropea, siendo ¢l CRT ¢l unico responsable de la

y ion de las autorizack y permisos que de acuerdo con el
Gobicerno de Espaiia scan necesarios para que st representante ejecute su mision,

El CRT en la realizacion de sus mln’ldndu para lograr los fines del presente
Convenio, deberd estricta conf lidad de las operaciones desarrolladas en
ta Consejerfa Comercial de BANCOMEXT en Madrid, mismo que proporcionar al CR'T
todas las fucilidades para la promocion del Fequila en la Unién Europea, *
particularmente en Espaiia,

2.4.5 Proyccto de ldentificacién del Agave

Se trata de un nuevo proyecto desarrollado por el CRT, que pretende aportar una
hersamienta complementaria, cn Jas actividades desarrolladas por los verificadores de
este organismo, que permita el control de la identidad de la materia prima wtilizada en la

“industria tequilera, yn'que hasta hace poco solo se disponia, de la caracterizacion
taxondmica como medio para identificar a la especic Agave Teguiluna Weber Variedad
dzu

Muhiples investigaciones realizadas en los cultivos, establecen la utilidad de las
téenicas moleculares en la idemificacion de fa especic Agave Tequilana Weber
Variedad Azul, ya que permiten obtener perfiles particulares y tinicos de tn molécula de

Y vease, Flores Barrios, Erika, La Huclle Gendticet, Gaceta Tuquila de Origen, publicada por ¢l CRT,
Jalisco, México, Ao [, No 7, julio, 2001, p.10,
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ADN, lo que incluso revela los diferentes orfgenes geograficos de las mucstras®, |

Esta téenica-se basa, cn la delerminacion de.la huella‘genélica par’ marcadores
molcculares, -aplicada con éxilo para la . identificacion: del : Agave - Tequilana: Weber
Variedad Azul, por lo que se piensa unplcmunlnrh para, cl proceso dc. CLHIﬁcacnén dc’
agaves, cn las fabricas. k

Se pretende fograr un mqor-lmlcnlo LCI)C(ICO dc la plmlm. como unﬂ upllcacwn
adicional de csta téenica, situacién que dchcr'i Icuslnrsc nducuad'uncnl

25 EICRT en la pr 160 de la Denominacion de Origen Tequila ‘

PP e

El CRT, implementé un sistema de en el depar de
certificacién, que permite actualizar a través de internet, la informacion necesaria para
una inspeccion aduanal en sitio con absoluta seguridad,

Sistema que habilita al inspector del CRT en aduanas, para verificar en linea la
informacidn de cualquicr embarque, ademis de facilitar los envios de informacion de
exportaciones en linacion con el SAT, para sustituir gradualmente los certificados
de exportacion i unprc;ns. por lo que se pretend bl una ién electronica

desde ¢l CRT al SAT

Esta aplicacién va a permitir notificar al sistema aduanal mexicano, de
cualquier movimiento de expertacion de tequila en todas sus variedades, pam
reemplazar ta impresion del eetificado por una emision clectrénica de informacion,

En complemento a lo anterior, ¢l CRT con el objeto de garantizar la
denominacion de origen tequila, ha establecido un sistema de control pennanente de -
verificacion de todas las exportaciones de tequila, en las once aduanas autorizadas para
la salida del mismo. Se pretende  asegurar la calidad de la bebida, y evitar las
exportaciones de ilas falsos y adulterados que pongan en ricsgo la salud del
consumldor. ademis del deterioro de 1a imagen del tequila,

Se busca verificar ¢l despacho aduanero del tequila, fisica y documentalmente,
conforme at punto 10.1 de la NOM, que establece que ¢l productor y envasador no
pucde comercializar tequils que no cuente con un certificado expedido por el
organismo de centificacion acreditado, como lo es el CRT, que salvaguarde la calidad
del tequila y su denominacion de origen a través de la verificacion y certificacion de
acuerdo a los requisitos establecidos por la NOM,

El CRT, reconoce la importancia del cultivo de apave azul, que s [a principal

* ie, se colectaron muestras de diferentes origenes y

ara establecer ¢l pertit molecular de a e
i del jardin botdnico de la UNAM, que deposita los tipos

incluida una coleccion de agava
admicos de las d s especies e @
i Yy las Aduanas, Gacet;
ico, Afo [, Nol 1, noviembre, 2001, p.12,

4 Tequila de Origen, publicada por el CRT, J}lliscn_,
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fuente de malcrm prima para el proceso. de d'\bumclon (h.l tequila, por Io que es

necesario ¢l estricto. cumplimicnto . de la” NOM en " vigor, ‘que “establece -las -
camcterfsticas a que deben sujetarse los ﬁ;,rlcullorcs pitraa pmducxr el nywc lcqunlunu v
weber variedad azul,

Son cualro los requisitos para la claboracién de cualquicr lipn de tequi

o Lainscripeion en ¢l registro de plantaciones de pruho: |n\l'nl.u(0
* Que ¢l agave ulilizado sea maduro,

¢ Que corresponda a la especie seitalada; y :
o Cultivado en ln region geografica protegida, dcscnm cn ln dcnommac:én. .

El CR'] pretende registrar los predios y plunl.lmonﬂ dondc se culuva el agave
azul, confonnc a la NOM correspondicnte para ascg lag i6 lcg(uma de
tequila, a través del control def nitmero de plantas, edad y condiciones fitosanitarias,
con el apoyo y la cooperacion de los agri

En septiembre de 2001, quedd constituido ¢l Comité de los Productores de
Agave Tequilero, en el que participan los agricultores de 180 icipios de Jalisco, .
Michoacdn, Guanajuato y Nayarit. Los | buscan salvaguardar csta
agroindustria, que genera mnv. de 8§ mil mitlones de pesos anuales y su objetivo ¢s
mejorar Ja calidad del agave™.

8 Pérez, Matilde, Se unen chu:lmas pam mcjumr Ia mlulml del Agmt‘. La Jnmada, Scccmn Estados,
7 de wpuculhu de 200l P39 .
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CAI’l’l'ULO TERCERO

A I'ROI FCCION .IURIDICA DE LA I)ENOMINACION DE ORIGEN

“Esta Constitucion, las leyes del Congreso de la Unidn que emanen de ella y todos los tratados qiée
‘estén de acuerdo con ln miisnia, celebrados y que se celebren por el I’m\ulcmc de Ia RL[IM[)IIC(I, con
apr a[mudn del Sumrlo, serdn la Ley Stprema de toda la Unidn,..". = .- Ly

: De cstc :m(culn s dcsprcndcn dos principios de gran importancia

. L'l Conﬂlllucmn Federal ¢s la ley primaria y fundamental,” o5

n ', I‘odus l'ls dans disposiciones (leyes federales, tratadlos consulucnomlcs y lcycs
Iocnlcs, cteétera.) en su expedicion y aplicacion, deben .ljllSlnrbc 2 .esu norma
lundmmnlul es decir, deben ser constitucionales™ s

- El crccimicnlo de la industria y del comercio ha disminuido las fronteras, por lo que .
“surge ‘In necesidad de crear instituciones de cardcter internacional, que protejan los
derechos que enianan del intercambio comercial, entre ellos, ¢t de la propiedad industrial,
que abriga a las denominaciones de origen.

Los- individuos y los Lstados se agrupan, para hacer efectivo el respeto, - ¢l
reconocimiento, la divulgacion y el fomento de los derechos de propiedad industrial,

“Como resultado de las reformas legislativas en materia de propiedad imbustrial efectuadas en los
tiltimos acho afios, miestro pais con un marco juridico armonizado con los diferentes tratados
suscritos en la materia. En 1998 se efectuaron diversas reformas en el marce normativo de la
propicdud industrial, mismas que prevén mayor proteccion para sus diferentes figuras juridicas™ .

#9.Véase, Rabosa, Emilio O., Caballero, Gloria, Mexicano: ésta es e Constitucion, Miguel Angel Porria,
México, 1997, P. 399,
* CF. el Informe de Actividades, publicado por el IMPL, México, 1998, p. 5.




; Son numerasos los lr'uddns multilaterales, regionales.y Inlau.rulcs, celebrados “en
~ materin de “propiedad industrial y tienen vigencia en México, solo aqucllos cclc.br.ldos

.confunnc .ll Amcukl) 133 Consuluclonnl ¢l maesiro Dd\’ld R.mg,t,l Mcdun

|
f'm\.ulo en l:qtomlmo d 14 dcjulm dc 1967 (DOI dul h chullo dc 1975

Am:glo dc Lisbml relativo a la proteceion de las dcnominncnoncs de origen y su
registro-internacional, firmado en Lishoa el 31 de octubre de 1958, asi-como ¢l
:_reglamento para la ejecucion de dicho Arreglo (DOF del 11 de julio de 1964).

Acuerdo hecho en Bruselas el 27 de mayo de 1997, entre los Estados Unidos
Mexicanos y La Comunidad Europea, sobre el Reconocimiento Mutuo y. la
Proteceion de las Denominaciones en el Sector de las Bebidas Espirituosas (DOF

del 21 de julio de 1997), El Anexo Il menciona las bebidas espirituosas de Agave,
Tequila y Mezeal, protegidas, claboradas y clasificadas de acuerdo con la
legislacion y reglamentacion de México. )

Sc suscribieran convenios especificos para la proteccion o reconocimiento de r'mms
de la pmpncddd industrial, por lo que s¢ generd una especificidad en la proteccion, quc
causa serias dilicultudes en su aplicacion, ya que para establecer un orden normativo; en'
pnmu término se debe adecuar un sistema general de proteccion y un sistema cﬁpcc(hco. e
asi como los drganos internacionales competentes para .lphcnr I.l nommll\'n(lnd v resolver -
juridicamente las controversias que se susciten. :

Asi mismo, ¢l maestro Rangel Meding, sefiala los Tratados lnu.rnm: omlcs de lerc &
Comt.rcno. en los que México participa y que contienen nonnns sobrc la propledad‘, )
industriat;™ )

o Tratudo de Libre Comercio de América del Norte, . celebrado entre México, |
Estados Unidos y Canadi (DOF de 20 de diciembre de 1993), Ef capitulo XVII sc

*“denomina “Propiedad Intelectual y comprenden sus articulos que van'del 1701 al
1721, disposiciones de cardcter sustantivo 'y procedimental relacionadas con los

© derechos de autor y la propicdad industrial. También sc conoce este instrumento
ccomo NAFTA, siglas “de su’. nombre cn mg,lcs North América Free Trade
A greement.

™" CT. Rangel Medina, David, I)Ll'L‘ChollllLkLllldl MG Graww - Hll, México, 1998, pp.13.
« II:I:I('m. PP.1SY 16:
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Tratado de Libre Comercio entre Los Estados Unidos Mexicanos, a Republica de
.- Colombia y la Republica de Venezucla (DOF de 9 de encro de 1995). Las normas
sobre ‘propiedad “industrial, estin contenidas en ¢l capitulo XVIII “l’ropud.ul
‘-'Inlclcclunl“ del articulo 18 - 01 af articulo 18 - 34, :

" Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Repblica de
Costa Ricn, firmado en la Ciudad de México el 5 de abril de 1994 (DOF de 10 de
cenero de 1995), La séptima parte: propicdad intclectual abarca el capitulo NIV
“propiedad intelectual que se desarrotla del anticulo 14 ~ 01 al articulo 14- 31,
Incluye disposiciones sobre marcas, secretos industriales, y derechos de autor.

"o Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Republica de
Bolivia, firmado en Rio de Janciro el 10 de septiembre de 1994 (DOF de |1 de
enero de 1995). De las diez partes en que se divide, la séptima parte: “propiedad
intelectual”, que en sus articulos 16 — 01 & 16 - 43 contiene disposiciones sobre-
Derechos de Autor y derechos conexos, asi como sobre mnrcns, modt.los dc'
utilidad y sceretos industriales,

s Acucrdo sobre los Aspectos de los Derechos de- Propiedad - Intelectual - - =
Relacionados con el Comercio, incluido ¢l Comercio de Mercancias Falsificadas, - -
adoptado en dicicmbre de 1993 en las negociaciones de [a-Ronda: Uniguay del
Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), fimado el 12:de’-
abril de 1994 en Marrakech, Marruecos (DOF de 30 de dnclcmbrc de 1994)

Los tratados regionales de libre comercio y bilaterales dc prolecc:o
un solo texto intermacional, para legislar de acuerdo | con cI mlsm
controversias,

Esta muhtiplicidad de lr.lladns con wnu.mdo sust'mlwo y proccduncnm diver:
provocado una incertidumbre * juridien “respecto " cual tratado, debe “aplicarse en
determinado asunto, ya que permite al particular, seglin su n'lcwnuhdad o rtstdcncn dc su
empresi o negocio, aplicar un sistema de solucion de controversing n cspccmco. :

A pdnir de 1967, ln l'u(.nu. mis importante (ll.l dcrLcho de proplcdnd industrial en el .
dmbito internacional, se constituyé en el Convenio de Paris (1883), ddmmlslmdo por la
Or;,.mu.lcmn Mundial de la Propiedad Intelectual (OMP).

Los procesos de globalizacidn impulsaron la creacidn de nuevos tratados, cn algunos
casos de cardcter regional como ¢l Tratado de Libre Comercio de  América del
Norte(TLCAN), MERCOSUR, Pacto Andino, y otros de aplicacion mundial, como el
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual refacionados con ¢l
Comercio (ADPIC) administrado por la Organizacion Mundial del Comercio(OMC).

El maestro Rafael Pérez Miranda, seiialn como et antecedente doctrinario mis
importante en la proteccion de la propiedad industrial; las recomendaciones del Banco
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Mundial para Ia promocion de la inversion extranjera privada, la Corporacion Interacional
para cf Financinmiento (IFC), ¢l Centro Internacional para la Resolucion de Disputas: de
Inversion y In Agencin Multilateral de Garantia de Inversion: (MIGA), a las que se debe
atribuir la coincidencia en ¢l clausulado de los acuerdos regionales y bilaterales de garantia
de i m}ﬁ.rslonee suscritos entre pxmc’; de- Amcncn Latina y Europeos y de América dcl
Norte

El sistema de propiedad industrial regido por tratados, con aplicacion a un grupo de
“*palses mds o menos consalidados,. permite pocis modlllcac:oncs en cf umbno lmcmnal
(h.slacnndo ¢l ciso de In Unién Europen,

La OMP! con- 167 Estados adheridos, administra ¢l Convenio de Paris para h
Proteccion de la Propiedad Industrial, por su parte la OMC administra ¢l ADPIC, también
conocido por sus siglas en inglés TRIPS, suscrito en la Ronda Uruguay del Acuerdo .
General sobre Aranceles Aduancros y Comercio (GATT). £n cl caso de México ademis de
la aplicacion de los acuerdos anteriores, s aplica el TLCAN en su capitulo X VI, relativo a_
los derechios de propiedad intelectual,

En el dmbito internacional con los tratados cldsicos sobre propiedad intelectual, s+
han consolidado cstindares internacionales de proteceion de estos derechos, sin embargo
esos pardmetros reflejan las legislaciones de los paises desarrollados que tienden & la
proteceion de sus derechos de propiedad intelectual contra la copia ilimitada cn paises
donde el concepto de esta proleccion s todavia muy débil

Los paises subdesarrollados actualmente estan adecuando sus legislaciones internas a
los pardmetros internacionales, por lo que destaca el caso de México, que sigue la tendencia
internitcional, transformacion sujeta a un andlisis tedrico, a una asimilacion y aplicacion de
los diferentes factores involuerados™

El maestro Becerra Ramirez, reconoce que los paises desarrollados, también han
hecho adecuaciones importantes en sus sistemas juridicos  internos, sin embargo, la
perspeetiva es diferente en relacion con los paises subdesarrollados por las diferencias
culturales y nivel de desarrollo teenoldgico. Cabe destacar la importancia de los cambios
producidos en ¢l ambito internacional por el ADPIC y el TLCAN.

La nueva tendencia del derecho de la propicdad industrial en el dmbito
internacional, sicnta las bases para que diversos paises como México, estructuren su
sistema juridico que establezea tas bases de su propio desarrolio.

Como cjemplo de esta tendencia, México celebro en octubre de 1999, en la Ciudad
de Guadalajara, ¢l Seminario sobre Denominaciones de Origen, -organizado . por el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMP1), In Organizacién Mundial de la-

érez Miranda, Rafacl, Propicdad Industrial y Competencia en México, Porrtia, México, 1999, pp. 36.

éase, Becerra Ramirez, Manuel, Derecho de la propicdad intelectual, lnstitnto de - Investigaciones
Juridicas, UNAM, México, 2000, pp.8.

" fdem.
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Propiedad Intelectual (OMP1) y el Instituto Nacional de la Propicdad Industrial de Francia
(INP1), en ¢l que sc trataron diversos temas que incluyeron la proteccion internacional de
las denominaciones de origen en ¢l marco del ADPIC y del Acuerdo entre México y la
Unidn Buropea sobre ¢l reconocimiento mutuo y proteccion de las denominaciones en ¢t
scctor de las bebidas cﬁpirimnﬂus. con la participacion de altos funcionarios de cstas ™
organizaciones. En ¢l seminario, s¢ hizo especial referencia a la dummm.lcmn de ongcn' .
tequila, por ser la de mayor representatividad de México en o extranjero™, )

3.1.1 El Convenio de Paris para la proteceion de In propicdad industrial '_ '

La Convencitn de Paris dio origen al Convenio de Paris para la Proteccion de: la’
Propiedad Industrinl de marzo de 1883, revisada en Brusclas ¢l 14 de dicicmbre de 1900, en
Washington ¢l 2 de junio de 1911, en la Haya ¢l 6 de noviembre de 1925, en Londres ol 2
de junio de 1934, en Lisboa ¢l 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 dc]uho de 1967
y ulmcnd'ldo de 2 de octubre de 1979,

El convenio surgid, como una concertacion para proteger a los mvcnlorcs y.conel
ticmpo se ha transformado en un conjunto de rq,lus para I’ proteccion de la propicdad
industrial, que comprende las patentes de invencion, los modelos de utilidad, los dibujoso;
modclos industriales, las marcas, ¢l nombre comercial, las indicaciones de proccdcnciuj
las denominaciones de origen, asi como la represion de la competencia® desleal.” L
propiedad industrigl se entiende en su acepeion mis amplia, nphcacln ala mduslnn y ]
comercio.

El Convenio consta de 19 articulos y se publicd en ¢f Dnnn Ohcml dc ln Federacion'
(DOF), del 18 de juliv de 19535,

El articulo 6 bis establece, que los paises parte’ del-convenio” sc compromclcn
rechazar o anular, de oficio o a peticion de parte interesada, ¢l ‘registro de una marca qu
reproduzea o imite a otra debidamente rcyslrad.l. para’ productos ld(.l'lllCOS o suml'lr
forma que confunda al consumidor. .

El coneepto de indicacion de procedencia, s incorpomdo en ¢l texto del Convenio
Paris, por lo cual se incluye en la legistacion interacional, sin embargo, como lo afirma’el;
macstro Rangel Meding, reglamenta la wtilizacion directa o indirecta de una indicacion

falsa concerniente a la procedencia del produuu. por lo que no se puede. aﬁmmr
categdricamente que t indicacion de procedencia se regule pl ite en el convcmo

Los articulos 9 a 10 del Convenio de Pards, establecen (hsposlcmnus pnm rcprumr
eficazmente los actos ilicitos que lesionan estos “derechos y a- las indicaciones-de
procedencia. . R

% Consiltese, Seminario sobre Denominaciones de Origen: una mulu‘lml pn'tcnlc en t'l umbral xlcl Jlgl
pubticacion de la OMPI, No 767, dicicmbre, 2000, . o
97 Cf. Rangel Ontig, Horacio, £ Régimen Internacional de los Indicaci Gerigra ¥ i I e
Indicaciones de Procedencia, Revista de nvestigaciones Jurinlu.le. UNAM, .\h.\lu». Mo IS. No. IS lD‘Jl pp. 30(' $




L proteceidn furidica de b Denominacidn de Origen Togquib en el I m-lm Infeniacinml

i Bl -llﬂtuk\ 9 del Convenio de Paris, seitala que todo prnduuo quu Il(.vc |Iic:lnmuntc
Suna marca de fabrica o de comercio, serd embargado al importarse a aquéllos paises de'la
unién en los cunles lvmarca tenga derecho a proteccion legal, El'embargo puede cfcctuarse
encl pais nnpormdor del producto o en el pais donde se hizo la .lphcucmn lllcun.

En caso d(. que la legislacion de un pais no admita ¢l Lmb.nrgo del pmduclo. ser
reemplazado pur I prohibicion de importacion o cmbargo en ¢l interior, de no admitirse lns
anteriores, ‘serdn aplicables por analogia las acciones y medios yue se conceda a los
nacionales de ese pais. El embargo se efectunrd a instancin del Ministerio” Publico, de
uutoridad competente o de parte interesada, sea fisica o moral, conforme a* la lcp,lslncmn
interna de cada pais.

El articulo . 10 del mismo convenio seiiala que en caso’ de utilizacion dm.cln o
indirecta de una indicacion falsa de la procedencia del producto o identidad del productor,
fabricante o comerciante, son aplicables a las dlqposlcmncs del articuto 9.~ Se reconoce
como p-ll’l(. interesada a éstos tltimos, para iniciar las acciones legales que les compclcn. )

El amculo 10 del Convenio de Paris (Acta de Estocolmo 1967) se rcf'crc a los
productos que lleven indicaciones falsas sobre la procedencia del producto o sobre la*
identidad del productor; es decir, ¢l nombre de una localidad o de un pais determinados,
cuando dicha indicacion esté unida a un nombre comercial ficticio o fraudulento.. La ;.
utilizacion directa o indirecta de una indicacion falsa concemiente a la procedencia del
producto o a la identidad del productor, fabricante o comerciante, constituye una vnolacmn
al convenio,

Se reconoce como parte interesada sea persona fisica o moral, al produclor. f'lbncnnl
o comerciante, que se dC(hquc ala pruducuon. {abricacion o comercio del prOdULlO con
sesidencia en la localidad region o pais falsamente indicado como lugar de prOCCdulClIl o
enel ]‘mh donde se emplea la indicacion falsa de procedencia,

El articulo 10 bis establece, que los paises miembros estin obllgudos o mcgumr una
proteccion eficaz contra la competencia desleal, entendida’ como todo acto’ contrario s los
usos honestos en materia industrial o comercial, ¥ se prohibe cualqulcr ucto cnpnz “de crea
confusion por cualquier medio respecto al establecimiento o productos de un compet tidor, 0
lns  indicaciones que pudieren inducir al piblico a ervor sabre I mlur'llu.l. modo de
fabricacion o caracteristicas de los productos. :

_ Los paises micmbros se comprometen a prever medidas, para que.los productores
comerciantes interesados procedan judicialmente o ante las aworidades: administrativa
para la represion de los actos ilicitos antes rch.rldos. S s

Los elementos dc este articulo se revisaron en LleOd en l958 dondc se modlﬁco
mayormente este’articulo. Su aplicacion s¢ exticade a todas’ ias utilizacion@s directas ‘o
indircctas de. una indicacion falsa concernicnte a la procudcncm de” produclos. falsa
identidad del productor, fabricante o comerciante, en sus ¢tiguctas; empaques, materiales
publicitarios o de otros clt.nu.mos que ﬁu;,mcr.m Ia mlﬂ.\ proce 'dmun de una rcuon [ p'us




» indicacién de procedencia, n instancia de autoridad competente o de parte interesada.

determinado.

- Por su'parte, Horacio Rangel, sefalit que s¢ reconoce . los productores su'interds ya
que pueden ser pcrjudlcmlm por la indicacion mls1. en’ cunlqu:cr pu(s pu«.dc concldemrsc
camo un .1clo de competencia desleal. :

e Los‘ :mu.uloq 9y lO (l(.] (.onvcmo, remiten 0 las mcdldas prc.vnsms para casos que

involucren falsas indicaciones de procedencia, medidas que las autoridades de los paises
.miembros cslan obligados a aplicar, en ¢l caso de productos que ostenten ilicitamente una
‘marea o un nombre comercial, inclusive’ ¢l embargo. del producto que lleve una falsa

En caso de trinsito de la mercancia, lus autoridades no estdn obligadas al embargo, si
la legislacién del pais no lo admite, se deberd prohibir la importacién. En caso de que la
legislacion no admita estas medidas, serdn sustituidas por las acciones que la ley de ese pais

~~otorgue en casos similares a los nacionales™

El maestro Rafacl Pérez Miranda, considera que el Convenio de Paris, establece un
falso principio de reciprocidad, ya que opera sobre [a igualdad de las partes, tanto de las
-personas fisicas o juridicas titulares de los derechos, como de los mismos paiscs, que se
acenti por | las diferencias de capacidad econdmica y desarrollo tecnoldgico de los paises
contratantes™’.

3.1.2 El Arreglo de Lishoa relative a la proteccién de las denominac de
origen y su registro internacional :

El Arreglo de Lisbon, se concerté en 1958, revisado’ en Estocolmo en’ 1967 y
cnmendado en 1979 y estid abierto a-los. Estados: parte.en el .Convenio de Paris, Los
instrumentos de ratificacion o adhesion dchm d-.pomlnrsc en la OMPL.

Como paises parte del arreglo h.xsm 1997 estan: “Argelia, Bulgaria, Burl\ma Faso,
Congo, Cuba, Eﬁlovnqum. Francia, Gaban, “dlll. Ilungnu, Isracl, ltatia, Mc.x:co. l’onug,nl
chubllcu Checa, Togo, Tincz,

) En'el caso de Munco, I’ortu;,nl y Hmll s¢ ohlu,an por el acm de LleO'l los p1isus
restantes por ¢l acta de Eslocolmo. Nucslro pm
1962,

t.l'cclm Imct.x los dLmas p ises mlcmbros. hasti 1977 s¢ regist raron 738 dcn mln’cnoncs dc'

origen.

* Ihidem, pp.307 - 309, -
" Véase, Pérez Mmmdn Rnl‘;ul Propiedad Industrial ., op.cit, p4.
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El '\mculo scgundo dcl urrq,lo nporm i dc(’nu.mn de dcnommucnén dc onz,cn :
como' ; -

: »“I n c/wmmmm.wn gcogmj‘ ca de un [m 3 {IL' nna region 0 rlu it /mall:/ml quc sirva para dcslglmr
un “producto ariginario. del -misnio” y . i alidad o aracteristicas s’ deben-exclusiva o
esenciulmente a/ lm.(lm gcugruf ic coln/» cmlldm' los f lclme\ II(IIIII ales y los fu lclorcs Imanos. "

Este articulo dcf ine ('mlbxc ol pais de origen, conio aquel cuyo nombre consuluyt. la
denominacion de origen, quc ha dado al producto su notoriedad o en ¢l cual estd situada la
region o la locnh(lml cuyo nombn. consuluyc la'denominacion de origen.

Las dcnommucnonm cstin ‘sujetas a rcyﬂlro internacional para su debida prolcccmn
contra toda usurpaclén o-imitacion, conira traducciones y expresiones tales como gencro.
tipo, maner a, lmll(lclall 0 smuluru.

La pmlcccmn del urrc;,lo no excluye la establecida en forma pumcular en cadn uno .
de los paises miembros, asi como la del Convenio de Paris del 20 de marzo de 1883 para lo
‘proteecion de la propiedad industrial y sus revisiones subsiguicntes y ¢f Arreglo de Madrid
del 14 de abril ‘de 1891, relativo a la represion de las indicaciones de procedencia’ fnlsas 0
o cnp,mmsus en los productos y sus revisiones subsiguicntes.

. Las dcnonmnnuoncs de origen son registradus en |a Oficina Internacional de la oMPI ;
- ch Ginebra, & peticion de las awtoridades competentes del Estado contratante interesado, por

“lo.que la-Oficina Internacional debe comunicar el registro a los Estados contratantes, que

7 tendrdn” un plazo de un afio para declarar su negativa o conceder la- proteceidn de la
denominacion registrada,

Los paises micmbros del arreglo, estan obligados a proteger la’ denominacién de
origen internacionalmente registrada, sin embargo es necesario que esté protegida en el pais
de origen, para que surja la proteccion internacional. El pais solicitante debe reconocer la
proteccion previamente, a través de disposiciones legislativas, reglamentarins. o dc
decisiones judiciales'™

En tanto la denominacion se encuentre protegida en ¢l pais de origen, no podri
considerarse como genérica por alguno de los paises de la union, por lo que se presupone el
curiicter de signo distintivo del origen del producto. La duracion de la proteccion y del .
registro internacional se mantendrd, mientras subsista la proteccidn en el pais de origen, por
lo que una vez efectuado el registro internacional no se requiere rumvaclon parn su
vigencia,

En el caso de que una denominacion, se utilice por terceros en un pais miembro del
arreglo antes de su registro internacional, se les concederd un plazo no mayor’ ‘de:2"afos.

para terminar con [a utilizacion, ¢ informar a la Oficina Ints.m.u:lon.ll ‘enun plnzo de 3

meses contados a partir de que expird cl afio para declarar, In negativa'a la prolvccclé‘n o

S e, RnngclOr@iz, Horacio, £1 Régimen lnlcrnu&fonu_l. 'op.pivl. hp.fid] -;305‘.
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1 proteceidn juridica de la Denominacion de Oripen Teguila en ¢l Dereehin Intemacional

La LPI vigente en México toma como referencia la definicion de ln denominacion de
origen, aportada por el Arreglo de Lisboa, ya que sus términos son wmculunlu - Elarticul
157 de la ley mexicana sciiala: h

"La protecciin que esta lev coneede a las denominaciones de origen se inicia con Iu (luclumu
que al efecto emita el Instinto. El uso ilegal de la misma serd sancionado, mcl:u/umlu los
(e venga ll(()l"[){lll(lll(l e imdicaciones l(ll('\ C()Illl), gLIlL’I{J /I[)II Ill{ll'(.l'll. "IIII(ICI(I
similares, que creen ion en el wl"

Munco, ¢l uso dc unp du)omlmcnon dc ongcn “sin’
con-cspondu.nlc y el USO((]L (lcnommucmncs dL ong,cn ext

spuo dl. eslas, on cl contexto mun(lml quc dchcn ser olmrvudds por los paises mu.mbros

: C'ulu p.lis se compromclc a proleger en sus territorios, las du)omm.lcloncs (lc onu.n
. dc, olros mi%cs de la union, elemento I‘unddnu.mul deta protcccmn. 2

‘La primera denominacién de origen mexicana registrada mu.nmcmn.llmcmc para su
.. proteccion, en virtud del Arreplo de Lisboa, fue el lcqml.t mm amparar-la bcbldu alcohohca
-de este nombre ¢l 13 de abril de 1978,

. La dcnmninauién de origen tequila, de la region dl. cse nombrc quc sc ubicd en el
Estado de Jalisco, y que actualmente comprende otros estados; E eptudos, y reconocidos: L
como zonas productoras de este tipo de bcbld.l, por sus ondlctont.s cllmn(lc’\s Slmll-ll'(.S

W véase, Jalife Daher, Mauricio, Comentarios @ la Lep...op.cit, p.a3s:
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pt.nmlcn “la pmducuon de agave azul, insumo uanml dcl lcqunlu. con mclodos der
“produccion similares. En el Decreto de Proteccion de la Denominacion de’ Oru,cn Tequila.

se reconocen como zonas comprendidas las regiones de (IIVLI'SOS Mumcnpms dc Jullsco, ;
Guanajuato, Mlcho.ncun, Nayarit y Tamaulipas, g L R

En los dltimos afios nucstro pais ha trabajado, en ¢l n.umoclmlcnlo y prolc cmn e
denominaciones de origen que contaban con las condiciones para ello, como son los casos
de “Talavera®, (cerimica de Puebla), “Olinald” (artesanin de madera)'y “me cal™,: quc :
fueron declaradas denominaciones de origen mediante Decretos publicados el 17 dl. marzo "
de 1995 en el caso de Talavera y el 28 de noviembre de 1994 para Olmnln ¥ Me/cnl ;

Actualmente, México ticne sicte denominaciones de oru,cn 2o (kcl.'lr.lcmn dc :
proteccion publicada en el DOF y se han registrado en ln Oficin Internacional dé la OMPI,:
Mezcal, Olinald y Talavera de Puebla 103 Las denominaciones de origen Bacanora, Café
Veracruz y Ambar de Chiapas, se cncucnlrnn en proceso de rt.gs(ro ante la OMI‘I

No obstante los esfuerzos de nucstro  pais, por el rcconocnmcmo de sus -
denominaciones de origen, resulta lamentable el heeho de que México, teniendo. tantos
recursos naturales, cultura y tradicion para crear productos tnicos, de calidad imernacional,
sea litular Gnicamente de sicte, mientras que Francia ha. acumulado  mds- de. 650
denominaciones de origen a lo largo de su historia, lo que evidencia el inu.rés.'apoyo y
fomento que muestran estos paises para la proteccidn de las dulomlnncmm.s de origen, en
contraparte con ¢l escaso desarrollo en México,

Cabe destacur que diversos paises se han negado a incorporarse al Arreglo de Lishoa,
tal cs el caso de Canadit y los Estados Unidos de Nortcamérica, que no. aceptan el
reconocimicnto  y proteccion  de  algunas  denominaciones de  origen vigentes
internacionalmente en términos del arreglo. '

Estos - paises incorporan ¢l reconocimiento de las denominaciones . de: origen
mexicanas, en ¢l TLCAN, bajo los términos y condiciones que ventajosamente negociaron -
con nuestro pais, ya que ¢l esquema cmpleado no fue téenicamente correcto, por lo quc

“optaron por un esquema de restricciones reciprocas, que incluyeron en ¢l cupllulo rc.lauvo a’
lr.l(o nacional y acceso a mercados para bienes.

Sain El Arreglo de Lishoa, obliga a los paises miembros a proteger las (lclloxllinﬁciollés,
* reconocidas y protegidas en México y registradas en la OMPI. La proteccion es contra toda’
USumnc'u'm o imitacion.de la denominacién de origen con. la prohibicion-‘del: uso:de:
expresiones comno género, tipo, manera o similares que  se dCOIIlpmlul s las’s
denominaciones’' :

2 ¢of. Jatife Daher, Mauricio, Comentarios a la Ley..; opit. pp. 331 ! : et

19 1 Mezeal con niimera de registro 731 del 9 de marzo de 1995, Olinati . pam uncs.'mln en umdo.n con -
registro 732 de la misma fecha y Talavera de Pucbla para objetos de artesanta con rcg,mrn 34 dcl 6 dc L
septiembre de 1995, .

o ef, Rangel Medina, David, Derecho Intelectual... op, cit. p.90.
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La proteecion juridica de I

313 El Arreglo de Madrid relativo: a.
procedencia falsh o i cn Ios pr

de_las” indicaciones: de

El Arreglo de Madrid concertado en 1891 rcvnsndo en \\’ushmg,(on un l‘)ll en Iu
Haya en 1925, en Londres en 1934, en Lisboa en - 1958 y en Estocolmo e 1967, es un°
tratado cspecial concertado entre los Esmdos micmbros det Convenio dc, Paris, que sur],lé
para suplir sus deficiencias,

La proteccion limimdzl del Convenio de Paris, alerté a varios paises miembros para

promover la proteceion de las indicaciones de procedencia en un tratado especifico y como

resultndo se cred el Arreglo de Madrid, que confiere proteccion para la represion de las
indicaciones de procedencia engaiiosas y las denominaciones rc‘,mn-\lcs de proccdcncm de.”
productos vinicolas contra su transformacion en denominaciones genéricas.

En el Convenio de Paris, la falsa indicacion de procedencia, debia ir ncompan.nda dc L
una indicacion igualmente ficticia, de un nombre comercial o con intencién. fraudulenta
para que el acto fuese sancionado en términos del Convenio de Paris, situacién que

“desfavorecia a muchos paises micmbros, quiencs presionaron para quc se rcalunrn cI
proyecto del Arreglo de Madrid, :

El texto del Arruglo de Madrid, supera al del Convenio:de Paris en’cuanto a la -
proteccion de lu indicacion de procedencia, sin embargo solo s ﬁpl:cnblc a Ios pulscs
micmbros del arreglo y no para los del convenio.

De esta forma se reforma el articulo 10 del convenio, influencindo por ¢l texto del
articulo primero del Arreglo de Madrid, que establece que los productos que Heven una -
identificacion falsa o engafosa por ta cual se designen directa o indirectamente como pais o
lugar de origen de alguno de los paises miembro del Ameglo de Madrid, dcberun ser
embargados al momento de su importacion en cuatquicra de estos paises. -

El embargo se extiende, a los paises donde se hubiese colocado ln’indicacion de
procedencia falsa o engadiosa o el lugar de importacion del producto provisto de tal
indicacion. Si la legislacion no admite ¢l embargo, ests medida serd substituida por la
prohibicion de importacion, lin ¢l caso que no admita eslas medidas, se aplicardn los que
permita la ley del pais para casos similares a sus nacionales.

El Arrcglo de Madrid en su articulo 3, seiiala ¢l derecho del vendedor de un producto
de indicar su nombre o su dircecion sobre estos, deberd acompaiiar el pais o lugar de
fubricacién o produccion, para evitar errores sobre el origen de las mercancias,

En el articulo 3 bis, se establece la obligacion de los paises de prohibir el uso de

cualquier indicacion publicitaria, que induzea a error al piblico, sobre la proccdcnciu de los

- productos en su venta o exhibicion. Este articulo extiende la proteceion y represion del uso

*“de indicaciones de origen falsas y actividades publicitarius o comerciales a que se refiere cl
anticulo 1.
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Sc csmblu.c quc Inq .m(onda(lcs _|udlu.|lu de cida pais mu.mbro. decidirin que
* denominuciones geogrificas no cstin sujetas ol arreglo, por ser de cardcter genérico para
designar_productos; por lo cual no’existe engafio con relacion al origen del producto por ¢l
‘empleo de esas dl.nommnuoncs‘ por gcmplo Ios cusos de agua de coloum. tinta china,
E clcclcr.l. E . E

¢l ‘comercio de un pmduuo, adquiera el cardcter dL

" Cuando por.cl uso ca .
nde proccdcncm. ya que no se «.mplc.l parn dcsxgnnr el

genérico, no existe la falsa indicac
origen del produclo.,

1‘4 hl Acucrdo Gencrul sobrc Arunccles Aduxlncrm ¥ Conlercio (GATT) yla
propicdnd ln(luslrml

El Acucrdo Gv.ncral sobrc ‘Aranceles Adu:mcros -y Comumo, conocxdo en - ingl
como General A[,rccnu.nl of Tarifts and Trade (GA TT), encuentra su origen cn la Carta de
la Hubona ‘en 1948, como un proyecto‘que aprobd ¢l Consgjo. Econdmico y Social de lns'
Naciones Unidas, de esta forma los paises miembros' del Comité Preparatorio’ concluycron i
" el Acuerdo General, que entrd en vigor en 1958 entre 23 paises signatarios. -

“El GATT es un Acuerdo Intergubernamental o Tratado Multilateral de:Comercio :
que consigni derechos y obligaciones reciprocos en funcion de sus objetivos y principios, 7
que regula ¢l comercio intemacional y se propone reducir los obsticulos a los intercambios,
es un instrumento juridico de rq,ul.luon del comercio intermacional y un marco para: la’:
cooperacion comercial de los paises del mundo™™,

El Acucrdo, se destina a regular las complejas y desiguales relaciones comcrcmk o
cf dmbito internacional, con la eliminacion gradual de barreras de tipo 'lr.mcclnnns

El GA'ET, se rige por ciertos principios que deben ser observados por sus micmbrbs' :

o La clausula de la nacion mas favorecida-
* La reciprocidad - i
* La no-discriminacion

La igualdad de los Estados

Los aranceles y tari

La cldusula del trato nacional '

Algunos tratadistas agrupan el Acuerda en ll’LS 1,randcs rulmw

o Desarrollo del comercio - internacional, - demnlc nt_l,m.mcnoncs conu:rcl.ll«.si
generales, reduccion y Lbl.lblll?(l(:loll dc b.xm.rus .1r'mndann<, prohibicion del uso

1% Cf. Malpica de In Madrid, Luis, zQué es ef GA7I’ anulvn,SA Mc\lcu. I‘)79 p 14
W e, Wittker V. Jorge, EI GATT,UNAM, Mc\lco, 1986 p.




- rccnprocuhd comucml

: d(. rcslnccumcs cunm llxlllv.ls. ﬁub\'cm.lon(.s, LIC.

: - Adopcimi dcl prmc:pm 'de trato ndcmnal para Ios produclm cxlranjcrm S

. ApllC'wmn mcondluomll dd principio de la nacion mis ﬁl\'orccuh.
I‘n ol caso dt, Mcx|co se pensd que con su participacion en el GATT, cumcn/ari'\ unit;
. apertura inmediata de los mercados v(lr.mjc.ros a praductos nacionales y sobre lodo de lo:

pdiscs miembros del ‘Acuerdo, con quienes sostiene intercambio comercial.a g,ran escala,
"~ proceso que climinaria sustancialmente  barreras arancelarias sobrc la:base d

: . Sin unbar;,o In realidad demuestra que hoy cn dia, existen trabas COllSldLr-lblCS
* ingreso de productos mexicanios a fos mercados de otros' paises, pnncmalmcnlu
Estados Unidos y Canadd, a través de las llamadas barreras no- arancelarias’;com
fitosanitarias, que restringen de manera efectiva la entrada de mucmh.riue 2 csos paise:

Consccuencia de la deficiente estrategia nugocndora dc Mwao com,
desarrolle, que buscn desesperadamente el acceso de sus productos, a c.lmb:o concesi
que van en detrimento de su planta productiva,

que (lulacu su rcmnncnmunm como un pdlb en du .nrmllo, que (lt.bt.
diferenciado y mas lavorable tanto en concesiones arancelurias, como al cumplimi enlo
los principios rq,uloru del GATT, con fa posibilidad de usar sulv q.,uﬂrdus. cl
eseape y excepeionces,

Estas reservas se establecieron en la parte cuarta del Acuerdo General y'en la cliust
de habilitacion, sin embargo en ¢l terreno fictico, se han upmiado lamentables deficiencias
en la aplicacion de estos mecanismos de reserva’ de nuestro pais, p'\rn cquilibrar dc una,
manera verdadera las relaciones comerciales.

Los paises en desarrollo ante las presiones ccondmicas de colocar. sus 'uporim.ion
en puevas mercados, por la creciente saturacion de los propios, incorporaron cn los-ter
de negocincion de la Ronda Uruguay del GATT, celebrada cn 1986, los: servi
inversiones y la propicdad intelectual, incluida en Lsn materia Ios prog,runms de computo’y:
la transferencia dc teenologia.

Para rcglumcnmr ¢l sistema dc propud.ui mtt.lv.clual y a lransfcrcncm de tecnologia,
que ¢n principio se debio debatir en cl seno dL la OMPI sc formaron (lu Lru; os de debate,




Dcl)ldn 1 lo anterfor, se cuestiona ol motivo quE movio s industrializados
cl GATT, para ascgurar los beneficios que les otorgan las normas del Convcmo de-
* Parfs, y'l que muchas de las nuevas tecnologias no cran patentables o registrables en'la .
_mayoriit de los paiscs en desarrollo y los mecanismos de proteccion resultan deﬁuums 0.
incficaces incluido, ¢f secreto industrial o Know How.,

La comercializacion de teenologias no se contemplan por el Convenio de Paris, por lo
que muchos de los paises desarrollados, principaimente los  Estados™ Unidos ‘de
Nortcamérica, lo consideran como una restriccion al comercio v los paises cxportadores de
lecnologa, pretendian imponer mecanismos de proteceion a este rubro, como la sustitucion
de los tribunales de los paises importadores, por tribunales arbitrales intemacionales'™,

Los paises industrializados cjercen presion directa. tanto en la mesa de negociaciones,
como en ¢l terreno prictico, a través de coaccién ccondmica o politica a ciertos paises, para’
madificar su lq,lslncmn nacional, de tal forma que protejan y conserven los mlv.n.sce desu:"
industria y comercio doméstico. T

Son numerosos los casos que ilustran este tipo de conductas. en el caso de los Estados®
Unidos de América, en la déeada de los ochentas, amenazd a Brasil con bloquedr ss
uponacmncs de café, si s aprobaba una ley informdtica que Iwon'lbn los’ mlcruscs )
econdmicos de empresas de ese pais. g

En 1991 se presiond a Ar;,t.nlm.l, para que reformars su lq,lslacmn en mmcrm dc .
propu.dnd intelectual, para renegociar de manera smtisfactoria su deuda externa; en 1994 s¢ .
presiond con retirar inversiones en ese pafs, de no reformarse 1a lcg,nsl.xcmn pnn f‘avorcccr'-‘
los intereses de lnboratorios fannacéuticos transnacionales.

México no queda al margen de estis presiones pnlmc.w ¥ ccondmicas, ¢l caso masl b
cjemplificativo es ¢l del TLCAN, en la que It renegociacion de la dcuda externa dchmo el
Tratado.

En cste sentido, el maestro Victor Carlos Garcia Moreno, quicn fuc Director. del -
Scminario de Derecho Internacional, de la Facultad de Derecho de la' UNAM, hace una
brillante y aguda critica a las presiones de las que México es victima en las nc[,ocmcmm.s
de tratados internacionales, especialmente en el capitulo XVI del TLCA\I

“Extimamos que la nueva Ley Federal de Derecha de Autor, do Diciembre dc 1996, que ‘entro en
vigor el 24 de marzo de 1997, es una legislaciion que mais que obedecer o autenticas necesidades .
reales de la sociedad mexicana, es un producto de los compromisos contiaides, a nivel
internacional, por nuestro pais, especialmente del TLCAN entre México, Canadd y Estados Unidos,
independientemente también de otros Tratados de Libre Comercio firmados con los paises Centro y

"7 Véase, Pérez Miranda, Rafacl, Propicdad Industrial..., op.cit. pp. 45-48.
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L3 proteceidn juridica de b Denominacin de Origen Tequits en of Derecho litemacional

Sudamericanos y la misma OMC. Nuestro pais tuvo que ceder « las presiones efercidas por ol
gohicrno de Estados Unidos a fin de que se le garantizara una adecuada proteccion a los derechos
de autor.y derechos conexos cuyos titwlares sean nacionales 'y residentes de. ese paix, Imln con’e

propositos meramente comerciales.,

A su vez, Estados Unidos prometio, a través del capitulo XVII del TLCAN, una serie {Ié'hcncﬁcim
para Muwco que_hasta la fecha no ha cuonplido; enlrc ollm reconacer, las marcas _notorias
mexicanas y las denominaciones de origen,

Estimamos que con la firma del capitilo XVII del T CAN ‘mr pu//c rlu Mr.um. cnlmn en
camtradicciones Illll)’ graves con olros tratados inter "{ll.l(l”ll/(—’S o

Las reformas realizadas al GATT, son las mds unportnntcs dc lov ulumus hunpos en’
¢l dmbito internacional, desde la aprobacion del Convenio de P.ms.

Estados Unidos de América es el pais con la posicion més radlcnl rcspcclo ul traslado

(e las negociaciones a la Rondn Uruguay del GATT, que puso en duda si la OMPI, debin
. continuar con la administracion de los tratados de propiedad industrial, en particuinr la

: Umon de Paris, DI DA : :

. Ee(a pmu.lon se dividio entre l‘urop‘l y anon. sm cmb.xrbo se oplé por Ilmunr la
Aemdtica del GATT al sist de propiedad . i tual vinculudo nl comercio y"‘
mantenimiento de las funciones a la OMPL y

La OMP, goza de amplia mayoria de los p.xlscs cn d C
y (lufavomblt a loq intereses dc p.usm desarrolludos, prin

h.gthmn cspcuhc: X

3.1.5 La Organizacion Mundial del Comcrclo \' cl Acucrdo sobre los .A\speclm :
de los Derechos de Propicd "' lectunl v I i con ‘el Comercio

Como resultado de 1a Ronda Urubu.ly dc ncg,ocmcmncs comcru.\lcs mulllhtcmlcs,
del 15 de abril de 1994, se establece €] Acucrdo de, Marrakech, por ¢l que’ se crea la
Organizacion Mundinl del Comercio conocida también por sus siglas OMC, creada para
constituir un marco institucional comtin, para el desarrollo de las relaciones comerciales
cntre sus miembros, incluidos los Anexos 1, 2 y 3, denominados como Acuerdos
Comerciales Multilaterales, que forman parté del Acuerdo y son vmcuhmcs pnm (odos sus
mu,mbros.

La OMC es ¢l foro para Jas negociaciones comerciales: multilaterales - eniresus

" Cf. Gareia Moreno, Victor Carlos, £/ capitulo XVII del TLCAN v sit‘infliencia on la mieva ley mexicana
del derecho de autor, Estudios de derecho intel ) en'l je al profesor. David Rangel Medina,
Instituto de [nvestigaciones Juridicas, UNAM, México, 1998, pp.. 115 y.116. S g .
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: mlcmbms cn LI marco de los Anexos del Acuerdo, .ulmlmslrn Ll cnk.udlmlcnlo de-las
. normas’ y. procedimicntos que rigen la solucién de (hk.rulcms y cl mecanismo dc hs
polmcns comerciales y ccondmicas a escala mumlml y ; -

'hcnc fnum.l n.lncmn con d l‘ondo Moncluno lnlumdcnmml y (.l B'mw Inlcm'luonul s

La OMC ticne. como. nl)_|cuvo,
Acucrdos COerl.I.lILS Mulhlnlcmlw ndmmlslmdos por

Las partes contratanies dcl GATT. de I947 pasaron-a_ser- miembros iniciales de la
,OMC y otros paiscs sc '\dhlrlcron con poslcnondnd a l'l ¢ntrada én’ wgor ‘del Acucrdo que
lullo oru,cn. '>

La OMC admmlslmm l.ls normas y pmudnnu.nlm por los “que. se rige el
Entendimiento sobre Solucion de Diferencias (I‘SD) y- ¢l ‘Meéanismo de Enmcn de las
l'olluc.m Comercinles (MEPC).

Bl ingreso a ta OMC, como consccuencin de la ratificacion del Acuerdo de
Marrakeeh que la estableee, implica la adhesion no solo al Acuerdo principal, sino también
a fos ancxos que forman parte del mismo, que incluye el Anexo 1C que conticne el
Acucerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propicdad Intelectual relacionados con el
Comercio, conocido en inglés como TRIPS y en espaiiol como ADPIC.

La OMC administra ¢l ADPIC, suscrito en la Ronda Uruguay del GATT, que sc
inclina a propluar intercambios libres de obsticulos, con prioridad a las tarifas o nr:mcclcs
como los tinicos viables para a proteccion industeia)* "

El Acuerdo de Marrakech del 15 de abril de 1994 establece [a OMC y como parte del-
mismo, se incluye ¢l Anexo 1C, referente al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos
de Propicdad Intefectual relacionados con el Comercio (ADPIC), de  observancia
obligatoria para los paises que ratifiquen el Acuerdo principal, toda vez que los
instrumentos juridicos conexos, denominados Acucrdos Comercinles Multilaterales, forman
parte integrante del Acuerdo de Marrakech y son vinculantes para todos sus miembros.

Este Acuerdo se conoce como TRIPS, que corresponde a sus siglas en inglés Trade.
related aspects of intellectual property rights, indistintamente, también se designa como
ADPIC, por sus siglas en espaiiol . S

El ADPIC, surge para reducir " las distorsiones y obsticulos  del “comercio -~

™ Anticulos 1- VI del Acucrdo que establece la OMC. -
Mo chsc. Wittker V. Jorge, £ GATT ..., 0. cit, P- 5.




internacional, -fomentar una proteccion cficaz y. adecuada de’los derechos de propicdad .
o imclcclunl y crear [as medidas y procedimicntos que gurun(iccn cl respcto @ ¢stos (lcrcchus.

Los miembros reconacen t necesidad, de un marco mulnlﬂlcml dc principios, normas
“>y disciplinas relncionados con ¢l comercio internacional de mercancins fnls:ﬁcnd'ls yalos
dcrcchos de propiedad intelectual como dm.chos pnvudos.

. . Se reconocen las nccwl(ludcs especiales de los paises miembros, menos mlt.lanl.ldos
“.en fo referente a tn aplicacion a nivel nacional de leyes: y reglamentos, con ln mixima
;. ﬂCX|hI|l(l-ld rcqm.nd.l. para quc ndquncr.m una hase l(.cnolo;,lcu ﬁohdn y vmblc. :

: - Los mlcmbros dwcosox dc celﬂhluccr rc.lucmm.s de muluo 'lpoyo cl‘lll’L la OMC y la
OMI‘I convienen ¢en In npllcnuon del Convenio de’ Paris’ (1067). cl Convuno dc chu :
i (1971) ydc olros tmln(los ndnumstr.ldos por ta OMl’l - . :

. Ln OMC tiene un sistema especinl dc soluClon dc comrovcrsms a l'\s que, ticnen

““ucceso los p.llst.s miembros, por otra parte la OMP1, trabaja.su propio s:lemn, por lo que
subsiste In delicada tarea juridica y politica, de revisar y modificar los tmmdos y acuerdos
aplicables, asi.como la llmm por ¢l poder cjecutivo de-los paises 'y’ r'\llhcncmn por ¢l
legislativo de los micmbros'

El ADPIC, establece la aplicacion de los principios generales del Convenio de Paris,
con una mayor proteccion de los derechos de propiedad industrinl, se incluye ¢l principio
de trato nacional y de nacion mds favorecida, que implica que si un miembro del Acuerdo, .
concede a otro pafs determinados privilegios o ventajas, se extenderdn a los dcm'm
miembros, . g

El Convenio de Paris, fue por mucho tiempo el dnico lrm'ulo, quc Lsmblcun la;
rc;,ul.luon de I propiedad industrial en’ ¢l dmbito - internacional, “por. lo’ quc nuevos
convenios de tipo universal o regional surgicron de fa m.ccsndud de-regular.tan dlmmm
materia, .

que irlnnlifquen Lirt pi
Incalulml IIL‘ ose Iemlm




y podrii uqumldrec 0 él,’sin c.mlmr;,o no csclaroicl.,
dicional de; dLllOIHl acion de origen:y el d

: .(r'ullcmnal de dulmmnacton dt. on;,t.n.
“grado de Lqunvaluncm entre- el conceplo
|nd|c:|c|6n ‘geogrifica del ADPIC :

7 Encste sentido, 1 Comumdad Luropun Esiados miembros en-la reunion’ de
Conscjo - de'los ADPIC: ¢l 18- dé scphcmbrc de’
tradicional de denominacién de origen Serfa mis CXILCINC. que la de indicacion ;,co;,ral' ic
del ADPIC, en lo n.ﬁ.r(.mc ala hlcr/u del vlmulo entre. las c.lr.lc(t,nqncus dl.l producl y.su:
ong,cn ;,cobr'\f' 0. -

El ‘Acucrdo establece quc los mlcmbrm arhnmmn los muhos lt,g,'llﬂ I
purl«.s mlcrce.ndns puedan uupcdlr'

“. e La utilizacion de designacion o presentacion del producto que indique’o sugicri
.. que proviene de una region geografica distinta del verdadero lugar de origen, que’
induzca al ptiblico a crror respecto al origen geogrifico del producto

7~ " Los actos de competencia desleal del articulo 10 bis del Convcnio dc Pnri

‘e Los miembros de oficio o a peticion de parte interesada, dc.nq,'lr.m P invalidard
el rc;,nslro de una marca, que consista en una indicacion geogrificn de producto:
‘nooriginarios del territorio indicado, siecmpre que_induzea. ol - piblico:a error
respecto del verdadero lugar de origen. La proteccion es aplicable’ contra toda
indicacion. geogrifica que induzea al- publico a una idea lalsa dcl orige
productu.

: El nmeuln 23 del ADPIC, contunplu una proteccion udlunnnl dc tas’ |ndncucnom.s

+> geograficas de vinos y bebidas espirituosas, con la ‘obligacion. de: los nuunbros d
cstablecer los medios ]t.yllt,s. para que las partes interesadas, impidan:la utiliy

*productos ‘que:no sean originarios del Jugar designado o se trate de lrmlucuu
L\prmoms como clase, tipo, estilo, uml'lcum u otras an'llo;,as

Los miembros podran LS\'\[)ILCCF medidas udministr'\livm para la"observanci
derechos: de propxcd.nl intelectual, sin p(.r]uluo de l.ls dwpmwm :
xmiculo 42 del ADI’IC

e articulo establece, el principio de § ivos,

¥ F
s para la observancia de los derechos de propiedad i il en el gue se. dghcm |du:l|l'car ¥
proteger la informacion confidencial. :




uo;,ruhcus, por lo que todo i incumplimicnto, podrn-
cualqu:cr mlcmbro. con la pmnlulld.ud de cdchrur consultas bllalumlcs o plunlulcml
los uuembros mlcruudm a fin de solucionar la comrov«.rsm. o

“espicificamenic.
: lcrriloriu de ese mit

nolomdad A,anml [ pm. 3'11\'0 que:
'rcuslm(lo dc m'\ln fe.

“La pam, 1rés (lLI ADPIC s¢ reficre o’
intelectual, para- que. los mlunbros ascgurc.n‘
- procedimicnt ‘. illos gmvosos pard
- medidas Lll(.'l

o ',"';Anipul‘?ﬁ Dy 24 del ADPIC.




1 Dervcho Intcnuciuml

“para su cumplummm Las partes podr.m lear rtprcscnlnd.ls por .lbng,.ldo mdcpcndlenlc y'
estardn facultadas’ para substanciar sus alegatos y presentar todas ks prucbas pertinentes! EL:
procedimiento deberd prever lm medios p.lr.l prolq,cr Ia |nform.|c|on (.onf' dcncml

No obstante que una de las partes, mcguc ¢l acceso 4 la ml‘ormac nu obslaculuc el
procedimicnto, las autoridades judiciales dictarin sus rwoluclonus con b.xsc en l-ls pruubu
e informacion presentadas por la parte uﬂ.u.l(lu. .

Las autoridades judiciales . tenidrin faculind par.l uupudlr quc los produclos‘

importados que lesionen un derecho de proplul.ld mlclccluul entren al comercio de su':
jurisdiccion y en su caso imponer al infractor, ¢l mgo “de dajios 'y perjuicios, asi como el
retiro o destruccion de l.\ nu.rcnncin mfmcl(m' Y. dL Im llhlltl‘l'\lCS ¢ mslrumcnlos
empleados,

Las autoridades Judxcnlcs podmn nrdumr al: mlruclor que informe al titular. del ,‘
derecho, la identidad de terceros que Participiron en la’ produccnon y (hslnbucmn do los .-
bienes infractores. ;

-En cuanto a I:m mulld.

provmonnlcq s¢ (‘m.ulm b lns uulondudcs )udlcmlcs par'l
_ordl.n.lrlns en formn ‘

uz con ¢l ochllvo d e

Fvnl.lr quc sc produ;c.l la lnfrm.cmn de dm.chm dL ploplcdnd u1tcl¢.ctunl por el
uu,rt.so de mercancias unpon.ld.xs .ll wmcrc.m ’

Pre crvur IdS pn bas pcmm.nlcs rul.lcmn.ld.xs con la prcsunln mfr'lcclon., :

S L.lﬁ medidas provmmn.llu se’ dictarin - mtluso sin_audiencia: previa dd prv.sumo I
infractor, cuando exista ¢l riesgo fundado de daiio llTLp.mll)|c al titelar de los derechos o de,

. destruccion de pruchas, por lo que 1t autoridad podra exigir al demandante, presentar lns .
., priebas para“acreditarlo 'y una fianza o garantia que prou,].l al. dcmnndmlo, a quncn se
i nnuhuxr num.(ll.lmnmm. después de 1pl|c.ld.| la mcd|d.l :

: : I‘ ara la cunsulm y ﬁoluclon de las dlﬁ.fmcms seran aphc'xblus los nr((culos \\II y
— XX del GATT de 1994, con relacidn al prm‘m iento du tendimiento sobre Solucmn
de Diferencias (3SD). . Ry

El Conscjo de los ADPIC, supervisard la anIC'\cmn del Acuerdo yel cumplmncnl
de lns obligaciones a cargo de sus miembros, u través de constltas én st materia, inclus
con la OMPI, por o que conjuntamente establecerin hs dlspmwmncs pira la cooperacion;
con los demas drganos.

L.os miembros estarin facultados para prw.nt.lr snllutud de wnsulm 5, en cI ‘marco de
cooperacion y de buena fe, respecto al funcionamicnto del ;\Lucrdo. que serd por cscnlo,‘-’
fundada y motivada. Si la consulta no resuclve la dll‘cruwm en un pln/o de 60 dms. a p'lmr

1 Articulo 50 del ADPIC.




S Los bucnm oficios, l.l concilitcid
a peticion ~de lus partes, que lcndran el ea
dcrcchos en dlhg.ncms poqlcrlor

El grupo cepccml tmdru
disposiciones del Acuerda o Acucrdo.'
por pcrsonnl compclcnlc con umpll

‘cncar;,ndo dc I1 protcccmn y fomu\lo dc la proplulad intelectunla mvcl mlcm'lcwlml

S L, OMI’I tiene - su sede, en Glncbr'\ -Suiza’ y¥es: uno. dc los 16 organismos
: cspccmhmdos del sistema de la ONU,: Tiene a st cirgo: a udrninistracion de 23 tratados .
internacionales que abordun dlvc.rsos nspcclm (l«. la prou.ccmn deln proplcdnd mlclcuual

“La OMP! tiene 179 Estados mi nbroe y.cs una’ or&,nm/ncxén casi t.xcluswamt.nlc
autofinanciada por las actividades (lc r«.g,nstro th 11c10nu| y otros servicios quc prcslu al
scetor pnvndo. SRR

La OMI’I administra (tés (r.\lndos mu.m.nuon.xlu, quc, contichen dlSpOSlClOﬂCS pdm la.
proteccion de luﬁ indicaciones LLOL,I’MICDS qm. sc ocup:m cn panc o totalmente de su'
prolccuon. : ’

o Bl Con\'t.mo de Py iris p.\m ln prmuccmn dc. la proplcdnd mdusm

al'de 1883, quea”
pnncxpxos dc 1998 se mlc;,r.llm por:140 Lsmdus. : :

Ll Arrcl,lo de Mndnd relativo a la represion (l:. las mdlcacnoncs de’ procedcncm
fulsns o engaitosas en los productos de 1891.

-o Bl Arreglo de Lisboa relativo a la proteccion de las dcnomm'lcmncs de ru,cn y su'_
registro internacional de 1958, !

Los tratados internacionales administrados por la OMPI," distinguen  entre -las
indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen, sin embargo cl primer témino *
NO dpareee como cn los tratados, no obstante que se ha usado por més de veinte afios en las
negociaciones internacionales de ese foro y en ¢l marco de la Ronda Uruguay del GATT,,
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Un-l indicacion gcobml‘ ca s un Signo uhlu.ulo para pruduuos que tiencn un origen
conereto y- poseen -cualidades - derivadas upmllcununlc de ese lugar y comprende en
. amplio scatido a las denominaciones de origen, por ejemplo Toscana para ¢l accite de oliva
“. " producido en esa regidn italiana y Roguefort para el queso producido en Francia

Una denominacian de origen cs un tipo especial de indicacion geogrdfica, formada
por ¢l nombre geogrdfico de un pais o region, que designa a un praducto que poseen una
cealidad especifica, cuyas caracteristicas son atribuibles exclusivamente al medio geogrifico
del cual procede, que incluye a los factores naturales y bumanos,

Los Estados oforgan it las denominaciones de origen una proteceion especial, a fin de
sapvaguardar los intereses de los productores que han generado y mantenido las
caracteristicas y prestigio del producto, asi como los intereses del consumidor. La OMPI,
reane los principios de esta proteccion, para clevarlos a una categoria de derecho
internacional en los tratndos que administra,

Bin 1975, en ¢l marco de los trabijos del Comité de Expertos de ka OMPI, destinados
A preparar un nuevo tratado sobre la materin, se adopté ¢l concepto de - indicacion
geogrifica para abarcur ¢l de indicacion de procedencia y denominacién - de origen,
mencionados en el Convenio de Paris'" concepto que se retomé en 1990 por-la OMPL, >
para cstablecer los trabajos sobre fa Proteccion Intemacional de las Indicaciones., -
Geogrilicas'"’. HEE R

l I concn.plo dc ln(hwuon gc();,rallcal, quuln Lonsng,r.ldo en l‘)()4 en Ll pl.mo Jun(hco o

dummumcnom.s dc. orj g,cn

Los articulos 22 al 24 del ADPIC, s¢ mup'm (k l.) pruluc
indicaciones geogrificas en el marco de la OMC, * :

El concepto previsto en el ADPIC, ruquu,rc dc un’ nexo -
geogrilico y las caracteristicas del producto identiticado, esa condicion lmpllcn que, I'\s
indicaciones  geogrdficas protegidas por este” Acuerdo, constituyen - denominaciones - -
geogrificas calificadas y no simplemente indicaciones de procedencia.

Las indicaciones geograficas, adquicren mayor importancin en el comercio regional e
internacional, por lo que demandan un reconocimiento  explicito en las legislaciones
modernas de propiedad industrial, por lo que constituyen con las denominaciones de origen,
un instrumento de promocion de exportaciones de productos originarios de determinados
paises y regiones con una calidad especial que les otorga prestigio a nivel internacional, .

" hllp Jhwww.wipo.org,
5 Veéase los documentos de la serie TAO/ y TAQ/IL, publicados por Ia OMP] ¢n 1974 l075
"7 yiéase los documentos de la seric GEO/CIZ, publicados por la OMPLen 1990,
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“Tradicionalmente las denominaciones de origen, se hun '1p|1cnd
“industria -ngronlimentaria, cn especial a las bebidas, por Ju calidad
fuctores naturales de ln zona geogrifica donde s cultivan y el proccso purn su fabricacion,
- aplicado por la comunidad de esa region.

Las indicaciones geogrificas y las denominaciones de origen, se . protégen de .
conformidad con las legislaciones nacionales, en virtud de una amplia gama de conceptos,
como las leyes contra la competencia desleal, de proteccion del consumidor, de proteccion
de las mareas de certificacion o especiales. ’ v

Las partes no autorizadas deben abstenerse de utilizar las indicaciones geograficas, si-
puede inducir a error en relacion con ¢l verdadero origen del producto. Las sanciones |
aplicables van desde mandamientos judiciales que prohiben fa utilizacion no autorizada, u
casos extremos como penas de prision, pasando por ¢l pago de dafios y perjuicios y multas,

Cabe mencionar, que un término geogrifico que se utiliza para designar un tipo de
producto, en lugar de indicar ¢l lugar de procedencia del mismo, deja de dcqcmpcn.nr la’’
funcion de indicacion geografica. .

Cuando esta situacion perdura, los consumidores pueden llegar a ‘identificar :un
término geogrifico, que designaba anteriormente ¢l arigen del producto, por ‘gjemplo
mastaza de Dijon para un tipo de mostaza procedente de la ciudad francesa del-mismo
nombre, con un cierto tipo de mostaza, independientemente de su lugar de produccion.

L] régimen internacional de proteccion de las indicaciones geogrificas, se enfrenta al -/
prablema de establecer a definicion y naturaleza de las mismas y de la denominacién de -
origen que no tiene equivalencia en los sistemas juridicos nacionales de muchos de los
miembros de los convenios, por ¢jemplo ¢l Convenio de Paris reconoce a las indicaciones
de proccduu:m como objeto de proteccion y no menciona a las dcnmmn’lcmncﬁ de
origen'!




El Comité Permanente sobre ¢l Dcrccho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales ¢ :

Indicaciones Geogrificas de la OMPI, | por repr de ‘los Estados
micmbros y de otras organizaciones mlcrcs.uhs, intenta Imllnr nuevos medios para mchI’lll‘
la proteecion internacional de lus indicuciones geograficas.

.y . » 9 o
La Asamblea General de la OMPT en su reunién de scpncmbrc de 2001", adopto la -
decision de que ¢l Comité Permanente sobre ¢f Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos -

Industriafes ¢ Indicaciones Geogrificas, llevara o cabo dos sesiones especiales sobre el
informe det Segundo Proceso de ln OMPL, relativo a los Nombres de Dominio de Internet,

La primera sesion se celebrd en Ginebra, del 29 de noviembre al 4 de diciembre de
2001, con la participacion de 69 Esticos, entre los que se contd con la presencin de México
y se Hegd a las siguientes conclusiones:

La Delegacion de Francia, subrayd la’ nccesidad de proteger . las *indicaciones
geograficas como derechos de propiedad intelectual, reconacidos en forma independiente y

protegidos inclusive en Internet por constituir un’ vulor Lconomlcu fundmmnlal parn lm .

paises que poseen este patrimonio,

Se constataron los crecientes .xbusos. por [0 que l.l polmca umlnnnc v.onsuluyc un
modo de proteceion satisfictorio de las indicaciones g,wy.lhuls en’internet, - Enla
actualidad, muchos Estados han aprobado leyes encaminadas a reconocer tas indicaciones
geogridicas, por lo que seria lamentable que esos csluums se afectaran, por el rt.ystm de
nombres de dominio que las usurparan,

La proteceion de las indieaciones geogrificas. contra su:registro abusivo. como
nombres de dominio, fue objeto de una decision en las asambleas de los Estados miembros,
Francia favorece ampliar ¢l alcance de la politica uniforme para abarcar estos casos.

La Delegacion de la Comunidad - Europea, expresd su preocupacion por las
recomendaciones del informe relativas a las indicaciones geograficas, en particular porque
no s¢ abordaban los problemas quu surgian en relacion con su registro y ¢ ADPIC no cs lo
suticientemente explicito,

Amcrica, en el seatido de proteger a las marcas por’ medio de la politica uniforme 'y no
hacer lo mismo con Ll\ indicaciones geogriticas, que cuentan con normas y definiciones
IlllCI‘lldLl()lhﬂ S ; i . : PR S

Reconocié - que existia I p(mblhdad dc qm, fert lumun(w ¢ consideraran
genéricos en varius juriSdicciones’ y: declard qie: grupos “de expertos u)mp;(cntu tendrian
que L\’lludl’ si-se habia uhusadn dc um indicacion gcm,rahcu en'el proucso de rcgsno e
numh: cs de (lommm ; . .

U9 Documento WOIGALTIS:
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La protecion juridica de la Denominacidn de Origen Tequila en el Derecho Intemacional

Ly Comunidad Europen, no apoyd la ampliacion de la proteecion juridien de lns
indicaciones geogriticas, pero propuso que se reeonocicra [a proteccion establecida en ¢l
ADPIC, La Delegacion abservd que los Estados miembros habjan aprobado este enfoque
cn sus Asambleas, ¢l 3 de octubre de 2001,

Por su parte, la Delegacion de los Estados Unidos de América observd que
diferencia de los derechos de marcas, las indicaciones geograficas no se definfan ni se
profegian de manera similar en todo el mundo, dados los distinlos sistemas de proteccion y
las distintas escuclas de pensamicnto sobre lo que constituiz una indicacion geogrifica,

La Delegacion declard que los casos de la politica uniforme relacionados con las
indicaciones geogrificas no resultariun cusos evidentes de ciberocupacion y baso “csn
opinion en ¢l hecho de que algunos términos, por gjemplo: Cheddar protegidos en un pais
se consideraban igualmente téminos genéricos y evidentes (no objeto de proteceidn) en
olros paises,

Sin un entendimiento internacional claro de fo que son las indicaciones geogrdlicas,
se delega a los grupos expertos de la politica uniforme, 1a responsabilidad de crear una
nueva legislacion vineulante internacionalmente, por lo que propuso que cn ln reunion se
examinary la definicion de indicaciones geogriticas en ¢l Acuerdo sobre los ADPIC, que
podria aplicarse directamente a la legislacion administrnda por In OMPI a través de la
politica uniforme.

La Delegacion de Australia, expresd su apoyo a la posicion de los Estados Unidos de
América, pero sefiald que i bien existia una definicion uniforme de las indicaciones
geogrificas a escala internacional en el ADPIC, seguia habiendo diferencias importantes
entre las jurisdicciones sabre la manera de adquirir, mantener y proteger los derechos sobre
tus indicaciones geograticas, por lo que resulta imprescindible a ereacion de una nucva
legislacion, que trascicnda las legislaciones de distinto tipo,

3.2 El Tratado de Libre Comercio de América del Norte y tn denominacién de
origen tequila

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, suscrito entre los Estados
Unidos de Norteamérica, Canadi y México', conocida por sus siglas en espaiol TLCAN,
en inglés NAFTA y en francés ALENA, entrd en vigor ¢l 1 de enero de 1994, como
resultado de tas negociaciones que concluytmn en abosto de 1992y quc Ios paiscs
miembros ratificaron ¢n 1993,

sus rl,z,llll(.llt.ﬁ dL comercio L(ltl‘lol‘.

; 3 — o
"% £l Deervio de promulgacion del TLCAN se publicd




jieidica de la Denoninacien d¢ Origen Tequils en ef Detecho Inemacionat

1 TLCAN crea. un marco juridico donde se lidan los intercambi an'wciulc

Y
existentes, siendo - Estados Unidox el principal socio comercial tanto para Mexico como, pant
Canuda, que garantice el acceso pleno al mercado con nf'zlm para la comerciali de.:

VL orlucluv. .\cmum, inversiones y propiedad m/clulm:/

En materia de proplulud mlclcclunl los .mlcct.dt.nlt.s dcl I‘LCAN s encuentran_ -
rcﬂqddos en el Tratado de Libre Comcrcm cnire Cnnadn y Esmdos Umdos que entrd ‘en
vigoren 198‘) g

‘Bl TLC/\N se leIdL en oc.ho partes, Ia sexta dt.nomumd.l l’ropxcdad Intelectual tiene
un solo capitulo,“el XVII giie comprende 21 aniculos, del-1701: al 1721 cmlu uno dc lo
cunles:leva; un'sublimlo. En ]mnlcular ¢l nrli«.ulo I7I2 v.ompr ndc Ia:
gcogrx'lﬁc. £ : .

El Tml'\(lo rq,uln dc modo expreso dlw.rsm lmlltuuoncs de I proplcdud in uslm :
g ‘Lnglobnd.ls bajo el nombre de propiedad intelectual, por 1o que lo correcto ¢s la udopuon' s
- ‘del 1érmine derechos intelectuales para cubrir genéricamente tadas Ins mﬁtuucmncs alusivi s o

tanto a derechos de autor como a propiedad mdusln.ll"’ i

Lus ncl,ocmcmm,q para suscribic ¢l- TLCAN, s¢ “rea aron ien condncmncs
d(SLl\’OI’ilbl(.S para México, con ventajas a empresas trunsnucmnalcs noncnmcrlcnna

Como ‘antccedente de fas presiones” I’Ldllldd-ls bllnlcmlc para. debatir lcmas,;
econdmicos o financieros de importancia, sc cita lns rclonnm ala:Ley,de Invcncnoncs y-
Marcas de 1987, pmmncs que lian a la r }-,_, incion de la"deud
La lchlslncmn mexicana (ks']provccho los| nmr;,t.nos ncg,oundoq
oMC : ;

“ Al respecto del capitulo XVIL del TLCAN el mdcs(ro \’u.lor Curlos Gnrcm Mon.no
opina:

“El Gobierno mexicano abroga, derago ¢ incluso modifice y enmendo toda wn a bateria de leyes
con motivo de la suseripeion y vigencia del TLCAN y entre otras emitic le nieeva Ley de Propiedad
Inelustrial de 1991, reformada el 1 de octbre de 1994, v la nieeva Ley Federal del Derecho de
Awtor, legislacion que mas que obedecer auténticas necesidades reales de la sociedad mexicana, es
un producto de los compromisos contraidos a nivel internacional por nuestro pais especialmente
del TLCAN, nuestro pais nvo que ceder a las presiones ejercidas por el Gobierno de Estados
Unidos que prometio a traves del capitulo XVI del TLCAN wm serie de beneficios para Mexico

que hasta la fecha no ha cumplido comao ol reconocimiento de lus d ¢ de origen ™,

U CC Huerta Casadw, Yolanda, £ Tratudo de Libre (‘mm'n i cn materia fll' ,-ro,m wlad intelectical v sus repercusiones ci
Amériea latina, Derecho de Ta Propicdad Intel 1w presy tri at, Tnstituta de I Juridicas,

AM.. Ménico, 1998, pp. 136,

122 éase, Rangel Medina, David, Normarividad de la propiedad intelectial en ef Tratado de Libre Comercio de América
del Nerte, Revista de la Facultad de Derecho de México, México, tome SLHI, No 1914192, Septiembre-Diciembre,

1993, p.163.

1Y vgase, Péres Miranda, Rufael, Propicdad Industal.., op.citp5i

' Cr. Garcia Moreno, Victor Carlos, £1 Capitdo NVH del TLCAN..., op cit. pp.103, 115-116.
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: o La pioleceidn jur de la Denoninacin de Origren Teguila en el Derecho Inermacional

Al referirnos al capitulo XVII del TLCAN, cs importante destacar los aspectos
temporales y de contenido con las negociaciones del TRIPS, ya que el paralelismo existente
nos llevan a reflexionar sobre las diferencias suscitadas en ¢l seno de las negociaciones
entre los Estados Unidos de Norteamérica y las Comunidades Europeas, Particularmente en
maleria de propiedad industrial el enfy icnto se establecio entre paises productores y
receptores de tecnologla,

La adopcion del TRIPS ha permitido establecer el contenido de la proteccion minima
en materia de propicdad intelectual, por lo que se requicre que los paises de América Latina .
adapten ripidamente su marco juridico ¢ institucional, para acogerse. al beneficio de
asistencin lccmm y hnuncu.rx de los paiscs desarrollados. ' '

I mecanismo multilateral de solucion de controversias, mcorporado en cl acta fi nal»
“dela Ron(l'l Uru;,uny, esel ordumnuuno que debe i lmpCl"ll’ tn uln materia

: Los Esmdos Umdm en much'!s ocasiones uphcan en’ fonnu umlau,rnl su Lcy d«.

: Comc.n.m por lo'que es urgente que los paises Latinoamericanos sometan I‘controversia al

¢ - mecanismo’ multilateral del GAT'T, situncidn que es ntcclndn por: li politica cxierior de ese

- pafs, como -la - Priority-Watch- List," que-en ¢l “caso . de; Brasil en 1994, en”materia de

: proplcdnd mlcl«.ctuul Io nhh;,o a mcorporur muhdns dc pmlcccmn, pdm vnlar sanciones

ccononnuls. T

Fn cudn(o a I.lq indicaciones ;,Log,ruf cas, las (hsposncmncq (lc Cﬂr'lClLl‘ suslanm'o y
[ prm.usnl se cncucmmn enel amculo 171" del TLCAN de la mg,uu.nlc forma: :

: Amculo I712 | y3 -Uso de indicaciones geogrificas engaiiosas.
E Anlculo 1712-2 -Su registro como marca.
* - Articulo 17124 -Uso de indicaciones geograficas anterior al fratado. ;
. Articulo 1712-5, 6, 7 y 8 -Solicitudes de registro y registros de marcas anteriores al’ .
Articulo 1712-9 son limitaciones a la obligacion -de - protcg,r las’ indicaciones -/
gcogruhcas. B

~El capitulo- XVII .del TLCAN, en su uniculo l7|" se retiere a: las ndicactones
l,cog,rnhc.ls cn los siguicentes términos: X i

Cada una dc las-partes proveerd en relacion con las mdlcn
mc(lms lcyxlw p.\r.l que lus pcrxonas mlcrwuhs puedan uupuh g

e EI .uso dc slgnOS quc m(hquc o sug,lcr “queun producta “que provu:nc e’ in S
lcmlono. region o locatidad (hs(mlu ul vcrdadcro lu;,a
publlco a error en cuamo al oru,c i

,Cuwlquu.r otm uso qut. cons nuy
: Aniculo IO bis (lcl Cnnvcmu de Pnrl

cioncs“geograficas,ilos . ;-




interesada negard o anulard ¢l registro de una marca que. contenga 0. consista enuna
indicacion geogrilica respecto de productas que no se originan en el territorio, r«.&,xén o

locatidad indicady, si e uso de tal indicacion en la marea m(lucc nl pubhco a‘error e,
cuanto al origen geogrifico del producto, :

Asimismo, se impedird cl uso y en su caso s¢ ncgu nnu!nm el rcgmlm dt. unt .
marca quc qu'mlu una indicucién gcog,m(‘ ici, quc pmporclou

' 108 por . ¢ ;

geogrilica, de mancra continug sntes de In firma det Tratado, en Tos siguientes n%m.

. Por lo menos durante 10 afios, o
@ Debuena fe,

Cuando se haya solicitado o registrado una marea o sus derechos de buena feintes de .-
ta entrada en vigor del Tratado o de que b indicacion geografica se protegicra en'el | pms de.
origen, ninguna de tas partes, poded impedir 8 otea ¢l registro ¢ el uso de’ una marea o st ;
validez, con el argumento de que csn marea es idéntica o similar-a - una mdlc.tc«én,'
geogrifica, inclusive si constifuye el nombre en cl Icngua)c i :
parte para fos bienes que se aplica,

tutclada en cl pais dc uny.n

Esta temitica reviste gran lmportancm p.lrl lu dmnmmmmu [t
México tiene debidamente protegida y registrada ante T OMP! conmrmc al Arrc},lo de.
Lisboa relativo a la proteceion de las dcnommucmncs de on;,m. : ] ;

El capitulo XVl det TLCAN, no hace Iy distincion juridica entre las indicacioncs
geograficas y lus denominaciones de origen, por-fo que incluye intrinsicamente o mm .
comao indicaciones geogrificas, al respecto Javier Cristiani sefaln que:

“En el dmbita de lo 1eorfa del devecho de la propiedad industrial, ha existido wne noteble
confuision entre {o que se debe entender como indicaciones geogrdficas ¥ su relacitn. con las
coneepios de denominacidn de origen y de indicacion de procedencia. Sobre of purticalar, habria
gue acloray que cvando se alwde u fos indicaciones geagrd se comprende tunto @ las
denominuciones de origen, como o las indicaciones de pracedench :

135 Cf. Cristiani, Julio Javier, Los signos distintivos y lu aphm(mn coercitiva de lo :Ivu‘clmv de proplmlml -
imelectund en el TLCAN, Derecho de fa Propicd una persp lmmulo dcu -
Investigaciones Juridicas, UNAM, México, 1998, p.168. .




Teyuils en €] Derecho Inlemacional

En’ cuanto al r(.conocumcnto de las denominaciones de origen en ¢l lrald(lo. ¢l Lic.
Jal cher qcnnlu'

“ %A pesar (/L‘ que Crlumlrl ¥ Estados Unidos no aceptaron ingresar al Arreglo de Lishoa y con ¢llo
brindar reconocimiento a lax diversas denominaciones de origen vigentes internacionalmente, los
partes en el TLCAN, diseiiaron un mecanismo muy novedoso para brindar proteceion a ciertos
productos_tipicos. Como las partes no pudieron construir un esquema gie fiera téenicamente
aceptahle para los concepros usnales de la propiedad industriel en el tema de denominacion de.
origen, éstas optaron por lograr la proteccion a través de establecer ciertas restricciones
reciprocas en el capitulo relativo a “Trato nacional y acceso ¢ mereados para bienes ™.

El anexo 314 del TLCAN, reconace expresamente ab tequila y mezeal como
productos distintivos de México, por lo que EUA y Canadid se comprometen a no permitir:
la ventn de estas denominaciones de origen, a menos que se hayan claborado de .lcucrdu
con las leyes y reglamentaciones de México,

Con este anexo, se. logrd una adecuada proteccion a la denominacion dc orq,cn
tequila, dcbl(lannmc registrada ante la OMP[ conforme al Arreglo de Lisboa.

Lus negociaciones para proteger a dicha denominacion de origen se llevaronal cabo
en la mesa de propiedad intelectual, Los EUA y Canadd estaban de acuerdo en proteger
respetar la denominacion de origen tequila, pero con base en un temor infundado de que 4l
quedar comprendidos los acuerdos en ¢l capllulo de propiedad mtclcclunl cllo pudlcra
implicar una aceptacion ticita al Arreglo de Lisboa'* e

Los acuerdos logrados sc trasladaron al capitulo 111 que se denomina “Trato naciona
y acceso de bienes ol mercado”, donde las partes han reconocido camo privativas de lo
productos exclusivamente fabricados en sus territorios las bebidas nlcohollcns‘
sciiatan expresamente:

* Mcxico y Cmmd.’l rcconocm ¢l I:‘mubdu H’/rivl\y vel ’I‘cnncmc Wlnx hy

tcmlorm cunndu sea t.l'xhor.ulo en lu: EUA d«. acucrdo 0 s
reglamentaciones para la elaboracién del mismo. DA

produclo sea cl.lhomdo en ese pais de ucucrdo con sus lcycs.

s Bstados Unulm y Canada reconocen al Tequile y al Mc cnl como; productos:
distintivos de México, por lo que no deben permitir la venta de’ cstos produ(.ln
menos que se hayan claborado en México de acuerdo ¢ con sus lt.yc.

op.cil pp. 333-334.
o OPLCL p. 169,

16 Cf Jalife Daher, Mauricio, Comentarios a la
, Cristiani Julio Javier, Los signos distinti




- 8¢ reconocen i estas bebidas como productos distintivos, en un sistema de proteccidn
muy - particular-y a las denominaciones: de origen mexieanas Tequila y Mezeal,. que
confirma’ lu lt.ndcncm de los p.lhu desarrollados @ proteger los dcrcchm de proplcd:ul
mldu.lual .

No nbslﬂnu. la prntcccmn expresa ab tequila y al mezeal, cs urgente, ro\lnS'\r lo
ténminos de las negociaciones pasadas, presentes y futuras y que los compror
udop!cn por Mcxlco sean ¢n beneficio y proteccion de [ industria dc nuestro P

Rt.spcclo a la denominacion de origen Mezcal; Julio Javier Cnsllanl, sciialy qu
producto tipico mexicanio no debe considerarse como denominucion de origen sobre la ba
del arreglo-de Lisboa, ya que se tratia de una duwmmucmn menm uphcndn xll ‘agia’
nrdlmlc, por lo que no cs objcto de proteceion,

; Ln Lsu. suuldo dificro de lo seialado por este autor, ()d.l vez l|UL (.l mc/unl es una’
bebida originaria de México, cuya calidad y carncteristicas de sabor, olor y consistencia, se
. d(.bl.ll exclusivamente al medio geogrifico mexicano.

Los fuctores fisicos y humanos de México, hacen posible la existencin del Mezeal,

. que 'merece ¢l reconocimicnto, registro y proteccion de los paises que forman parte del =
TLCAN y de I Unidn Europea. Es lamentable que nuestro pais vasto en recursos naturales,
cultura y tradicion, solo tenga reconocidas internacionalmente algunas dummm.lcmncs dc
origen’y en comparacion, paises conto Francia que ha acumulado mds de 650"

El TLCAN impone a las partes la obligacion de adoptar procedimicentos, que impidan®
la entrada de mercancias de fabricacion ilicita a sus territorios, por lo que la autoridad
aduancra debera impedir la libre circulacion de las mismas, sin embargo se requicre que el
titular de! derecho afectado, presente solicitud escrita ante las autoridades administrativas o
judiciales competentes.

El articulo 1714 del TLCAN, establece lus disposiciones generales para la defensa dc
los derechos de propicdad intelectual, con la obligacion para los miembros de unplmu.nu
los procedimientos, que permitan la adopeion de medidas eficaces contra eualquier uc quc
infrinja cstos derechos, incluyendo recursos expeditos para prevenir las lnlt.n.uoncq' ¥y
recursos que las desalienten.

El articulo 1715 se refiere a los aspectos procesales especificos y réchrsos. ¢
procedimicntos civiles y administrativos, que compromete a las partes o poner al nlcnncc de
los titulares de derechos los procedimientos judiciales para la ddum de cu.llqulcr dchcho
de propicedad intelectual en los siguicntes términos: -

¢ Que se les notifique oportunamente por escrito a los dunnndadm
e Scautorice a las partes a estar representadas por abogado mdt.pcn(hcnlc
¢ Procedimientos expeditos que protejan la informacion contidencial

"% Véase en contrario, idem.




“o Que s fi

) Sc l'ucullur.i

an ordu ra In pnnc cunlrum ]d pr«.scnld cion dc pnlt.bus quu cstcn en'su podcr.’
ias para lo'st iacion del proculnm«.nlo y en su'caso dlcl.lr rcsoluuén o
“éon b.m. en los pruc.lm prcscnl.ulas. ’

l’ur.l ordumr 4 una p.lrlc que desista de una mfm(.cnon .y purd lmpcdlr qu(. i
mcr .mcms 1mpon.|d.15 ml‘ruclor.m ingresen al comercio dc su]unsdmcmn. o

P ordunr al infractor que pague al titular del derecho una Lompcnsnuon por ¢l
dnno sulndo y los honorarios del abogado.

; El cnp:lulo XVII representa el marco legal, para hacer cfectivos los derechos de
exclusividad,- protegidos por los acuerdos alcanzados, por lo que es” de especial -
trascendencia- la aplicacion coercitiva de los derechos de propiedad intelectual. La
negocicién de estos aspectos, se realizo bajo los lincamientos del ADPIC, que constituye
en ¢l marco de la Ronda Uruguay det GATT, el capitulo de propiedad intelectual.

La tutela de los derechos de propiedad imtelectual en ¢l marco del TLCAN, se..
contempla en el articulo 1716, que se refiere a la aplicacion de medidas precautorias, que
eviten la introduccidn de mereancias ilicitas y la conservacion de prucbas relacionadas con
infracciones a estos derechos.

El articulo 1717, establece los procedimientos y sanciones penales en’los casos de’
falsificacion dolosa de marcas, por lo que las autoridades judiciales podrin ordenar ¢l
seeuestro, decomiso y destruceion de las mereancias infractoras ¢ lmlrumcnlos dcl dchto. )

El .mluxlu 1718 se refiere, o la d«.lcnm de los dt.rcchm de propwd.ul ml«.lcc.lu'll o Iu
frontera;

3.3 ‘Acuerdo entre- In Unién Europea y México sobre el reconacimicnto mutuo y
~proteccion de las denominaciones en el seetor de las bebidas espirituosas’

Lu integracion europea tiene un arigen convencional, su construccion se ha llevado a
cabo desde los tiempos de la CECA hasta buestros dias, a través de un instrumento clisico
del Derecho Internacional: los Tratados Internacionales. Se establece un sistema juridico
comunitario que proyecta a tal grado la integracidn, que lo hace umco y absolutamente
distinto de las experiencias de cooperacion internacional orgml/.lda

13 viéase Plaza Ventura, Patricia, Las sanciones comunitarius ewropeas: st aplicacidn a lay empra c.mv. Edijus,
Ispaila, 1999, p. 42,
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on_varios Ios pdhmu.lros que. permiten I“Ldll‘ en’ forma Lfctll\'ﬂ ala Comumd(
Europea, como una organizacion de 1nlq,raunn de cardeter suprinacional, que prcscnta
. grado - de institucionalizacién con permanencia c lll(leClldcllCI'l de ‘sus. 6rganos;” con:
“creacién:y-desarrollo de un ‘ordenamiento juridico propio y la-aplicacién dirccta’dc:la
. nonnullvul.ld a los particulares con el cardcter no facultativo (|(. un snstcma Judu.ml

Esu, sistema de normas de cardcter auprun'u,ion.ll rtcmpln/n cn c:cnoe dspuclos alas
autoridades nacionales, por lo que es evidente la importancia de un esquema s.mclonudor 2
del incumplimicnto de la normatividad.

La Comunidad Europea desde sus origenes, ha dado prioridad en ¢l sector vitivinicola -+
a la proteccion de las denominaciones de origen, politica motivada por los Eslndos_
miembros productores fundadores de la Comunidad, que en 1970 incorporaron - la
legislacion comunitaria vitivinicola, reforzada a lo largo de los afios y actualmente recogida
en el Reglamento CEE n 823/87 relutivo a fa proteceion de los vinos de calidad producidos - -
en ungt region determinada, modificado por el Reglamento CEE/1496/96. En el sector de las
bebidas espirituosas se integré la proteceion en el Reglamento CEE 1576/89 del Conscjo :
que cstablece las normas generales relativas a la definicion, designacion y prucn(acton d(.
las mismas'",

En- 1997, el Conscjo de la Union Europea, aprobéd el Acuerdo, sobreel:
reconocimicnto mutuo y fa proteccion de las (lcnommnumm en el sector de las bLbldﬂS
espirituosas, entre Ja Comunidad Europea y México'

El Acuerdo permitird mejorar las condiciones de comercializacidn de’las: bebid
espirituosas en- los respectivos - mercados de 1 - Comunidad  Europea -y - Méxic
confonmidad con los principios de igualdad, beneticio mutuo y rcciprocidad.‘

Concho, por o.l qm se -‘mhluu. la Orgnu
Vitivinicola, que entré en vigor el primero de agosto de 2000,

entre la Comumd.ld i urupm y nlms mm..:

Y0 cof, Casado, Carmen, Proteccion de las Denominaciones de Origen entre \/('\ICD » la. Un

Seminario sobre 1 ivnes de Origen...op cit. p, 101, .

W pecision 9773614 sejo de 27 de mayo de 1997,

"™ I, Casado, Carmen, Proteccion de las Denominaciones de Origen entre Ma\lcu 3 In Umuu lz‘umpc(
Seminario sobre Denominaciones de Origen....op cit. pp. 101 y 102 :




ungria,: Bulg,unu y
Rum.mm (.ll I993 /\uslr’llm Ln I‘)94 Sul/a o l‘)‘)‘) Afrnm dLI Sur; Cunudn. chuhllcn

ordc l)Cbldxlb L.spmluos. s st
4 d(.l Sur, me'ulu. Ilum,rl.l. Bulgdm

Los Acucrdos Mulul.llc.rdlu dwurrolludos por; lu Comumdud,Europca y sus Esiados
'nuembroq. en'el senode k. OMC,’ particularmente” en' el YADPIC hin" pugnado -por-la
inclusion™y: (Icsm’ollo de I.ls indicaciones gwgrnﬁcns como un derccho de; proplcdnd
; mlclcclual k g

"La Comunidad Europen dispone de derechos originalmente estatales, delegados por -/
los paises micmbros que cjercita en Jugar o concurrencia con éstos, sobre sus territorios y
personas bajo su jurisdiccion, con la creacion de un régimen sancionador novedoso,
ejercido por ta Comision, integrada por nacionales de los Estados miembros, que actiande - -
manera auténoma, pira los intereses y obgclwos de la comunidad y bajo ¢l control del -
Tribunal de Justicia Comunitario Europeo’ i

Se trata  de un orden juridico nuevo, que regula los poderes, los derechos:y:las’
obligacienes de los Estados miembros de la Unidn Europea, que establece una proccsos”
parat constatar y sancionar toda violacion, por lo que existe la prohibicion pnm Ios c.slados
miembros de hacerse justicia cllos misnos,

Sc cstablece un régimen administrativo suncionador, .xphc.lblc dc Iorm'\ du'ccln pol
sus instituciones a las personas fisicas o juridicas que mlq,mn los Estados mlcmbros, [
un sistema disciplinario para sus funcionarios,

Actierdo sobre el reconacimiento mutuo y pr alccuun de Im (Ialmmuma
las bebidas espiritnosas, [)llthddO cn ¢l DOF l 21 dc Jullo dc 1997

anclas o "l de mayo dx, 1999 para su revision.:

El Acuerdo consta de 22 articulos, dos An 08 'y un L'\nj(. de Nolas. S(. est

ablccc la
prateceion de las denominaciones de origen mcluxdns en los uncxm l yll, :

B Vease a Plaza Ventura, Patricia, Las sanciones comunitarias uiru/wa:. op ¢it..,, p.-lJ.’




: bv.bulus uplruum.n de agave, chuul.l y Mc
pmlcydns, clubomdus y Ll(l\lr cnd.ls de-acuerdo con da legislicion y reglam
M(.XICO. pnr lo qm. dt.hcr'm pmlq,cret. porla Umon Luropcu‘ en l«.nmnos dcl A(.ucrdo

El umunlo l. M-Ihlhl qtic . lus pumq, m.u(.rd.m-lauhl.lr y promovcr cnlrc
mls.rC'lmlnoe comcrcmlcs dL,bLbld(lS csplrnuox.la, s()brc la base de ln no-di

la bcbldd cspmluos‘l. quL m«.ll]l}y
lla’;

el .mcm I

z\NIz\O I: Ron, \\’lusky. \\’Iuskuy, Bdnd.m espirituosas de LCI’LZ\ILS. Ag,unrdunu, de
vino, Brandy,” Aguardienic de orujo de uva, Aguardiente de-fruta, Aguardiente de
isidra y-de pera, Aguardiente de genciana, bebidas espirituosas de frutas,’ Bebidas
espirituosas con sabor u encbro, Bebidas espirituosas con sabor a nlcar.wcn Bt.bldlls
espirituosas anisadas, Licor, Bebidas espirituosas, Vodka .

Las bebidas espirituosas originarias de México son las que figuran en cl anexo

ANENXO [1: Las bebidas espirituosas de Agave TEQUILA y MEZCAL, ambas deben

"

Algunas botellas de e se adoman para darle originalidad at ||mduuu ) se ummp.lﬂ.m de una pequeda
lmlm artesanal con chile piquin o gusano molido, para acompadar s degu bid:

' Algunas botellas de tequila, se hacen de vidrio soplado, con tigurts ¢t su interior, como Ia p|.m|-| del agave, clementos
decomtivos que hacen al producto mis atmctivo e el mereado intemacional.
' pary mayor conocimiento de adas fas hebidas que se i en cada
Anexo |,

gori i véase ¢l texto del




i pmlcy(lus. claborudas "y clasificadns  de acuerdo ‘con ln legislacion Sy
Sl rcg,lumunlacmn de México. : E

Considcramos que es notoria ln desigualdad en el nimero de bebidas espirituosas
protegidas por la Union Europea, comprendidas en 16 categorias( desde el. Ron hasta el
Vadka, pasando por ¢| Whisky, Brandy y Diversos Aguardientes), en comparacion con las
2 bebidas espirituosas de Agave protegidas por México( Tequila y Mezeal). o

El Acuerdo coloca a nuestro pais en desventaja comercial, en ¢l sector de las bebidas ™
espirituosas, por lo que es urgente impulsar ¢l fomento y desarrollo de las denominaciones -
de origen y en especial de ciertas bebidas espirituosas, en México y en América Lating, que
lamentablemente no se ha consolidado como un blogue econdmico, por lo cual compite en
desigualdad de fuerzas y condiciones con los pafses incorporados en los distintos bloques.

En este sentido, conviene mencionar ¢l caso “Charands” bebida a base de cafia d
aziear producida principalmente en It zona norte de Michoacdn, misma que se ha intentado
infructuosamente elevar a la categoria de denominucion de origen, por el argumento del
Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMP1), de que los solicitantes no acreditaron 1a - -
zona real de produccion y elaboracion del producto por lo que se declard improcedente la
peticion

Lo anterior, ilustra un caso mis de productos que pretenden obtener sin conseguirlo,
el grado de denominacion de origen protegida en México y que a decir de los solicitantes,
acreditan la numerosa lista de requerimientos para que se dicte la declaratoria - de
proteceion. Sin embargo lu autoridad competente por miltiples situaciones considera
Ainsuficientes los elementos y prucbas aportados para proteger  la indicacion geogrdltica de
que se trate como una denominacion de origen, por lo que es necesario crear. mecanismos
alternos o la Ley de Propiedad Industrial que permitan elevar en forma efectiva

"indicuciones geogrificas mexicanas que merezean la categoria de denominacion de origen.

- Elarticulo 4 establece las condiciones de proteccion en los siguicntes ténminos:

= Las" bebidas™ espirituosas originarias de 1 Comunidad Europea,-solo padrdn ser
las' en me en ].lb cnndluonu lcg,lbl.m\' 1S y rt.Uan(:nlnrms quc le.lblc/ca T




La proteceicin juridica de Ja Denominacién de Origen Togquils en el Ikrw It tntemmaciona)

- del Iu;,.lr sumln(lo o del que se ha usando Ir.\(hcmnulnu.nlc'“

e Esla prolcc ion se extiende mclum en las circunstancias a quu rcllcrc el .lmculo ’4
; dcl ADPIC ‘ensus apartados 4,5, 6y 7%

; Bl nmculo 5 sefala que 1a proteceion dd Acm.rdo sc. aplica_a°lo casos cn_que.
fdummnmc:on sea - traducida o ucompuﬁa(l.l de. expresiones . con-simbolos y.lﬁ«.oq e
pucdan originar confusion, en cuanto al origen dc lu bebida cqplrlluos.l ﬂpr«.snonu como’
clase, tipo, imitacion, etcétera, :

Este articulo resulta fundamental para el caso de la denominacion dc origen “u.qmln
ya que en la prictica s¢ ha tenido conocimiento de la produccion y venta ilegal en Euro
de bebidas que dicen contener - tequila, particularmente en Espan.x y lmncm cuando cr
realidad estan producidos a buse de otros ingredicnles.

En cl etiquetado y presentacion de estos productos, se acompaiian sitnbalos graficos
que originan confusion en los consumidores, ya que utilizan leyendas casi ilegibles ‘en las
etiquetas que reficren como “imitacion™ o “tipo” de teyuila, que inducen al consumidor.a.
crror de que compra una bebida cuyo principal ingrediente es ¢l tequila, :

Lo anterior constituye un caso de competencia desleal y de violacion al Acuerdo entre
la Comunidad Europea y México para la proteceion de las denominaciones en el sector de
lnas bebidas espirituosas, por lo que las autoridades mexicanas competentes,. usuarios |
autorizados y empresas productoras de tequila deberdn ser muy cautelosas y cuidadosas en
fa forma en que la Comunidad Europea aplique ¢l articulo 5 de dicho Acuerdo, por lo que’
de ser el caso se deberd argumentar juridicamente con rigor Ia induceion a.error g los
consumidores que precisa este articulo. S T

El articulo 6 sc refiere a la existencia de denominaciones humonmms :bebidas
espirituosas, que se les concedera proteccion, pero se (kbcr'\ll dl&rcncl.lr para no inducir a
error a los cousumulorcs.

|)llh|lcld'ld

El articulo 13 umhlu.c las derogaciones para las bLbl(l'N upm(uoms en trinsito 0 (lc
pequeiias cantidades,

" Lo anterior, sin perjuicio de In dispuulu en o
icaciones l,cog,rlhuh devinosy |\th(|.l\ [

las T en las en ef apartado 4 sedals que no existe vbligacion «k
|m|w<||r el uso continvado y similar de una indicacion geogritica de otro miembro, que ilentitique vinos o bebidas
espirituosas, si sus nacionales Ja utilizaron de mancns continu en su temitorio por diez afios como minime antes del 15
de abril de 1994 o de buena Reuntes de esa fecha,

feulos 22 y 23 del ADPIC, que u.\uhlcu. wmy proteccion adicional o
Iﬂlul‘\d‘

()



. La composicidn (]L l.l b(.bldnl.
.“Designacion, presentacion 'y nulur.llcm
produccmn y de comercializacion, -

El articulo 16 establece que’ las part

considere que la otra ha incumplido alguna obligacion contraida,’y
cjercitar en caso de no lograr un ucucrdn. G

I'CCOII]CH(LICIOHCQ.

El articuto 18 seiala que lus p'mcs podrun modlhcur dc mutuo conscnso ¢.l Acucrd
con ¢l fin de ampliar la conpt.mcmn ¢ mclunr olras dcnommdumm. |

El articulo 19, rt.ln.rc los pcn()dos transitorios “de Lomcrunlu.lcmn dc bebidas
espirituosas, para los mayoristas de un a0 a pnmr de la entrada‘en vigor del Acucrdo, para’
bebidas . que -hayan*. sido : producidas; B Icsu,n.lda: sy prcscnmdas lcg,almcn(c, aunque
prohibidas por el Acutrdo. y pum lns mmonslusl sta n;,omrumcncm. : :

o los xmc\m ml.lblcu.n o5 Iista;ﬁ (lc “denominaciones de bel
protegidas. . L7



posunonncnlc s¢ :malu.lm el conlcmdo (I«. lu qcplmm mrlc. que compruuh. c
XIV.de propiedad intelectual que incluye la ])mlcccmn del
as dcnonun.moncs de origen.

como Ll accltr.umuno dc los esquemas dc mlq,rucnén u.onomlcn parn 1lc1nm un
equilibrio en lus relaciones comerciales y crear un mercado mis cxl«.nso y sc;,uro para‘los
bienes y servicios de sus territorios,

El Tratado, pretende establecer reglas claras y de beneficio mu(uo para cl mlcrcumblov
comercial, con la reduccion en las distorsiones al comercio, en un marco comgrcml scp,uro
para da inversion y las actividades productivas, SR

Destaca In prmu:cmn de los derechos de pmplcddd mlclcclual conio’ mcdlo para
alentar la innovacion y la creatividad, Ambos paiscs reconocen la lmponxmcn en 'l
proteceidn de estos derechos, por lo que dedicaron ¢l capitulo ,\IV a su trul.umu\m.

El capitulo primero establece la Zona de [lhl’(. Comt.ruo. de conlunmdad con cl
articulo XXIV del GATT, u través de tos principios de trato nacional, de nacionmas
favarecida y transparencia, con el objetiva de climinar las barreras al comercio y facilitar I’
circulacion de bicnes y servicios entre las partes, en un marco de competencia legitima: -

Se busca especiticamente proteger y hacer valer dé manera adecuaday eféctiva los
derechos de propiedad inteleetual, en ¢l temitorio de cada partey a teavés de procedimientos? ..

eficaces para la aplicacion y cumplimiento (|L| Tr'll.ldo lo quc mc.luy(. In solucmn de
controversi

Lnl\ partes confirman los derechos’y ol)llgnuonus \'u,cnu.s entre ellas, d«.nv wos d
tratados y acuerdos de los que sean parte, inclusive el GATT, por lo que deberin garantizi
en sus u.mlonm en L] amhllo Federal, Eﬁl.ual y. Mumclpal cl cumphmlcn(o dv.l Tratado, -

La scpunm parte se rchcrc a Id promcd.nd intelectual, en el capitulo XIV se ﬂldb|ccul

las dmpoqluoncs 1,ulualcs ypnnumm b&mcos en esti m.uun de los articulos M 0l -l] 1
26,

<2 B articulo - 14-18, 7 sefnla la prolu.uon de las. nuhcnuonu g,cogmhcu\ o dc'
- prou.(lcm.m ¥ delas dumnumu.mnus dc oru,un.

© LM pblicadd en el DOF del 10 de encro de 1905,



: Fl articulo- d«.ﬁm. lo. que_se. ‘entenderd  por: (Iummumcmn “de; ongcn.
;,cog,rnf cao'de ])r()Cdell(.l'l en los si Bulcmus tcrmmm‘

rcspc«.lo ] hu.ncs no oru,umrloc dcl territorio” nuhcmlo si mducu al publlco u
cuanto al lugar de origen del bien, .

T r'n'ulo‘ sino otras d«, cardcter %u%lanuvo par'\ lu prolc.ccton y dcfcnsa dL los dcrcch
propicdad intelectunl. Se seiialan expresamente el Convenio de Paris para la prolccu
la propicdad industriat de 1967 y ¢l ‘Arreglo ‘de  Lishoa mr la protcccmn de’
denominaciones de origen y su registro intermacionat del mismo afio.

Se establece el trato nacional de las partes para la proteccion y defensa de:los
derechos de propiedad intelectual, con las exeepeiones previstas en el Convenio de Paris y
atros ordenamicntos, usi como de procedintientos judicisles y administrativos, siempre que
esa excepeidn no constituya unt restriceion encubierta ol comercio. :

Sc instaura ¢l principio de trato de nacidn mas favorecida, entendida como toda
ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda México o Costa Rica a los nacionales de
otro pais. S¢ exceptia ¢l cumplimicnto de este principio, cuando se deriven de Acuerdos
Internucionales, sobre tencin judicial y observancia de la ley y no lmulados ala
proteceion de la propiedad intelectual,

Cuda parte podrd aplicar, medidas tendientes a prcvcmr el '\buso de’ los dcrt.chos de
propiedad intelectual por sus titulares, | por lo que coopummn par’l ehmmnr cl ‘comercio dc

" Artieulo 1402 del Tratndo.




d.n yel cumplmmn(o dc ln },.lrunll'l de uudunu

Los titulares de derechos dc propicdad mtclcclwll lcndmn .lccuo a proccd
inles cnv:lcs para su defensa.

S Luq nu(ondadcs Judlcmlcs tendrin las Im.ulladts necesarias, p'lra ordcnur il mf'ractor
e un derecho de propiedad intelectual que pague al titular del mismo, una compc nsaci
. por (.l dafio sulndo por la |nlrm.cmn, y los gastos erogados para nbm,ndos

: Asmmmo podran ordenar, se impida que los bienes lmpomdos quc lmphqucn unu
infraccion de derecho de propiedad intelectual, entren en el comercio de su junSdICCl()n g
y sean retirados junlo con los materiales ¢ instrumentos para su proclutcmn. : ;

Quilar la marea ilicitamente adherida, no serd suficiente para permitir la liberaci('m de
los bienes en los circuitos comerciales, ademis se requiere def p.lg,o de una compensacion -
adecuada al titular del derecho, deerctada por autoridad competente' B

Las medidas precautorias, pretenden evitar una infraccion de cualquier derecho de
pmpiuLul intelectual y en particular la introduccion de bienes presuntamente infractores en -
los circuitos comerciales, Se conservarin las prucbas relacionadas con la presunta -
infraccion, por lo que se ordenarin medidas precautorias ripidas y eficaces, incluso sin
audiencia del demandado en caso de dafio irreparable al titular del derecho o ante ¢l riesgo:
comprobable de que se destruyan las prucbas'™ ‘o

Ll solicitante de estas medidas, deberd acreditar ser el titwlar del derecho y que el
mismo es infringido, asi como las pruchas que lo acrediten, por lo que en caso de’ser
requerido, deberd aportar una fianza o garantia para proteger los intereses dcl dcm'mdmlo y
evitar abusos ', .

La parte en contra de la cual se dicten lus mulld.ls prucaulorm chI"l ser nouf it
a mas tardar después de [a cjecucion y tiene el derecho de revision judicial a cfcclo de que
se modifiquen, revoquen o conlirmen por la nulondnd Judncml competente;

El articulo 14-30 del Tratado sedala quc Cddd parte rc\'cr'\ los
sanciones penales, para los casos de talsificacion dolosa dc mar¢

rocedimientos

M Artienlo 1406 y 1407 del Tetada.
Anicolo 14-28 incisos . d y cdd Tru.nlu

30 de nuestro pais, en muchas ocasiones et IMP, fija l'mud [ gnnml.l para ¢l nlulnr del dcm.lm. o o
la ividad de las medidas 1 i yn quc £5tas no s¢ Jpllcnn. hasta quc se vlorga i




as uulondﬂdcc judiciales, pmlmn ordenar ¢l (lu:omnso y ln dcslrucclon de los bu.ncs i
nalcnulcs ¢ instrumentos utilizados para la comision del delito. e

n cuanto i la .lphcnuon de los derechos de proplcdad intelectual, se l'jo para Coslu'
Rica un plazo de sicte aiios @ partir de la entrada en vigor del Tratado (1 de encro de 1995),
para-cumplir, con los aspectos procesales especificos y los recursos en los procedimicntos
civiles' y -administrativos, particularmente el dotar de - facultades - suficientes a . sus -
autoridades  judiciales, para que ordenen a la contraparte entregar las prucbas bajo™su’,
control que sean necesarias pira inr ¢l procedimicnto y que Aos alegatos
presentados, ' -

Las autoridades jU(]iLilllLS podrin dictar resoluciones, en ¢l caso que una de las paries
en un procedimiento niegue ¢l acceso a pruebas - bajo - su conlml u. obslncuhc
procedimiento, se dictard con base en las pruv.hns prcﬁcnl.ldaq' bl

Las obligaciones anteriores son exigibles a Costa RlCd a p.lrur dcl pnmcro e encro
de 2002,

En lo referente, a la defensa de los derechos de propiedad intelectual en la frontera, s
establece el plazo de sicte afios, a partir de la entrada en vigor del Tratado, para que se.
establezea en forma efectiva los procedimicntos que permitan al titular de un derecho, que
sospechie fundadamente que se importa a Costa Rica bicnes falsificados o pirateados
relacionados con marcas, e{mr lo que ta autoridad aduanera deberd suspcndcr la libre
circulacion de esos bienes'™ : ;

El capitulo XVII del Tratado, establece un sistema de solucion de controversias, a
través de cooperacion y consultas. Cuatquicr parte podra solicitar por escrito, la realizacio
de consultas respecto de medidas adoptadas o en proyecto, Lo ;

La solucidn de controversias conforme al GA 1T, podra mulvcrsc en uno y otro o
a eleccion de fn parte reclamante, por lo que se considerard iniciadg cuando ‘una pnrt
solicite la integracion de un panel o bien ln investi g: ion por p.mc deun c.omnc.

Para ¢l caso de que el asunte no se restelva por mcdlo d(. consultus, dunlro delos 45!
dias slg,uu.nlw, a la entrega de Ia solicitud, cualquicr parte podrd solicitar que se retna ia
comision, misma que a objeto de solucionar [ controversia del"l convocar los ascsorc
téenicos y expertos necesarios.

Si la comision no hubiere resuelto la controversia dentro de los 45 dias posteriores o
la reunion, cualquier parte podra solicitar ¢l establecimicnto de un tribunal arbitral, a través”
de ln Secretarin competente. Bl tribunal arbitral se integrard por cinco miembros, que serdn
seleccionados de la lista de drbitros y deberin contar con conocimientos especializados y
experiencia en derecho y comercio internacional,

"7 Articulo 14-28 pirmafo 2, incisos i ¥ bdel Tratado.
"8 Articulo 14-31 del Tratado,




p.lrlu»

Las -partes  facilitaran- (.l ‘recurso - de nbxlr.uc y atros mulm
holuuon dt. (.onlrovcrsms cnml.rcmlu IlllLI‘n(lLlOll'llLb entre pdrlu.ul

-.chubllcu de Boh\'m que se Imno (,l 10 de qcpllcmbrc de 1994

El Tratado tiene ¢l objetivo de cstrechar, acclerar y I‘on:llccér ln cooperacién: yila:
integracion entre México y Bolivia, para crear un mercado mds exteriso para'los bienes 'y
servicios de sus territorios, con reduccion de las distorsiones en su comercio reciproco’en
un marco legal y comercial, derivado del GATT, del Tratado de Montevideo de 1980 y de
otros instrumentos bilaterales y multilaterales de integracion y cooperacion. !

En ¢l Tratado se aplican los principios de trato nacional, de nacién mas favorceida y -
transparencia. Se reconoce de manera expresa como objetivo fa pmlcccmno ndccu.ld.x ¥
cfectiva de los derechos de propicdad intelectual en ¢l territorio de cada parte W

Asi mismo, se sefiala ¢l objetivo de crear procedimientos para ¢l cumplimicnto y::
aplicacion del Tratado, asi como su administracién conjunta y la solucion de controversias,
por lo que tas partes confirman los dercehos y obligaciones vigentes entre ellas conforme af s
GATT, ol Tratado de Montevideo de 1980 y demds tratados y acuerdos de los que sean
parte, por lo que aseguran de acterdo con st normatividad ¢l cumplimiento del Tratado en
su territorio,

Subsiste ¢l compromiso para la proteccion y defensa eficaz de los dercchos”d
pr()piuldd intelectual, sin que las medidas implementadas constituyan un- obstdculo™al’
comercio legitimo, pnr lo que pndr.m .lmplmr en ¢} marco de cada legislacién la proteccion
i leos dt.ruhos' g

EI cupllulo XVI del l‘r'\l.ldo se l't.rl(.l‘t a las disposiciones en materia de propxcdad

intelectual, que incluye todas las categorias de propiedad intelectual, objeto de proteccion®
de este capitulo,

- Anticulo 1-01 inciso ¢ del Tratado. TESIS CON ‘
% Articutos 103 y 16-02 del Tratado. FALLA D.dl ORIG..J ! *‘_
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ho dntemmacional

' otra parte, como las personas que cumplirdn con los -
- proteccion, - previstosen  varios  ordenamicntos
lo dc Lisbuu yal Convcnin de Paris.

Sc cstablece ¢l lrulo ‘nacional t.nlrc l-n p.mw en mnlcnu de prolv.ccmn y defensa de -
| }lcrccl}n roplcdud intélectual, o reserva de las excepeiones prcwslus cn ¢l
lo quc ‘cadn paru. olorbaru a los mlclOlhl]cS dc la otra, ¢l lmsmo lrm

LBl trlo de nncnén mns I'uvoru:ula. s Lnlundc. como toda ventaja, favor, pnvllc,t_, 00
nmtnidad, que-conceda ‘una parte a los nacionales de cunlquice olro pais, por lo quc
: o(orl,um uuncdl'umm.nlt. y sin condiciones al miembro del Tratado

: Cada p;mc podrn adoptar las medidas adccuadas, para impedir o controlar pricticas o
condiciones: derivadas de ta concesion de licencias, que constituyan un abuso . de -los
derechos de propiedad intelectual contrarias a la competencia en ¢l mercado, por lo’ que -
deberdn eliminar ¢l comercio de bienes, objeto de infracciones a cstos derechos. - -

El capitulo XVI1 protege de manera cxprusa a las indicaciones y.ogmhcus y
denominaciones de origen en los siguientes 1érminos:'

o "Cuda parte [as protegeri de acuerdo con su legislacion,

Cada parte declarard la proteceion, en téeminos de su legislacion, a solicitud de los
autoridades competentes del pais donde este protegida, ! ;

No serdn consideradas comunes o genéricas para distinguir ¢l bien, mientras
subsista su proteccion en el pais de origen.

o Cada parte establecerd los medios legales, para impedir ¢l uso de designacion o, @ -
presentacion de un bien, que indique o sugiera que proviene de un territorio,
region o localidad distinto del verdadero lugar de origen, de modo que induzea al
puablico a error en cuanto al origen geogrifico; asi como cualquier otra utilizacién
que constituya un acto de competencia desleal, en el sentido del articulo 10 bis del
Convenio de Paris'™! ‘

Cada parte de oficio 0 a peticion de parte interesada, negard o anulard el registro -
de una marca que contenga una indicacion geogrifica o denominacion de origen,

"t Aniculos 10-04 3 16-06 ded Tratado.

* Ariculo 16-05 del Tratado,

Articulo 16-25 det Tratado.

' EL articuto 10 bis ded Convenio de Paris para la Proteccion de la I’mplcd.\d [ndustrial, establece que los paises de la
Unidn estin obligados a izar a 10s otros miem una fon eficaz cmllm I.| mnmuum.m dcslc.al.
entendida coma tado acta contrario a Tos sos honrdos vn materia industrial o

s que confumdan por Lu.l'qult’f medio las pmduuns In actividad industrial o comereial de un competidor y de

argumentos en o ejercicio del i a ditar f0s prod o a actividad del competidor.

30
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pecto de bienes no’ oru,m.lnm d(.l lcmlnrlo, Tegion o localldad mdlcndo. si_csc -
uso if induce nl plblici « error, en'cuanto xll verdadero on[,(.n.

A prolcccmn rt.ﬁ.rul.l en los dos puntos 'mlcrmm, se aplica a toda dcnommncnon dc
origen’o_indicacidn: geogrifica, que proporcione al piblico uni idea falsa del origen del
" bien, aunque indique de manera correcta el territorio, region o localidad ¢l mismo.

El capitulo XVI del Tratado en su sceeion d, contempla la observancia de los
derechos de propicdad intelectual, por lo que cada parte garantizard en su legislicion los
pracedimientos de observancia de estos derechos, a través de procedimientos civiles y.
administrativos, medidas precautorias, procedimientos y sanciones penales y la dcicns.l en
la frontera.

Las partes deberdn adoplar, medidas eficaces contra cualquicr accion mfr.n.mru dc los
dercehos de propiedad intelectual, sin que las mismas constituyan un obsticulo al | comercio
legitimo,

Los procc.dnnu.mos no deberiin ser complicados o gravosos, basados en pruv.bas con
oporiunidad de revision judicial de las decisiones ndministrativas hnalc.s.

dl.bcr'm proteger lu mk)nnacmn Lonhdcncml

Lag xlu!oridndcsjudiciulcs lcndr:‘m las (‘ucullnd' ig

Ordenar lxn p.lm.s en un pmccdnmcmo,
su .\lc.mcc.

; 'k(lt. proplui.ul lnlchLllhll

. Ordcnnr al mfr.lclor de un dcrccho de proplcd'ld llllLlLCllldl cI pago al titular de
una compensacion por ¢l dafio causado, incluidos Ios lonorarios dcl uboyld

Ordenar al titular de un derecho cl pago de daiios al prcsunlo meruclor, cuand
aya .Mulnndo sus alegatos, RN

5 Articulo 16-40 de) Tratado.



[ pr«.caulonaq mpld.ls y LIICZICCS p.nru evitar,una; mlraccu 1 de’
“derecho™de “propicdail : intelectual; en ; p.mu.ulur I’ introduccion .al
comercio”de su- Jurns(hccmn. de bwnu presuntamente infractores-y conservar ‘las
pruchas rclaclun.ld.l : S

Ordenar al sollumnlt. de las uu.(h(l.n prt.c.mlorms, ln prw.nmuon dc pru«.bns que:
. sustcnlcn su pclxcmn ya l.lq que r.l7on.|bl¢.mcnlc tenga aceeso, R

Ordenar- ul soliciluulc d estas medidas, In- aportacion de “fianza o “garan
suficiente para’ proteger- los intereses del demandudo, por lo que el “solicitante
‘deberd ‘proporcionar,. toda la informacion para la |duml|cm.mn de_los blum'”
presuntumente infractores, .

"o’ Ordenar medidas precautorins, en lis que no s dé audiencia o la contraparte,
cuando “exista un riesgo comprobable de destruccion de prucbas o de- dafio
irreparable al titular,  sin t.mb.nr;,o se deberd notificar o la contraparte :
inmediatamente después de la gjecucion de las medidas y tendrd dchclm ala
revision judicial, por lo que las medidas pueden caducar y ser rcvocadns

En cuanto a los procedimientos y sanciones penales, eada parte aplicard las sanciones
de pena de prision, multas o ambas, en los casos de falsificacion dolosa de marcas o de
obras protegidas por derechos de autor, por lo que ks autoridades judiciales podrin ordenar
el decomiso y la destruccion de bienes ohjuo de infracciones 'y de materiales ¢
instrumentos del delito, por lo que la simple remocion de la marca jlicitamente adherida, no
es suficiente para liberar los bienes,”

En caso de ilicitos cometidos con dolo ?' a escala (.OI“LI‘thI cada parte podra prever ..
procedimientos y sanciones para estos casos’ .

En lo referente a la defensa de los derechos de propiedad inlclcc(unl en la frontery,
cada parte adoptard  los procedimientos, que permitan_al titular- de un’ derecho,
presuntamente lesionado por la importacion - de bienes. talsificados o pirateados,
relacionados con mircas o derechos de awtor, presentar una solicitud ante las autoridades
administrativas o judiciates, para que la autoridad aduancera suspenda la libre cireulucion de'”
esos bienes. Sin embargo no existe obligacion para aplicar esos pmudmuunlos de I)u.ncs'
en transito, .

- Articulo 16-41 del Tratado.
7 Adticulo 16-42 del Tratado,



. comro\'t.rsum, porln que las p.mcs pndr'm consultarse muluanumc y npun.lr la mfommcmn
que: permita examinar la medida adoptada o el “asunto plnnlgado, quc cs-de” cnmclu-
conﬁdtncml

“En caso que la controversia no se resuclva por via de consulta, cu.llquu,r paite podm
solicitar que se reina la comision, que convocard a los ascsores técnicos expertos o un
grupo de trabujo, n fin de dar una solucidn, a través de bucnos oficios, conciliacion, .’
mediacion u otros procedimientos y de ser necesario formulard recomendaciones, :

Si Ia comisién no resuelve sutisfactoriamente la controversia, cualquier parte. podri
solicitar un tribunal arbitral, integrado por cinco miembros, que recabard informacion’y. -
asesoria téenica pertinente para fundar una decision preliminar, que deberd presentar a la
comision en un plazo de treinta dias. La decision final deberd cumpllrsc cn sus tcnmnos y
plazos

El capitulo XX! establece, que los ancxos del Tratado constituyen p'mc integral .y s¢
Lﬁl.ll)lu.t, LI 1 (IL encro (lc 19‘)5 wmu tcclm de entrada en \'u,or, quc no, podm ser Objt,ln( :,

wnvundus mlrc ese pais y Iu comision.

3.6 El Tratado de Libre Comercio entre M
las denominaciones de origen

E19 de encra de 1995, se publico en ¢l DI
promulgacién del Tratado de Libre Comercio’
Repablica de Colombia y La RLplll)hCll dc Vc.n

BY Artieulo 18-01 del Tratado.
1 Anticulos 19.01 al 19415 del Tratado.

£3



el comereio - mundial - y cooperacion

.lrrc.mﬁ al cumcrcm y lucnhmr la circulagion -de blenés
proicg,t.r y h'lCCl' valer Im dcru.hm d(. pmplcdad

. Se LSlﬂbltCO t.l trato nacional a los bienes de otra parte, conforme al urticulo Ill dcl :
GATT, y el lmln de nacion mis favorecida, :

El capitulo XVIll del Tratado establece las disposiciones en materia de propicdud
intelectual; ‘cadn parte otorgard en su territorio a los nacionales de la otra, proteccion y°
defensn efectiva a dstos derechos en las mismas condiciones que a los propnoq nacionales y
“asegurardn que las medidas de defensa no constituyan un obsticulo al comercio legitimo.

Toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que concedn una parte, a los titulares de
derechos de propiedad intelectual de cualquicr otro pais, se otorgard a los otros micmbros . ..
def Tratado. La proteccion & estos derechos, se podra ampliar en ¢l marco h.;_,lslauvo de: -
cada parte'®,

Cada parte en los 1érminos de su legislacion, podri declarar la prolcccnon de’.
denominaciones de origen y de indicaciones geogrificas, o solicitud de las autoridades-
competentes de la parte donde estas se protejan, por lo que una vez declarada, no se
LOnSldcr.Imn comunes o gendricas para  distinguir un  bien, mientras - subsista su’
pr()lu.cmn

Las partes establecerin los medios legales, para que las personas interesadas puedan™
impedir el uso de designacion o presentacion de un bien que indique o sugicra que proviene -
de un territorio, region o localidad distinta del verdadero tugar de origen, de modo que: ™ 7
induzea al piblico a error respecto al origen geografico del producto, u ofro uso que
rqarucnu. un aclo de competencia desleal, en términos del articulo 10 bis del Convenio d
Paris'®

Con respecto a ta observancia de los derechos de propicdad intelectual, el Tratado, no: :
impone obligacion a las partes. de instaurar un sistema judicial distinto, para garantizar ¢l

[0
1

Anticulo 1-02 del Tratado.

Articulo 18-01 del Tratado.

? Articulo 18-16 fmcciones §, 2y 3 del Tratado
Anticulo 18-16 fraccion 4 del Tratado,

EEE



cumplmncnto y prolc.ccmn de ‘cstos ducchm, sin crear barrerns .|l mmcrcno Kl lr'm_s d(.
pracedimientos administrativos.

Se establecen garantias esenciales del procedimiento'™, como I notificacion a1

partes de los actos procesales, en cumplimiento a la garantia de audiencia, legalidad ‘y.
debida representacion. Se deberd proteger la informacion confidencial, y la prcscntncnén dc
prucbas, incluso aquellas que obren en poder de la parte contraria,

La du.isiénjudici.ll se deberd fundar en las prucbas allegadas al proceso de oficio o a .
peticion de parte, mismas que pueden- ser objeto de apelacion v olros TeCursos-
correspondan, .

En caso de que [a inlraccion a los derechos de propiedad intelectunl, cause un dafio

: lllular, lcndr.l dcrct.ho a recibir una compensacion.

: Caida mlcmbro del Tratado en el Ambite de su compumcm, ﬁcullum sk
autoridades para dictar medidas que prevengan y rt.yaru\. dafios a fos mulnrcs dc dcrcch S:
kd(. pmplcdad intelectual, en los siguientes términos'

. Ordcncn al infractor o a un tereero, ¢l cese de actividades ilicitas que infrinjan’
estos derechos y la introduccion de bienes infractores al comercio;: ln: sola
remocion de una marea ilicitamente adherida, no es suficiente para permitir su
circulacion. Sin embargo, si el prcslmlo infractor desconocin que csa-uclividzi
constituin una infraccion, ¢l pais miembro no um oblu,udo a aphulr cst
medidas.

Embargo o sccuestro preventivo, de bicnes quc inl'riujaxi estos (lcrcchos. ¥

,',lrrcp"nmblc al ulul.lr det (lLI’LLhO 0 exist un ncsgo
de prucbas.-

Deberd nollhcar% a la p'lm. nlccladn inmedial
medidas, por-lo que podran’ revocarse’ cuando no 3
.lsunlu.

) lmponcr al solicitante de las medidas cautelares,

1" Articulo 18-27 del Tratado. i
165 Articulo 18-28 del Tratado que se refiere a las medid




Retirar del comercio “los bu.ncs quu consllluycn Iu mtr.xccmn dcl dchcho. pura s
“liquidacién fucra dé los canales comerciales o proceder a su destruccion y de los
mmt.rmlcc c instrumentos utilizadas en la produecion de estos biencs.

’El c.lpuulu XVIII establece . los  procedimicntos  penales - para sancmnar Has'
mfruccmncs a los derechos de propiedad intelectunl, especialmente en los casos:d
fulsificacion dolosa de marcas o cjemplares protegidos por derechos de nutor a escal
comercial, por lo que las sanciones incluirin el sccuestro y decomiso de bienes, que’
constituyan infraccion del derecho, asi como la destruccién de materiales ¢ instrumento:
utitizados en su produccion'®,

Cuda parte adoptard procedimientos, para que, ¢! titular de un derecho que funde y
motive una solicitud, por la posible importacion de bienes identificados con - marca:
falsificadas, obh.nw una resolucion administrativa o judicial, que ordene a.ln autoridad
aduanera la suspcnsmn del despacho de esos bienes para libre circulucion,

Asumsmo las autoridades competentes pueden actuar de oficio |y suspcndcrl
liberacion de los bicnes, con base en pruebas que hagan suponer la infraccion, por 1o quc
*deberdin - notificar; al - titular el derecho, para que aporte T informacion . y ‘pruchi
,pcrlmcnlcs. )

Es importante sefiatar, que el capitulo XVIII del Tratado referido o la” propied
intelcetual, no'se aplica, entre Colombin' y Venczuela, pero subsisten,” las obligaci
emanadas del Acuerdo de Cartagena entre estos paises. Sin Lmhurg,n lea particularidad n
ulu,la los derechos de México en of Tratado'"".

; L.n COOerdClOn y las Consultas, Lonsmuycn el primer umrumcnto para |
“de controversias, por lo que [as partes procurarin 'lphc:lr e lnlt.rpl’tl'l ‘el Tralado
. rucldmdntt. qu,lm un foro para resobverla,

L‘IS controversias que sugjan entre Colombin-y Vulc/ucl.n o rclac
Y (.l Acuerdo de Cartagena, se someterdn o la competencia de los’ org,:lnos de’este Acucndo]
sin embargo las controversias del Tratado serin rcwcllm tunfonn ¢ al mismc

Las controversins entre México y c.u.xlqum.l dc Ias olms p:mcs serdn ‘resue
conforme alf capitulo XIX del Tratado. . :

1 Articulo 18-31 del Tratado.
1" Aniiculo 1-03 del Tratdo,




1 10§ dLru.hos d(. Mcxlco en LI Tratado'™,

Cunlquu.r p.mc, podrn solicitar a lus otras consull.ls sobru cualquur usunto que:
pudicse afectar- ¢l funcionamiento del Tratado, por lo que las partes consultantes ‘deberdn.
aportar la informacion neeesaria. De no resolverse [a controversia por este’ medio, se podl"l
solicitar una reunion de la comision y sefialar ¢l objeto de la rcclnm.lcmn

La comisién podrd convocar ascsores o expertos y recurrir a la concnlmcnon, los
buenos oficios y la mediacién, para la sotucion de la controversia y en 'su caso fnrmulur
recomendaciones,

En ¢l caso de que la controversia subsista, se podra solicitar. la constitucion: de un
tribunal arbitral, cstablecido por In Comisién. EI Tribunal Arbitral se integrard por cinco -
micmbros de la lista de drbitros, que tendrin a su cargo la solucion - definitiva dela’
COnlI’OVCI’l\(I'X)l. que serd obligatorin para las partes contendientes en los témminos y pla7os quc
se ordl.m, CRIHL

o Ll Tml.ulo entrd en vigor ¢l 1 de encro de 1995, se cslublucm un.\ vigencia minlma de
tres afios, por lo que poslt.rmnncnu. su duracion ¢s indefinida, Los’ Anexos. “del;Tratndo
“constituyen p.lru. integral d(.l mismo 'y no |)0(|I"l ser objeto dc reservas’ ni du.ldracno
‘ mlcq)rumwas. : :

3. 7 FI ’l‘raludo (Ie Lll)rc Comcrclo cnlrc n\lc\lun Y Chilc yla dcnomin.ncion dc orl;,cn

“El Déerclo Promulgatorio del Tratado de Libre Comercio entre los Estudos Unidos
Mexicanos y I.\ Republica de Chile, se publico en el DOF el 28 de julio de 1999,

Bl lr'll.ldo busca fortalecer el praceso de integracion latinoamericana, en el marco dc
la cooperacion ccondmica internacional, para erear un mercado mis extenso y seguro de los -
bienes y servicios de éstos paises, a través de la reduccion de barreras comerciales y 11
proteccion de los derechos de propiedad intelecusal.

Sc establece una zona de libre comercio de contormidad con ¢l articulo XXIV dc.l
GATT de 1994 y el articulo V del GATS'™, ambos son parte del z\uurdo sobre la oMCy
el Tratado de Montevideo. ’

Se establecen los pnncmnos de trato n.luon.ll y de nacion: mis I.worcc:dn. qm.
climinen las barreras al comercio y permitan ta circulacion de bienes y s r\'luos. ‘on 1 zonn

5 Anticulo 19-04 del Tratado.

1% Articulos 19:07 al 19416 del Tratado.

0 Acuerdo General Sobre el Comercio de Servicios, quc lnmu pdﬂl. dd \cucrdo mhrc L| 0\1(‘ nnoculo por cus clgl.u
en inglés GATS.

'87‘ O



equila en ¢l Derecha Internacional

de libre comercio. S¢ st.n'\l.l coimo Ol)jCHV() prmrlmrm del Tratado, la prolt.ccmn efectivi de.
los derechos de propiedad intelectual en ésta zona, por lo que se establecen procuhmu.nlos
para la aplicacion, cumplmmnlm administracidn y solucion de conlroversias del Trahdo

Las'partes conhrmun tos dercchos y obligaciones existentes entre cllus; Lonfunnc al
Acucrdo sobre la OMC, el Tratado de Montevidea y otros acucrdos de los que sean’ i
por:| lo? ‘que .mq,ur.lrun la adopcion de medidas para cf cumphmu.nlo del Tratado cn

de prOplC(le |nl(.chluﬂ| a reserva de las uccpcwnu previstas en ¢l Convenio de’ Piris Y
otros convenios, S¢ entiende por trato nacional, el que cada parte otorgue a Ios nacionales
de la otra, un trato no menos favorable al otorgado a sus nacionales.

Toda ventaja, favor o privilegio concedido por una parte a los nacionales de otro p.us
que no forme parte ded Tratado, se deberdn otorgar sin condiciones a la otra p'm :
constituye ¢l principio de trato de nacion mas favorecida

Las partes designardn autoridad competente para ¢l intercambio de.info
bicnes o servicios objeto de infraccion a los derechos de propn.dnd intelectuy
intencion de eliminar ¢f comercio ilegitimo.

Bl Anexo 15-24 del Tratado seiiala que Chile reconoce las dcnommac oncs de
Tequila y Mezcal, para su uso exclusivo en productos originarios de México, por lo'que no
pmmur.l la importacion, fubricacion o venta de pruduclos bajo ‘estas dmomlmlcxoncs de
origen, a menos que se hayan claborado y certificado en’ México, conformc a lns lecs,
reglamentaciones y normatividad aplicable a esos produclos. .

Por su parte México, reconoce las denominaciones de origen, Pisco, Pajarete y'Vin
dAsoleado, para su uso exclusivo en productos originarios de Chile, asi como aquellos vinos

" Articuto 102 dei Tratado.
" Articulo 15-02 del Tratado. Las nonmas contenivdas en este capitulo no goneran obligaciones rlativas a actos rmllmdo
antes de u fecha de entrada en vigor del Tratadu, o contrario sensu, se generan a las existentes en la fecha de cnlrld
o vigor.
™ Quedan exentos de esta obligacion toda ventaja o privitegi
judicial y abservancis de ta ley y no limitados o la g ion de Ll

acuerdos intemacionales sobre usistenci
s odad irtelectual
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,en Ll lt.mun() d«. un ﬂno. conl.ldo F p.lmr de la cmmd'n e
: v150r el Fru(.l(lo.

"+ conforme a'su I 4 shcmn. sin p(,t]ulclﬂ de loe dc.rcchos que nuulro p'us recon
de Chll(. ucluslv.umnlc ﬂl Perty, con rcluuon al I’m‘a. -

- 1mplcmcnlncmn de mc(hdae contra las lnlr.u.unnw a ca(m dcru.hos, sm quc LS(O consmuya
un obsmculo al colmruo legitimo.

Para lograrlo las partes pondedn al alcance de los lnul.lrcs procuhmlcnlos Ju(hcmlce
civiles, que deberan ser dgiles y que permitan [a debida representacion de las partes,

Las auteridades judiciales podrin or(lcn.lr a una de las partes la presentacion de .
prucbas bijo su control y que sean necesarias para substanciar el procedimiento, y proteger
la_informacion confidencial. De impedir L[ acceso a la informacion u obstaculizar el -

procedimiento, la autoridad administrativa podrd dictar resolucion con base en las pruebns
que obren,

La autoridad judicial puede ordenar al infractor, ¢l pago al titular det derecho de
compensacion por ¢l dafio cuus.ndo a consecuencia de fa infraceion y los honornnos de fos
abogados,

—_——— —

M g
'™ Estableee cineo rLLmuc\ viti
dividen en subregiones, zonas y ircas

apéndice.




- ‘udmmnslruuv.ls 0 _|ud|cmlt.s. que ordt.m.n a hs uutoruhdts ududmrm, ln suspt.nsm dcl

‘despacho de mercancias falsificadas o piratas, que’ lesionen un dc.rcz.ho de. ‘propicdad
mu.lt.clu.ll

Loe miembros del Tratado estableceran procedimicntos y sanciones penales, para los
casos de infraccion de derechos, en particular los que se cometan con dolo.y ‘a escaln’
comercial y los casos de falsificacion dolosa de marcas o de pirateria,por lo que:sé
procederd o confiscar, decomisar y destruir las mercancias . lnfmcloms y “materiales
utilizados para la comision de un delito, o

Sc establece la cooperacion y las consultas como medios para la mlurprc.l'u:lon y ;
aplicacion del Tratada, por to que cualquicra de las partes podrd solicitarla.

En caso de que no se resuelva la controversia por este medio, se podrd solicitar la
reunion de la Comision. Cuando se haya iniciado conforme al Acuerdo sobre la OMCly.
convenios negociados de conformidad con el mismo, se establecerd el Ob_](.lo dc la
reclamacion y las disposiciones del Tratado que se considere aplicables.

De no resolverse la controversia, las partes podrin solicitar ¢l establecimiento de un
grupo arbitral, integrado por einco micmbros de la lista de drbitros, que deberd examinar
controversia i la luz de las disposiciones del Tratado y resolverd en definitiva, por. loqueel
informe final del grupo arbitral serd obligatorio para las partes.

En cuestiones de interpretacion o de aplicacion del’ Tratado con ‘motivo: de;
procedimicnto judicial o administrativo intemo de una parte, la comision procurard acordar
una respuesta, de no llegar a un-acuerdo cualquicra de las partes podra someter:su pr0|1)m

. opinion a instancia judicial o administrativa, de acuerdo con Ios proccdumumos del foro"!

' La seccion B del Tratado, de los articulos 18-17 ul 18-19, se reficre a k)\ pmccdmucnm

solucidn de controversias comerciales privadas, que contempla al arbitraje y otr
solucion de controversias entre amuuhm en la zona de hbrc comereio, o




>Co‘|i fecha:28 dc‘junio de-2000, se publi.cc‘) L‘n ) Ddl- )

[

.dn (I(. len, Comt.ruo. cnlrv. los l‘smdm Um(los Mex

Io bienes produudos en sus ferritorios, qm. ﬁlt.l]ll(. el intercambio cnmcr«.ml yla mvcrsnél
cn ) mlcm.l comercial multilateral de ln OMC; por lo quic; sc busca estublecer unazona d
¢ 'onu.rclo cntre los dos p.usu 1 raves (IL In t.lumn.luon de harrcm cumcrcmlcs. :

o Las p.ll‘lt.s csl.lblcctn una zona de l|hru comcrcno, con base en lc lrlu.ulu 24 de
GATT de 1994, gue climinc obsticulos al comercio y facilite la ‘circulacién transfronteri
de_bicnes 'y servicios entre las partes, por lo que confirman los dcrLChOb y. oblu,ucmnc

derivados dcl Acuerdo sobre ln OMC y el GATT de 1994,

Cada parte otorgari trato nacional a los bienes de la otra, de cnntonmd'ld .ll GA I“F de

: 1994

Isrud reconoce al Tequila y al Mezcal como indicaciones geogrificas quc dcslg,n
bebidas producidas en Méxica, por lo que establecerd los medios tegales en ¢l marco de
legislacion par asegurar & México, ¢l cjercicio de derechos en contra’ de: Luill(]Ulc
importacion, manufactura o venta de cu.llquu.r l)Chldd como u.qmld 0 me/cal quc n
haya elaborado de conformidad con Ias [ -
denominacion de origen. Asi mismo, se lplicur:'m al chuilu yal A\'Ic:c"nl, los ':lrliculo
24 del ADPIC'™, ’ ¢ e

indiut.mm.s 5L()g,mllc.|ﬁ. sin Lmb.lrg,o. en  estricto suuldu _|und|co
denominaciones de origen, asi reconocidas en la Du,lur.nonu Gt.ntml
emitida por ¢l Gobierno Mexicano,

genern wnluslon on su um.mru.u.mn y ll]‘lllCdClOll.

¥ Anexo 2-05 del Tratado.




~ CAPITULO CUARTO '

CASOG I’RACTICOS ENLA I'ROTFCCION Dh LA l)l:i

MINACION DE -

P J.I;A‘mcccdcm‘és generales

g Ei prcﬁcnlc cwpnulm rcprcscnm la p.mc ﬁmd'uncnlnl de’es (mlmjo dc lcsw.
unnlunmn d»vereos casos en los que ln Dcnonunacnén de Ongcn Tequila,’ s¢ uso cn forma

\’IngLS.

Se revisard la cf‘cclwldnd de los mecanismos dc pro(ccctbn j )
I, de la d i6n de origen tequila cn el lcrrcno pmcllco. yu qlu. c\lslcn.
casos concretos del uso indebido en el extranjero.

inter

En los Estados Unidos de Norte América (EUA), se détectaron multipics casos de -
venta en ¢l mercado, de bebidas que ostentan tener “Tequila”, cuando realmente se preparan
a base de otros ingredientes, coma licores con sabor a tequily, lo que induce al piblico
consumidor a un error respecto al origen de Ja bebida que dice contener o estar hecha a base
de tequila.

Se trata de una violacién a la denominacidn de origen tequila, en In que solo en ciertos
cusos se¢ ¢jercitaron las acciones legales procedentes, conforme al derecho mexicano ¢ -
internacional, por lo que las autoridades competentes deben aplicar los mecanismos, ‘que
para este efecto establece ¢l TLCAN.

Se analizard el caso “Tequiza™, cerveza con sabor a tequita importudo y lima, bebida
refr producida por la empresa cervecera mis grande del mundo Avhcuser-Busch, ™
Inc., bebida que se puede adquirir ficil en los suf tos ¢n los Estados Unidos,
principalmente en ¢l Estado de California, que tienc alta poblacién de origen latino

esencialmente meXicanos,

También sc analizard ¢l caso “Phony™ Margaritas, bebida producida por la empresa
Sengram Co, y E & J. Gallo Winery; hecha a base de vino y malta, etiquetada como “Céctel
Margarita”, que no conticne tequila como ingrediente, por lo que se trata de un caso de
violacién de lo denominacién de origen, contraria al TLCAN en agmvio directo de In
empresa Heublein Inc; importador y comercializador autorizado de la empresa mexicana
Tequila José Cuervo, usuario autorizado del gobiemo mexicano para el uso de. la
denominacién de origen tequila,

Este caso, s¢ tramitd con fundamento en el TLCAN y otras leyes federnles de EUA, en’
cl que los Tribunales resolvicron en confinmar la posicion de la empresa Heublein y el .
Gobierno mexicano, que de permitirse la venta de cécteles Margarita sin tequile genuino,
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pmducul() bajo Ia supervision del Gobierno mexicano y en cumplumcnlo de Ins nomm y
control de calidad, se lesionaria la indusiria del tequita. v

Del anilisis de estos casos pricticos, s¢ pretende dar una opinion acerca de la eficaci
cn la aplicacion de la legi

I i6n a Ins denominaciones de origen y particularmente del tequila,

Actualmente la bebida tequila, tiene una gran aceptacién en ¢l mercado nacional -y
extranjero, por lo que se exportin grandes cantidades a grnel; no obstante se han presentado -
diversos casos en varios paises extrnjeros de produecion, distribucion y comercializacidn
ilegal de tequila, por lo que diversos organismos y autoridndes mexicanas participaron’ en
gestiones para detener estas actividades, que sin duda lesionan a la industria tequilera, (|u(.
busca consolidarse en los mercudos inlemacionales.

El fortalecimiento de In industrinl del tequila, solo es posible en un marco juridico
eficaz, que permita garantizar la adecuada de o d i6n de origen en el
extranjero, a través del cumplimiento de los tratados y acuerdos internacionales suscritos por
México,

Es fundamental y urgente
internacional y los compromis

exigir ¢l cumplimiento de las normas de derecho
<.onlmulm por terceros paises, n través de tratados y
acuerdos de | ceion de la der de origen tequil; con la tinalidad de que las
autoridades competentes de los paises infractores, obliguen juridicamente a los particulares a
cesar con aqueltas actividades de produecion, distribucion y comercializacion que lesionan a
la denominucion de origen tequila, en violacion a los compromisos contraidos por éstos
paises en el marco bilateral o multilateral.

Son varios organismos y autoridades mexicanas que intervienen para garantizar la
proteccion a la denominacion de origen tequila, en México v en ¢l extr HULI\\ El Consejo
Regulador del Tequils A.C. (CRT), s ha constitrido como el organismo mis importante de
proteceion a la denominacion de origen wequita, ya que en muchas ocasiones denuncia ante el
Instituto Mexicano de l Propiedad Industrial  (IMP1) y la Secretarin de Relaciones
Exteriores (S s de produccion, distribucion y comercializacion itegal de tequila en
paises extranjeros, para que estas autoridades exijan fomuatmente ¢l cumplimiento de los
tratados y acuerdos intemacionales de proteccion de las denominaciones de origen y el cese
inmediato de actividades que lesionen a ln industrin tequilera.

El CRT, representa los intereses de tos productores de tequila autorizados por el
Gobierno Federal, por Jo que es un organismo en constante expansion, mismo que en mayo
del 2001 firmd un Convenio de Coalaboracion con BANCOMEXT, para desarrollar

pins que i las exportaciones del producto a mereados internacionales, asi
como garantizar y vigilar que ¢! tequita que se exporta principalmente 4 Europa cumpla con
la Norma Oficial Mesicana (NOM) y con el Acuerdo de Reconocimiento de In
denominacidn de origen.

El IMPL, es fa sutoridad mexicana, que de acuerdo con la Ley de Propiedad Industrint
(LPD debe garantizar la f i6n a la denominacion de origen tequila en México y enel
extranjero, asf como de todas las denominaciones de origen mexicanas y solicitar su registro .

acidn mexicana y de los tmtados internacionales e mulcm dc o



de Origen Yoquily

ml nnlc ln Ort, nizac dn Mundlnl de ln l’roplul'ld Inuluclual (OMI’I)

1 Asimisino_el IMPI como rt,]m. entante del Estado mexicano, quien cs mular de I
denominacién de origen tequila, estd facultado y obhgulo para cm,lr el cumplumcnlo de Ios
lmludueyuuxur(lm uuum.wmnulu de proteccion a esta d :

l‘nr su parte ln SRE, ha realizado diversas U.qnom.s pars exigir _puruhcnmcnlc y por l'\
via el limiento de los comy dey on de [a d i de”
orq,z.n tequils o diversos paises y ha pugnado, por el cese lnmcdmlo de netividades ilfcitas de

produccidn, distribucicn y comercializacion de tequila en diversos paises extranjeros,

La Procuraduria Federal del Consumidor (PROFECO) tience a su cargo la vigilancia
del cumplimiento de la NOM del Tequila, por lo que ha procedido ha infraccionar y
clausurar a productores de tequila, que no cumplen con las especificaciones de [a norma.
Tiene facultudes de verificacion, por lo que ha incautado tequila ilegitimo, que en ocasiones
se presume adulterado, por lo que procede a inmovilizar el producto, hasta en tanto se
acredite el origen del mismo y ¢l cumplimicnto con la normatividad.

De los casos pricticos que analizaremos, se observard que no existe una adecuada
eoordinicion entre e} CRT y lus antoridades que tienen a su cargo la proteccién de la
denominacion de origen tequila, situacion que aleeta notablemente a la industria tequilera.

ELIMPL, 1a SRE y la PROFECO, tienen una coordinacion de actividades deficiente, en
materia de proteceion a las denominaciones de origen, en particular del tequila, que les
permita dar un seguimiento  conjunto, de las actividades ilicitas de  produccién,
comercializacion y distribucion de tequita en México y en el extranjero, sitvacion de la cual
obticnen ventaja los infractores, que en muchas ocasiones son avalados por sus propios
paises para continuar con estas dctividades ilegales que van en detrimento de la industria
tequilers mexicana.

urgente una coordinacian entre las autoridades, pam la adecuada proteccion a Ia
denominacion de origen tequila, que purnum (lv.lcmr oportunamente, casos de produccion -
ilegal y de violacion de la denomi pr eut ¢l extranjero,

Es neeesario ef intercambio de informacion entre éstas autoridades, a fin de que estén
enterndas de los hechos y actos que violan a la denominacion de origen tequila, de esta
forma podean conjuntamerte en el mireo de sus comy ins, exigir el cumplimi de la

legislacion vigente y de los acuerdos v tratados de proteceion de esta denominacion.
3 P

En los thimos atos el IMPL, ha manifestado un especial interés en la preservacidn, -
desarrollo ¢ ion de las denominiciones de origen y de la proteecion del tequila a
nivel interuacional, por lo que ¢n octubre de 1999 organizé conjuntamente con ¢l lnstituto
Nacional de I I’rupil.dnd Industrial de Francin y la OMPL ¢l Seminario - sobre
denominaciones de origen, con sede en Guadalajara, Julisco, en el que se reconocié que. lu :
proteccion de las denominaciones de origen es relativamente nueva,

. Sin embargo, de no existir una proteccion adecuada contrn las actividades de
competencia desleal, Jt imitacion o falsificacion se manifestard de manera constante,” en

‘9‘4
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¢l pl‘lhlico' i
s‘:lrlo que se defina una estrategia intern numnl de

detrimento de los intereses de Ja industria tequilera, los |
el Gobierno de Mé u.o. por lo que es ne
proteccion a fas d ones de origen'”

En respuesta a los méltiples casos de violacidn de la denominacién de origen tequita,”
la Ciimara Nacional de la Industrin del Tequila (CNIT), planted ante el IMPL: [a posibilidad -
de madificar ln denominacion de origen, para incluir las reglas de uso indirecto de la misma,
peticion encaminada a que esta attoridad las publigue en breve en ¢l DOF, Dicha peticion se
encuentra en estudio, por o que el IMPI emitin la resolucién conducente La consolidacion
de las reglas pu'mitir’! dar lmns];nruu.l.l a las bebidas que utilicen Tequila en su elaboseion
y su publicacion esta pendicnte’ . E

4.2 Tequila José Cuerva y Heublein Ine, vs Seagram Co., and E&J. Gallo Winery

4.2.1 Autecedentes del caso

Estados Unidos de Nom.mnru.u. Cunndn y: Muuco. Ilmmron cl 'lrmndo dL len, '
Comercio de América del Norte (TLCANY), en el que se inéluyd cl C'lphulo XVI, referente a
la_propicdad mlc.lcclunl y p.lmcul.lnncnlc cl nrliculo l7l" qlu, pmlc;_.,c alas mdlcncmncs
l,c.og,mlu.us.

México obtivo un compromiso concreto a través dt.l TLCAN, pam In prolccci(m de Ia
denominacion de origen tequila, por parte de lm Gstados Unidos y Canadd, mediante la
insercion dcl Am.m 313 del Tratado,

Antes de 1994, [a denominacion de origen tequila, tini habla sido 1 ida
de manera declamtiva, por el Acuerdo Bilateral México-Estados Unidos celebrado en 1973,

Ll Anexo 313, se desprende de los derechos y obligaciones que los paises contratantes
del TLCAN, contrajeron como parte de un compromiso de reciprocidad, en el trato a
determinidos producios de sus socios comereinles.

Este anexa, obliga a los Estados Unidos y Canada, a reconocer el Tequila y al Mezeal
coma productos dnicos y exclusivamente distintivos de México, lo que implica que ninguno
de los dos s deben permitie fa venta de producto alguno como Tequila o Mezeal, a
menos que se hubicse claborado en México, de acuerdo con las [eyes y reglamentaciones
nacionales relativas i su elaboracion,

El Ancxo es resuliado, de las negociaciones suscitadas en la mesa de propiedad
intelectual, pars proteger y reconocer a éstas bebidas como denominaciones de origen
mexicanas, por lo que EUA y Canadi acordaron protegerlas y respetarlas; sin embargo en

7 patabras de bicnvenida, pronunciadas por el Director del INPI, Lic. forge Amigo Castaficda, en ¢l Seminario
sobre Denominaciones de Origen, en octubre de 1999 en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, conferencias y
ias que pueden I en la publicacion de la OMPI No 767, diciembre 2000, p.9,
Vv..w: Miguel, Floriberto, Procedimientos..., op. cit, p.7.
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. lonnu por dcmns vcnlxuom lmxlnd.xron Ios nuu.rdos log,mdm al: cupilulo dc ncu:ﬁo n
: muvudo‘

1 rcuprocldnd ML\ co n(lqmné ¢l compromiso de’ ru.anm.crﬂl Bourbon Whlsky y al
chiiessec Whisky como productos (Imlnll\'os de EUA® y al Cun'ldmn Whisky, ‘como
pmduclo (liﬂ'lmuvo de C.uuul.l. B

ses firmantes del TLCAN implementa en-su

: Lu forma ¢h que cada uno de los pi
i promisos, es un asunto de politica interna

“legisl , ¢l cumpli ) de estos cc

- En 1994, se inicid una controversin comercial y Jegal entre las empresas Heublein Inc.,
y Seagram Co. y E&J Gallo Winery, por la produccidn de una bebida como céetel margarita
sin tequila. Este caso se suscitd, tmmitd y resolvié en EUA, por la produccion y
comercializacion de cocteles margarita con sabor a tequila, lo que constituia una
competencia desleal en relacidn con las bebidas que si contenfan tequila y que se vendian en
¢l mercado norteamericano como margaritas,

Ambas bebidas competian en el mismo mercado por ser similares, pero con la
diferencia sustancial de que In bebida distribuida por la empresa Heublein Inc., importador y
comercializador de Tequila Jos¢ Cuervo, contenin como clemento principal del coetel
margarita el tequils; en contraposicion la bebida premezclada distribuida por la cmpresa
Seagram Co. y E&J Gallo Winery como cdetel margarita no contenfa tequila,

El punto medular de la controversia, versd en si un edetel margarita sin tequila puede

tener esa calidad y categoria y venderse como tal en el do, ademis que b dift in de
precios entre ambas bebidas e importante y se induce al consumidor final del producto a
un ervor respecto a la bebida, por que se de 0 que los pradores del céetel margarita

la asacian con el tequila,

A finnles de la déeada de los ochentas, las bebidas premezcladas adquicren gran
aceplacion y popularidad en ¢l mereado norteamericano, por este motivo, la_compaiia
Heublein, introdujo en ¢l mereado, una bebida, envasada como vino frio sabor mnr[,anln con-
¢l nombre de “Garita club™ . B

La controversia inicié en 1991, cuando Heublein y Tequila José Cuervo, mlmduccn 1! “

mercado norteamericano, la bebida premezelada “Ritas’ Cuervo”, también conocida como

“Margaritas José Cuervo™, bebida elaborada o base de lcqmlu gcnumo. mczclndo con olrosi e

lm,rulluucs comercinlizada en |\.|quum du umlm. :
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Las etiquetas de Seagram utilizaban la palabra “Margarita™, como publicidad, sin |
embargo se establecid una competencia desleal en contra de ln empresa Heublein, toda vez
que ¢l céetel murgarita comercializado por Seagram, se vendia a un menor precio por estar.
hecho o base de imalta fermentada.

Heublein en nombre de Jos¢ Ctiervo, neusa gque fa bebida sabor margarita provocd una
cafda en las venlas de su coctel margarita, por lo que emprende ung campaiia dL refuciones -
pliblicas para frenar el ingreso del producto de Seagram al mercado. 3

L campaita de relaciones piblicas, formd un comité par salvar fa margarita, que.
- atacd las actividades de Scagram en EUA y su mereado de tequila'y margaritas, por lo que
contrataron & lo firma G.S. Schwariz & Co. Inc., en’ Nueva - York, pira lmplcmcnmr .
< estrategins de mercadoteenia par desacredilar los falsos cocldu por lo qm, puhllcaron quc
“Phony" Margarila de Seagram no contenfa tequita "™, :

sin lcqmln. por que l‘omcnl.llnn cl rechazo dc los c ulnn' a los

genuino,

4.2,2 Desarrollo del caso “Phony™ Mﬂrgnrim.s'

El céetel Margarita, es o medio por: cl que;la m.l)om de Ios onsumitlofcs -
norteamericanos pruchan por primen vez el tequila, Este coctel fue éreado originalmente en
el aiio de 1948 en Acapuleo, Guerrero. La bLbIdd commm tequila, Iu.urcomlrcau y !mmn cn
un vaso escarchado con sal. :

El principal ingrediente de una- margarita, es el tequila de acuerdo con I industria
mexieana de esta denominacion de origen 'y la empresa Heublein, en el liigio eatablado en
los Estados Unidos por cocteles margaritas que no contenian tequil, comercializados por
Seagram, bajo el nombre de *Phony” Margarita,

De acuerdo con datos aportados por Heublein, a la Oficina de Comercio de EUA,
desde I introduccion del cdetel margarita sin tequila, las ventas de las margaritas de esta
compaiia, bajoron de 1.4 millones de paquetes de cuatro botellas eada uno, a 400 mil
paquetes al ano'™,

De acuerdo con Genmédn Cavazos, quien fue Director Adjunto del IMPL, el tequila s el
ingrediente primario de los cdcteles margaritas, por lo que su uso no es opcional. El
funcionario asumié la responsabilidad del Instituto, para ejercitar las. acciones legales.
corr para proteger la denominacion de origen tequila™

¥ La estrategia (legd hasta la cadena CBS, que presentd un reportaje sobre los falsos cocteles margarita y se instaurd una
fucrte campafa para promocienar a la marganta ori ginal liecha a base de tequila, apoyada por |.I entonces Consul General
de Mévico en EUA, Fausta Zapata. .
W feading Tequila Imposier Asks Ban on Promotion of Tequila < Free Marearitay, The Associated I’ress. ber 13,
1994,

2 Spevican Government Official Protest “Phony ™ Margarites; Wiine- dnd Malt- Rased lla;uurmn Labeled s Ln/alr
Competition and Contrary: o NAF1TA Policies, PR Newswire, O¢1, 11, 1995, .
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mluslrm mesicana dd tequila” y ”Lllhl(.lll Ine., unpn.. lmponadorl Yy

*‘comercial zadora de la marca de tequila José Cuervo, en EUA, acordaron iniciar diversas
acciones legales en contra d¢ In empresn Seagram Beverage Co. and E&J Gallo Winery, con

el abjetiva de dc(uu.r la” produccion y venia |lcgul de’céeteles margarita sin tequila, que :

fian al cc idor res) ala i yoru,cn del producto, por lo Aue lmp.lcl'l -
m.g,nuvmmnlt. en las ventas de Ins margaritas que si ienct u.qunln, por
Ih.ublun W oA

La unprcsu chblun inicié aceidn legal cn dos esfers;™

: En Prmu.r lugar, presenté una solicitud, ante la Oficina 'de Alcohol, Tabaco y Armas =
“rde Fuego:*, conocido por sus siglas en inglés BATF, para que prohibiera, cunlqu:cr etiqucta
de’bebida ulcolmllcn. con referencin a margaritn, sin que el produicto cllquclndo conu.m,:l

g luqmlu.

-En segundo fugar presenté una demanda, ante una Corte Federnl de Dlslnlo en Nueva
York, en contra de Seagram Co. and E&J Gallo Winery, en la que solicita prohlhlr a esta
empresa, la venta de cocteles margaritas sin tequila con el nombre de “Phony™.

Asimi Heublein, mantuvo con ¢l Gobierno Mexicano y representantes de
la industria del tequila, quiencs en agosto de 1995, presentaron fonnal protesta, ante la
Oficinn de Comercio Norteamericam, por violaciones al TLCAN en su capitulo XVI11 de
propiedad intelectual y ¢l Anexo 313", que le reconocen a México los derechos exclusivas
pari producir y vendet tequils, dentro de EUA y Canada, con el compromiso de proteger a
esta denominacion de vrigen,

[in el marco de coopericion de México con EUA, se presentan temas en ln mesa de
negociaciones ccondmicos y politicos que inferesan mas que otos, por cjemplo, México no
compartia el mismo interés que EUA en materia de proteccion ambiental, pero en relaciones
futuras los EUA podrian apreciar la coopemcion en ese rubro, similar al interés de Méico,
de preservar la industria del tequila, por lo que se csluhlu.m mutuan L
priotitatios,’”’

mumlo

Heublein, José Cuervo, la industrin del tequila y el GobicrmoMes
preocupacion en comin, de la venta de margaritas sin tequiln en’los” EUA, :
perjudicaba a ese mereado y alejaba a los consumidores de los pmduclos quc conlcnhm o

" Phony Margaritas Soak Up US Tequila Marker, The Revter Business RLP(\". August 9, 1095 llcrclnancr w

Phony  Margaritas, A
? tan, Jones, Mevican Tequite Makers Complain 1o U.8 Government Over Takes, Food & l)nnk Dally. EUA. .

Aug. 10, 1995, Vol, §: NAFTA, annex 313, Distinctive Products.

™ Bureau ui‘:\lu\lml Tohaceo and Fircarms {the BATF)
** vid ad supra nota 18

"7 Marianne, Lavelle, Poisoned Waters Provide Earby Test For NAFTA, Thc National Law’ Joumal Mar 2
1994, Vol, 16, No, 29, at 1.
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T tequily genino'®®

Se. establece: que las margaritas “Phony™ tienen el potencial para dadar seria ¢
irrevocabl Tas importaciones de tequila de los BUA, por lo que lus ventas de cocteles
margaritas, heehas a base de malta o vino sin contener tequita, son contrarias a las politicas
de comy in justa establecidas en el TLCAN, ya que el coctel margarita, siempre ha sido
asociado con tequila, Los producies eliquetados como margaritas que no contienen tequila
como su principal ingredi aleohdlico prod severos dadios a los derechos de
propiedad intelectunl concernientes.

Al respecto de esle conflicto Germin Cavazos'™, quien desempeid el cargo de
Director Adjunto del IMPI, se prowuncid en el sentido de que ¢l ingrediente primario de los
cocteles margaritas es el tequila, por lo que no es opeional incluirlo en estas bebidas, Asi
mismo el funcionario confitma la protesta oficial det Gobiermo Mexicano por la venta de
“Phony™ Margaritas, bebida comercializada por Seagram Co. and E&J Gallo Winery, que
representa una compelencia ilegal y definitivamente concerniente al Gobiermo Mexicano.

Se formd una delegacian de productores mexicanos de tequila y sus distribuidores en
los EUA, que encabezarn una serie de encuentros con autoridades norteamericanas en la
Ciudad de Washington, para establecer In peticion de proteger la integridad de sus productos
en ese mercado.

a protesta no s la primers aceion que se ha tomado, ya que anteriormente una
delegacion de productores de tequils discuticron ¢l problema, con importantes autoridades
de la Oficina de Comercio del Departamento del Tesoro y de 1a Casa Blanca,

La controversia del lequila se presenta en tres diferentes foros, El objetivo comin de la
~disputa es que los productes margarita que no contienen tequila, vendidos por Seagram Co, -
and E&J Gallo Winery estin causando declinucion del mercado del wequila.

El Gobiemo Mexicano y la industrin mexicana del tequila buscan protegerse b'uo las
estipulaciones disponibles en el TLCAN.

Heublein, en representacién de la marea de Tequita José Cuervo, demandd ante la
Corte de Distrito ¢n Nueva York, EUA a Seagram Cu and E&J Gallo Winery, acusindolos
de enganar al piablico con sus productos margarita ™. En consecuencia Heublein solicité el
pago de daiios y petjuicios sin especificar el monto, para compensar o a compaiia por
pérdidas en las ventas.

El tercer foro se instituyd en el BATF dependi del Depay del Tesoro de

™ Chies, Kraul, Cockail Quarrel: Tequile Distifters Take On Wineries Over Just What Makes a Margarita, LA
Times, Oct, 23, 1995, at DI

' ) primera de julio de 2001 Germén Cavazos , se incorpord al equipo de teabajo de 1a OMPLL en la ciudad de
Ginebra, Suiza. para fungir durante tres afios, como Conscjero Legal en los procesos de determinados
tratados intermacionales y mantener los acuerdos de proteccion al tequila coma denominacion de origen. Nota
publicada en Ja Gaceta “Tequila de Origen” del CRT. Nimero 7, Julio de 2000.p.18.

Y Phony Margaritas Soak Up U8 Teguila Markes, The Reuter Business Report, August 9, 1993 Hereinafier Phony
Marganitas,
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losl A' ! . Heub Iun l‘nnn'llnu.nlc solicite este nr},.n
la materia, la prohibicién del uso de cualquic
que el producto cmucngn lcqmlu.

" La solicitud s encaming o que d BAII‘ actunra’ ripidamente” pira pn. enir o los
idores de ser engafiados en In compm de I.ﬂsns bm.bnl.ns 1 base du malta, quc imitaban
u luss originales margaritas™,

En no\'u.mbrc de 1994, Heublein, nmmnmlnr y ‘vendedor: di. Tt,qull'n José Cuervo,
presentd - una demanda en la Corte- de . Distrito en Nueva York, Estados Unidos de
_Norteamérica, en contr de Seagrum’ Beverage Co. y E&J Gallo-Winery, cuyo principal
argumento fue el engaiio a) 1pubhco al producir versiones de Mm’gunms hechas con cerveza
(malta) en lugar de tu]ulla ’

La ¢ In pr la por Heublein, tenin como principal objetivo reconquistar
ventas de la competencia en el mereado, ya que alegd que Seagram y Gallo violaron lcycs
federales a través de publicidad falsa y engafiosa que promueve uns competencia injusta"™

Heublein es importador y distribuidor en los EUA del Tequila José Cuervo, ¢l cual
controla cerca del 50% del mereado del tequila de ese pais. Heublein es ung unidad de
destiladores internacionales de vino, que produce y mercadea su propin linen de cécteles
margarita, | lados y embotellados como Ritas Cuervo o Margaritas José Cuervo, que
contienen 1equila como principal ingredicnte alcohdlico, y otros que tradicionalmente
contiene la margarita genuing

Las Margaritas José Cuervo de Heublein, se venden en direcia competencia, con las
bebidas, sabor margaritn de Seagram y Gallo, por lo que en la demanda, se establece que
Heublein a reportado disminucion, en las ventas  de su edcetel margarita en un 30% en
1994'. Las bebidas pr ladas Scagrm y Gallo s¢ comercializan en la mitad y hmm una
tercera parte del precio de las margaritas genuinas de Heublein que contienen tequila'®

El precio promedio de lns margaritas José Cuervo, del paquete de 4 botellas es dc.......'
S 4.99 délares y solo pueden venderse en vinaterias por contener tequila, mientras que las de
Seageam, se venden hasta la mitad de ese precio, en todo tipo de tiendas, pomuc. s0lo son,
sabor tequila.

Heublein afirua, que el nombre margarita, denota que la bebida estd elaborada con': -,
tequila, ingrediente que las n.gul.mom,\ federales reconocen como un producio’ mexicano. -
Por definicion, Margarita es un "cdetel a base de 'lcqmlu"'". cl dl_ccmnunp,\\'cbstcr.

1 grephen M. Williams, No Teguila is No Margarita, Hewblein Says, The Hanford Courant, \Jn\. lb IW-! a l'l T

V9 Grand Mot Hewblein Unit Sues Galto Over Ads, Canadian Tinancial quon Nov. 15, lW-l huemal\tr Cumdlan
Fimaneial Report.

Y id add stpra nota 191,

M Constmer Hriefs, L.A. Times, November I8, 1994, a1 D3

' Rob Kasper, a Margarita By Any Other Name Is Musing

= auva Castacida, Margarita Wannabes Leave Sour Taste Wth José Coerva, The Dallas Morning News,

" vid o stipras nots 181, .

" Hollis L. Engley, Beverages: "Margarita™ Name Stirs Up Huttle of Booze wulcrs. 1h¢ M\\s Tnbunc. \In) |7 1995, n|
FMY.

guila, Chicago Sun flmes,lune 20,19 ; ;
March 11. IWS at |l). ;
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s clfic clnmv.mc dccl.lm quc el coctel m.lrgnnm conticne lu]lllld cono ingrediente .|lcohéhco :
pnm.mu

chblcm declara que no solo protege sus intereses como. empresa, lumbu,n

< salvaguarda el mereado de tequila mexicano en los EUA, porque la mayoria -de’ los

“consumidores de ese pais son introducidos al tequila con cocteles margarita, por lo que una
mala expericncin con una bebida de imitacion, puede afectar seriamente a est industrin®™,

El mercado de las bebidas sabor margarita opera como un  mal servicio a’ los
consumidores porque al usar la palabra margarita ea las etiquetas del producto, asumen que
comprardn un verdadero coctel con tequila.

Los cécteles "phony”  seiialan margarita en letms grandes y negeas, mientms que la
palabrm sabor, aparece en un tipo de Jetra mis pequedio.

- Neublein seialé en la demanda que la Margarita "Phony” sin tequila, crecié en sus
ventas y causd confi entre los idares con afectacion en las ventas de Margaritas
José Cuervo, que si contienen tequila, El argumento lo sustenté en el examen de las
ctiquetas de la bebida, que inducen al consumidor a error con la palabr margarita para un
cdetel que no contiene lu|lul.|. asi mismo | 0 lios de fo que demostraron que
¢l 85% de los lores, no se | ba de que n bebida “phony” margaritas no
contenla tequila, por lo que la confusicn er evidente™, i :

Por su parte Seagram y Gallo, argumentaron que sus productos estan etiquetados como .
bebidas refrescantes "sabor margarita” y plen con las. regulaciones federles del
BATF™, :

Asi mismo, los abogados de Seagram manifestaron que la nmrgmm pucdt. clnhonlm, :

con diferentes tipos de :llLOhOI inclusive el ron, por lo que Heublein y Cuervo trata de o

monopolizar ¢l edetel margs ita™

Por su parte el BATF, considerd en principio que las etiquetas de Seagram contenian
suficiente informacion pam evitar eng a los idores, sin embargo- requirié
formal o esta compaiiia para que cambiara las etiquetas como una bebida refrescante
de malta, ya que alimod que es ilegal que fas etiquetas refieran que la bebidn contiene un
ingrediente especifico como el tequila, sin que sea cierto,

Cabe i que Heublein fa emy { } no inicio la disputa sobre fas
wargaritas sin tequila en forma del todo honesta, ya que a finales de la década de los aitos
ochenta introdujo *Garita elub”, bebida embotellada como vino refrescante sabor margarita

y mis tarde en 1993 produjo una margarita elaborada con vodka Smimoft y vendida come

* Define a la Masgarita coma: cictel que comtiene Tequda, Lima o Jugo de Limén y Licor Sabor Naranja, Webster College
Dictionary, 3d od. 1991,

Sklp Wollenberg, Margarie Wars are Spirited, San Dicgo Union Tribune, May 10, 1994, a1 C4.

|ul ad supra note 191,

* vid ad supra note 181,

Dominic Bencivenga, 4 Question of idenmy; is a Mmpmm a Margarita Whitowr Teguila, New York Law qumal Dec. -
28, 1995, a1 5.
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“Murgarll.l Mosbl‘ "™ que en I‘J‘)4 dejé’ de producir, por su jncién co i "'con' ln

t.mpn.m mexicana José Cuuvo

La Ley chcml de Marcas, se ha desarrollado en los EUA a través de la experiencia en
¢l estudio de casos legales comunes de competencin desleal y proteccion de registro de
marcas, y Uhimamente cadificndn dentro de la llamada Ley Lanham, que permite cjercitar .
las acciones contra los usos de marca engafiosos y proteceion contrit la cnmpuuncin desleal,
Ambas leyes se crearon contra la wmmu.ncm desleal ¢ infracciones al registro de marca
para evitar confusion en los idores.

Heublein formuld su batjo la see 43 (a) del Decreto e chislro de Marca

de Lanham, 15 U.S.C. seccién 1125 (a) titlado Falsas denominaciones de origen y Falsas
descripciones prohibidas ™%, Dicho decreto establece dos tipos de competencia desleal por
infracciones sobre marcas no registradas y publicidad falsa, el aspecto mis importante de [a
seceion 43 (a) es que permite ln propiedad y aplicacidn de derechos de rq,mro de marea sin
inscripeion y la marca puede ser protegida bajo la categorias de competencia injusta™’.

La Ley Lanham en su seccién 2(a) relativa a los vinos y bebidas espirituosas es el
resultado de la enmicnda de 1994, como parte de los Acuerdos de Ja Ronda Uruguay del
GA'I'T, que implementd el TRIPS oy en Ja ley de los EUA, sin embargo no es aplicable al
presenie caso, debido a que la jmpl ion de las iendas del GATT y el Acuerdo
‘TRIPS entraron en vigor ¢l primero de encro de 1996 y 1a d | blada por Heubl
se presentd en noviembre de 1994,

Los articulos 23 y 24 de la parte 11 del GATT, obliga a las naciones que forman parte
e este acuerdo o impedie ¢l uso y cl registro de indicaciones geogrificas par vinos y
bebidas espirituosas que identifiquen un lugar que no es el del origen del producio. :

Bl GA’FI”. es un Tratado Multilatera! del cual México y EUA son parte, asi como del
_propio TRIPS 2%, . . A

La Lt.y Lanham prohibe el registro de marcas, de mdu.m.xonu: gcog,m ICﬂS quc us’\dus
en conexion con vinos o aleoholes identifiquen falsamente- el lugar: de origen- de- las
mercincias y cuando se usé primero por los solicitantes dcl registro, dupuus dc ln I‘uh’x en-
«que entrd en vigor el acucrdo,

Heublein como demandante, tenfa la opeion de fundar su demanda en Ta ley Lanham a

ravés de varias acciones como [a publicidad falsa, designacion - falsa “de- origen -y

™ vid ad supra nota 198,

U8 4 add supra nola 188

% Seccion 43 () de la Ley Lanham, 15 US.C 1125 (a), 1988 que en su enmienda establece que cualquicr
persomit que use en el comereiv palabra, término o simbolo falso ue cause confusion en cuanto al origen
geogrifico de mercancias, servicios o actividades iales, serd res hle de los daios enla

i strada,

* The Farsclner Group, ne vs. Arrow Trading Co. Ine. 30 F.3d 348, 358 (2d Cir. 1994); Keebler Co; 624 F.
2 at 372-371 (1st Cir.1980); Fotomat Corp. v. Photo Drive-Thru. Inc.d425 |

% Conocido también por siglas en espatol ADPIC: Acuerdo sobre lll\ Aspectos de los Derechos de
Propiedad fntelecual relacionados con el Comercio

 Trade Related Aspeets of futellectua! Property Rights,
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mpetencia’ desteal de l.t em) rcqn )roduclom (h. l-l"' hon umr'ﬂnlm" Seagram Co. and
B

E&J Galls \’Vmcry

: Lti;émp esn l~lcuhlcin, cnlﬂblé tres acciones separadas pero vinculadas con la Corte de
Distrito'de los EUA en Nueva Yark, contra la emipresa E&JS Gallo Winery, qitienes hacen
negocios como Bartles & Jaymes Co. Heublein demandd tambicén a Joseph E. Seagram &
Sons, Inc.

Heublein presentd una solichiud ante el BATF, para que esta awtoridad ordenara la
correceion de las etiquetas de la bebida “Phony Mnr;,'lrilm de la empresa Smgmm Co and
E&J Gallo Winery y las regulaci de su publici |'u| y. estindares de idemidad para
productos destilndos de alcohol.

Lo empresa Heublein fie rcprckcnlud1 por-la - firma Icg:il Howrey & Simon de
Washington DC. , Seagram Ca. por Sim pson & Thatcher y gallo por O'Melveney & Myers

Heublei 6 lad In por los dafios causados en su produccion, bajo ln
seccidn 43 (a) dc la Ley Federnl de M.mcn, 15 US C.'y la seceidon 1125 (a) (h, la Ley
Lanham,

El demandante alegd que eéetel Margarita ¢s una bebida aleohdlica, que tiene como
pnnclpul uu,rcdlcnh. el tequily, por lo que “Ritas: Cuervo y Margaritas José Cuervo™,
[ lizadas por Heublein son inas, micntras que fa bebida sabor margarita "Phony
o lo contiene y es vendida en comy in desleal por Seag quien viola la seccion 43
(a) de la Ley Loanham, 15 U.S.C. seceidn 1125 (a) por su fulso y engatoso uso del nombre
“margarita” en sus productos, publicidad y promocién.

Desde que las bebidas refrescantes sabor margarita de Seagram, estdn-en directa
competencia con las de Heublein, han provocado daiios y perjuicios en sus ventas, por lo que
solicitan a I Corte dicte una orden que prohiba per a Seagram Co. and E&J
Gallo Winery continuar con la venta de estas bebidas, ademas de los daios y perjuicios
causados y los gastos y costas fegales.

El BATF es la principal Autoridad  Federal Regulatoria sobre bebid
publicidad y etiquetado, que depende del Departamento del ‘Tesoro de EUA, rq,lmm.m-l la
propaganda en vinos, destilados de alcohol y bebidas de mali, contienen una lista. de
prohibiciones para cada uno de los tres tipos de bebidas aleohdlicas y al igual que la Ley
Lanham prohibe las falsas indicaciones.

Esta agencia prohibe ¢l uso de palabris o frases en las eliquetas y publicidad en una
marca que imite falsamente ¢l nombre de un alcohol destilado.

En los EUA ¢l organismo cencargado de regular fa produccion, distribucion. y
comercializacion de las bebidas alcohdlicas es ¢l Cadigo de Rl,b]dmull(h Fi cdcrah.s. omo se,
traduce de su nombre original Code of Federal Regulations (CFR)". ’

9 véase, Montserral Fanny, £ IAPI y le proteccion a la Denominacion de Origén Tunulu. Gnéc(n Mensuat "
I&qulln de Origen, Ao I, No 7, Guadalajara, Méxica, Julio def 2001, p. 19, S '

103,
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El CFR ¢s un compendio de regl enl ralesy: permi 5, cmil ldos por ;

diversos deputamentos  del Poder Ejecutivo de los EUA y Agencias Gubemamentales de. -

caricter federal, encargados de regular el Alcohol, Tabico, /\mms de Fuego, prolu.cmn al
ambiente, educacion, trabijo, eie. )

El Codigo esta integrado por 50 titlos, cada uno se ocupa de diversas materias, el
Timlo 27, que lleva por nombre Productos de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, estd
compuesto por trescientas partes y representa todos los Reglamentos emitidos por L| BATE
per al Depar del Tesoro de los EUA, .

En ta quints parte del Tiwlo 27 del CFR, se encuentran las disposiciones relativas a'ln
denominacidn, ctiquetado y publicidad de las bebidas espiritiosas y especificamente en ln
seecion 5.22, el Cadigo pmporciom una nomenclatum en la que se definen - los
caracteristicas de cada bebida upuuuosa. disponible para consumo en el mercado:
norteamericano por clases y tipos™'

La clase 7 define ol Tequila como: el destilado alcohélico del mosto fermentado
derivado principalmente del Agave Tequilana Weber Variedad Azul, con o sin la adicién de
sustancins fermentables y destilado de tal manera que posea el sabor, aroma y camcteristicas
genernhnente atribuidas al tequila y embotellado a no menos de ochenta grados proof.
Tequils cs un producto distintivo y manufacturado en ML\ICO de acuerdo con las leyes y
nonnas que regulan su produccion pam ef consumo nacional®!

La definicion del tequila en téminos de la legislacion estadounidense, se inspim en ln
que proporciona fa Norma Oficial Mexicann NOM-006 SCFI-1994-Bebidas Alcohélicas:
Tequils-Especificaciones, sin embargo existe una diferencia que representa un conflicto de
orden prictico en e exporteion de tequita a los EUA, ya que ¢l contenido minimo de
aleahol al que las autoridades de ese pais han sujetado el embotellado de tequila, dcbt. ser u
no menos de 80 grados proot, que son 40 % Ale.Vol 2"

Heublein solicité al BATF, identificar al coetel margarita como una bebida hecha o
base de tequila como ingrediente prlnmp.ll ¢ |rrunpl.|/uhlc La solicitud se npnyn cn las
reglas de mercado segtin 27 CFR seecion 7141 ¢

Asimismo, se pidio a esta agencin ulmcndar las rq,lm e mcru\do pnrl lns cuquclns
de bebidas de malia, regulaciones de publicidad y de id i para produc
destilados, con Ia prohibicion expresa de que las bebidas de malta que no contengan
destilados de aleohol, se etiqueten como tales y causen error en el consumidor respecto al
contenido de las bebidas.

g
Idem

1 Cadigo de Reglamentos Federales, Titulo 27: Atcohol, Tabaco y Armas de Fuego, Capitulo [: Oficina de
Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego. Subcapitulo A: Licores, Parte 5: Etiquetado y publicidad de tas bebidas

., Cspirituosas Suhp;mc andares de identificacion para bebidas espiriluosas,

127 CER 5.22 () lase 7, Iista clasi idn se puede consultar en Lexis Law Publishing's Code of Federal
Regulation.

M sty dispost

del tequi

04

cidn es contraria al nivel minimo de porcentaje de alechol por volumen que determina fa NOM .~
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ST Seagram: etiquetaba [as “Phony™ margaritas en la categoria de aleolol destilado,
cuando en realidad le correspondia la de bebidas de malta, por lo que el consumidor era

; fado .respecto al contenido de la bebida que no contenjan lu]ulln ni otro nlcohol.
“destilado, por estar hechas a base de malta, ’

: llc.ublcin solicita al BATF jende sus estindares de identidad pnr’i lestilados de
Icohiol, que garantice que los productos ctiquetados como “margarita™, contengan como
ngrediente principul el lequiln y. no s induzea a crror o los wnsumldorm p.m Vdc(cncr la
- confusion dd oru,m.ll coetel margarita®

; l-lcublcin ropone que las prohibiciones deben aplicarse a la industria de bebidas de-
Y . ¥ 1 R 1o R
“malt por 1as siguicntes mzones; : : U

&

* Los cc idores son engaftados por la ldca de que cwnns bebidas de m'|lln,:
contienen derivados de alcohol y en particular tequila,” S

o . Los fabricantes de alcoholes destilados como el tequila, compiten en desventaja
= por ¢l engaio ol consumidor a que inducen las ctiquetas en [as bebidas de malta. -
o [l crario pierde ingresos de impuestos indirectos, por la confusion :de. los
consumidores en In compra de bebidas a base de malta, en lug,nr dc bchld(ﬁ a’

base de alcohol destilado que tiene una tasa mas alta.

Las regulaciones del BATF, prohiben el io de vinos eti > 1

|
con ¢l nombre de un producto elaborado por costumbre, con una base de nlcohol destilado y.--
aquellos que imiten, simulen o den la impresion de 1o y confundan al piblico a -

través de ctiquetas o publicidad,

1 espiritu de estas reguluciones al vino, se aplica también a Ins bt.bxddq dc llhl|l'l ya .
las prohibiciones de envasado y publicidad.

£l problema sustancial son los vinos o bebidas hechas de malta, que en sus ctiquetas y
publicidad imiten o simulen que la bebida es similar a- cualquicr producto -claborado .
habitualmente con una base de alcohol destilado, por lo que la m,ul'nuou ]H'Ohll)l. ¢l uso'de
palabms con nombres o designaciones de un producto con estas camcteristicas.

Es factible Ia confusién en ef consumidor, de que el vino o la bebida- de malta”
envasado y etiquetado de esta forma, es un producto con una base de aleohol destilado como
lo es el tequila y ¢l cdctel margarita cuya base es este ingrediente, que no es sustituible en - ;
modo alguno por vino o malta, o

£l envasado de productos de vino y malta con ¢l nombre de: bebidas Ll.lbondns
cotidianamente con una base de aleohol destilado y especificamente de tequita, tiende a .
confundir al consumidor o lo conduce a creer que ¢l producto esta hecho a basc de lcqluln o
es muy similar, por lo que puede ser llb.ldn como un sustituto del producto -

% Heublein, In's Petition to the Bulcnu of Alcnhol Tohacco and Firearms for Rulcmalmg, to :\mcnd .\lall
Beverage Labeling and Advertising | and d ol‘ identify for distilled prmlucls. hcrcmaﬂer
BATF Petition.

108




Cason Pricticos gn s Proteceidndp 19 | inacidn de Origen Tequily

Otro argumento, son los costos los pri por los -
impucestos entre productos de vino y de aleohol dcsuhdo. El etiquetado de bebidas de vino o
malta que se hacen pasar por productos de alcohol destilado, constituye competencia desleal,
que perjudicn a aquellos que estan gravados por un alto porcentaje como los ;,ulumos
cdeteles margarita,

Las regulaciones del BATF, prohiben el uso de bres comt indos con
regiones geogrificas éspecificas de productos de alcohol, que no tienen asociacién con'las-
mismas. Las prohibiciones se extienden a incluir cualquier referencia a margarita, en un
producto gue no contiene tequila,

: Los idores cl te reconocen cl bre margarita, para: un. céetel
claborado can tequila, reconocido por et BATF como un producto distinlivo de México®'®, *

Heublein en la solicitud presentada ante ¢l BATF, reficre dos conductas de consumo
reportadas en el estudio de mereado que realizé y que respaldan sus peticiones. El estudio se
encaming a determinar b pereepeion de los idores, en los ingredi de las bebidas
sabor margarita elaboradas con malta por Seagram ¢l 9 de septiembre de 1994, Asf mismo se”
clabord otro estudio para las bebidas refrescantes de malta sabor margarita, de Banles and
Jumes el 12 de octubre de 199427,

Los estudios demostraron que los consumidores que compran las bebidas sabor
margarita, son engaiiados por las etiquetas, ademds de Ia confusién de que conticnen tequila,
por lo que Heublein propone al BATF, realizar las adecuaciones y enmiendas que resuclvan
ln situncion.

4.2.3 Aplicacion del TLCAN en el conflicto

El TLCAN, protege al lequifa en el Capitulo de Acceso a Mercados, Anexo 313,°
Anfullu 1712, sin perjuicio de las regulaciones del BATF 27 CFR seccign 5.22 g

El TLCAN y el BATF, reconocen al 1equila como un producto distintivo de México,
por lo que la disputa s si Jos coeteles sabor margarita, violan las disposiciones del TLCAN
o simplemente rompen la trulicidn de que ln margarita debe contener tequita,

in octubre de 1995, los productores mexicanos de tequila sostuvicron una serie de
reuniones en la ciudad de Washington DC., con sus distribuidores en EUA, parn evaluar In
posibilidud de presentir formalmente el caso “Phony™ margaritas ante ¢l gobiemo de ese
pais, como una violacion al TLCAN, a los Acuerdos Previos de Comercio y a los dcrcchos
de propiedad intelectual.

Las ventas de cdeteles margarita sin tequila hechas a base de malta, Tucron un fuclor
8

Bl BATE en la seceion 27 CFR $.22 (g) (1995), reconoce al tequila como un producto dlsumno llc Mcx:co.

hecho de acuerdo con las leyes mexicanas, como un aleohol fo, a partir de mach
derivado del agave tequilana weber, variedad azul, que pasce un aroma, sabor y caracteristicas especiales, -
A Los estudios de mereado se reali por una | fiente Alvin Osip y se presentaron anexos a

1a solicitud del BATF,
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dcu.nmnun(u en la caida de las ventas de tequila en los EUA; lo que representa unn
competesicin desleal sobre Ins autémticas margaritas, claboradas con tequila, yn que. se

it

~ venden a un precio su,ml|cuuwuncmc mas hajo y g c entre los tores,

con dano a lo industria mexicana del tequila,

El Gobicrmo de México, junto con los productores nu\ncmos de t(.qllll-! prLSLlllm'Oll :

una d la ante el Depar ) del Tesoro Y la Casa Blanca™, en la que impugnan la
publicidad y venta de las bebidas margaritas sin  tequila como su prmup.ll ingredicnte
alcohdlico, que confunden y engafian al consumidor en dunmcnlo de lns ventas de (cqulln
dentro de EUA.

La industria mexicana del tequila argumentd, que ¢l eapitulo de propiedad inteléctual
del TLCAN, atorga a México el derecho exclusivo de vender tequila en EUA y Canada,

Las ventas'y publicidad de las margaritas claboradas con malta, infringen las pricticas’

~de comercin y los derechos de propiedad intelectual establecidos en ¢l TLCAN, contrarios a
las politicas de compl.lcncm justa, ya que el tequila es a-México, lo que ¢l Bourbon es a
Tennessee,

La demanda se presentd a través del representante de comercio en el departamento del
Tesoro y la Casn Blanca, quicn senalé que podia tratarse de un problema de etiquetado, que
deberia ser corregido por el BATF. '

El tequila esta incluido como uno de los productos distintivos, protegidos bajo ¢l
TLCAN en ¢l anexo 313, junto con Whiskey Tennessee, Bourbon Kentucky, y Whiskey
canadiense,

De acuerdo con ¢l Aneso 313 del TLCAN *'°, Canadi y EUA, reconocen al Tequila y
al Mezeal como productos distintivos de México, por lo que o permitisin fa venta de
ningan producto como Tequila o Mezeal, s menos que haya sido claborado en México de
acucrdo con las leyes y regulaciones del Gobierno Mexicano, para claborar estos productos.

Canadit y México reconocen ¢l Whiskey Bourbon y el Whiskey Tennessee, como
productos distintivos de los EUA, par lo que no podrin permitir la venta de un producto

como tal, a menos que haya sido manufacturiado en ese pais, de acuerdo con sus leyes y

regulaciones.

México y los EUA reconocen el Whiskey Canadiense como un prodlul(\ dlsunuvo de

cse pais, en Jos mismos érminos.

El Capitulo XVII del TLCAN, establece los derechos de pmplcdad mh.l«.uu.ll y la
obligacidn de proporcionar una ad | dc estos
derechos en ¢l temvitorio de cida miembro,

y efectiva 'y on, en

2 it add supra nota 190,

™ Conacido por sus sigtas en inglés NAFTA, Norh Amencan Free Trade Agreement.
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) . b
Ll Cupuuln mcluyu los cnnccplm bisicos lnlmduclon s-del trato. nacional™® y el

o de { 2 asi como el derecho a pru’cmr pricticas o
condiciones abusivas o contrarins a ly competencin en cada pais miembro™ que podn
aplicar pmlcccmncs mis estrictas para cestos derechos, que los requeridos por el propio
Tratado™

En la demanda presentada, ln industria del tequila sedaln que todas las margaritas
deben elaborarse con tequiln; ya que es su ingrediente principal ¢ i ¢. Enapoyo a lo
anterior citan el diccionario americano webster, que define a [a margarita como un “edetel
clabordo con tequila®, por lo que es ¢ estandar legal para su uso, asociado siempre con
tequila. Los productos etiquetados como margaritas, que no contengan esie ingredicnte
alecohdlico, son violatorios de los derechos de propicdad intelectual, establecidos en el
capitulo XV del TLCAN.

El articulo 1712 del Tratado, se reficre a las indicaciones geogrilicas, como aquellas
que relieren a una mercancia originarin de una region o localidad del territorio de un pais
miembro, en donde ta calidad particular, reputacion u otra camcteristica de ln mereancia es
esencinlmente ateibuible a su origen geogrifico,

En relacion con las indicaciones geogrificas, cada una de las partes del Tratado,
proveerd, los medios legales para que las personas interesadas, puedan impedir el uso-de
cualquicr medio, que en la designacion o presentacion del producto, indique o sugiera que
provienc de un territorio, region o localidad distinta al verdadero lugar de origen, de modo
que induzea al pablico a error, en cuanto al origen geogrifico del producto y cualquicr otro
uso que constituys un acto de competencia desleal, en el sentido en que lo establece el
articulo 10 bis del Convenio de Paris.

Los cocteles sabor margarits sin tequila, en particular k1 bebida de maltn “Phony”
margarita, comercializada por Seagram Co. and E&J Gallo Winery, usa en las ctiquetas del
producto ¢l nombre margarita, que induce al piblico a error en cuanto al origen geografico
del producto, porque esta palabra refiere, una bebida que contiene tequila, toda vez que el
cocte! margarita ¢s originatio y distintivo de México, por lo que s¢ sugiere de forma
engaiiosa que las Phony Margaritas, contienen tequila.

s Phony margaritas, inducen al consumidor a error en sus tiquetas, sobre el origen
geografico del producto, en violacion directa al articulo 1712 del Capimlo XVI1 del
TLCAN, y causan la caida en las ventas de la genuina margarita hecha a base de tequila.

0 E aniculo 1703 del TLCAN, establece que eada una de las pantes otorgard a los nacionales de otra pane, trato no menos
Favorable del que conceda 2 sus propios tlacionales en materia de proteceion y defensa de odos los derechos de propiedad
intetectual.

H4 ) anticulo 1701 del TLCAN, sefiala, que cada una de Las partes otorgard en su temitorio, a los nacionales de otra parte,

proteccion y delensa adecunda y eficaz para los derechos de propiedad intelectual.

articulo 1704 del TLCAN, cstablece, que cada una de las partes poded tipificar en su legislacion intema pricticas o
condiciones para el otorgamicato de licencias, que pucdan constituir, en casos particulares, un abuso de los derechos de
propiedad intelectual, con efecto negatino sobre la competencia en ¢l mercado, por lo que podran adoptar las medidas
adecuadas pam timpedi o cantrolar dichas pricticas o condiciones.

I El articulo 1702 de) TLCAN, se refiere a la proteceion ampliada, por Ia cual cada una de las pantes podrt atorgar en su
legislacion mterna, una mayor proteccion a los derechos de propisdad infelectual, siemipre que no sea incompatible con el
propio Tratado.




Casos Pricticns o b Proteceidn de la ] inacidn de Origen Touwily

Vo Ast mismo el articulo (1712, seialt que cada una’ de las. partes de oficio si su

; lcglslncmn se lo permite’ o a peticion de'parte interesada, negari o anulari el rcyslro de uny

. marca que consista o contenga indicacian geogrifica de productos que no se originen en ‘el

- erritardo, region o localidad sefialada, si el uso de I indicacién en In marca del producto,
induce al publico n error en cuanto sl origen geografico del producto,

- En ¢l caso es procedente anular ¢l registro de “Phony™ Margaritas, para cécteles sin
“tequila, porque el uso de la palabra margarits en las etiquetas del praducto, induce al plblico
# error en cuanto al origen geogrifica. El principal interés en este caso ¢s Ia proteccion del -
tequila a nivel jurisdiccional en los Tribunales de Jos EUA en aplicacion al TLCAN. -~

) Los articulos 1714 al 1718, proporcionan uma guia para los dercchos de propwdn(l'
. intelectual y la forma de gjeeuntar el capitulo X V11 del Tratado,

Cada pais micmbro, debeni asegururse que I aplicacion de Jimi bajo sus ="
leyes nacionales, permitan umis accion efectiva contra las infracciones  los derechos de -

propiedad intelectial, que incluyan medidas que prevengan y determinen vmlncmnes.'“

Se establece ¢l marco legal bisico para los procesos civiles y iles, los recursos
en procedimi civiles y ad wivos, 2 Se seiinlan también las medidas precautorias,
enfatizando la necesidad de que sean I'.l])ld(\& A efectivas para prevenir una infraccién a

o

cualquier derecho de  propie y proteger las prucbas y. evidencia
reluacionidas,

Desde ln negociacion e i ion de los del TLCAN, México ¢es mds
cuidadose en la proteceion de sus derechos de propiedad intelectual, yu que sus leyes no
protegian_adecuadamente esta materia, por lo que se nhrok,o la Ley de Invenciones y
Mare y entrd en vigor la Ley de la l'ropml.ul Industrial™, estas reformas respondicron
no solo para cumplir con el TLCAN sino para converger con el cstindar del mundo
industriatizado,

4.2.4 Antecedentes judiciales para resodver ol caso “Phony”™ Margaritas

Lat Ley Lanham define a las marcas como cualquier palabra, nombre o combinacion de
estas, usada para distinguir mercancias™ y servicios de sus similares en ¢l comercio, que en
indican ¢l origen de la mereancia. Esta Jey incluye en su proteecion, a fas bebidas
como la margarita.

anticulo 1714 deb TLCAN, estabiece las disposiciones generates para La defensa de os detechas de promiedad intelectual, con cuatre
craterns pars deciviones de autoridades judicnles ¥ admutistransas de cada pais micmbio, en acciones que insolucren estos dcmlm

g arncuke 1705 del [LCAN, sedala tos aspectos procesalis especifices ¥ iecunsos e os civiles y ad on los

e edida pane los pondra al abeance de i inulares de detechos de propiedad intelectual pars <u defensa

it articulo 1716 del TLCAN, indies que las autoridades judiciales de eada una de las partes, tendra la facuhad para

ordenar medidas precautonas ripdas y eficaces para consenar, bis prucbas relacionadas con la infraccicn.

7 publicada en ef DOF el 10 de Febreto de 1970

o I’ubllcul.l en el DOF el 27 de junio de 1991

Federal Lanham, define ¢ témino persona. tanto a la fisica como 3 la juridica, esta dltima se puede canslituir

comu una firma, on, umdn, it v otra oy idn con cidad para demandar y ser demaodada enun

Iingio. Act. 1511 \( FI2T{A5) 19SK,
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En el cuso “l’hony" ern necesario que Heublein demostrara que el cociel margarita,

identificn a tna bebida elaborada exclusivamente con tequiln y lo distingue de cualquier otm

~ bebida nlcohéllcu, por lo que tendria el cardicter de marca registrada protegida bajo ta Ley
Lanham. >

La necion cjercitadn por Heublein, tiene como | { judiciales, resoluciones de
Corles Federales en contraversias similares al caso “Phony“ mnr[,nnlns. La Corte determing

<" que el Whisky, "Scoteh™ no puede tener esta indicacidn, en las etiquetas del producto, si no
“'es elaborado en Escocia, E . : : S

Para ‘resolver ¢l caso “Phony” margaritas, [ue de cspecial relevancia ‘el caso del:
\Vhlsky l‘scocu. por fo que es importante mencionar los fundamentos y argumentos del
mismo.

La Asocincion de Whisky Escocts (The Scolch Whisky Association), entablé un juicio
en contra de Ja compaiiia Productos Destilados Consolidados (Consolidated Distilled
Products {ne.), en el que se oponia al registro de la marca “Loch - A - Moor*, para un licor
producido y vendido en EUA. La nsociacion argumento, que esta marca describia falsamente
al producto como originario de Escocia, en violacion de la Ley Lanham 15 U.S.C. secciones
1051 y 1125 y o la Convencion de Paris para In proteccion de la propiedad industrial,
implementada por fa 15 U.S.C seccian 1126.

EUA y México como miembros del TLCAN, tienen obligacion de hacer efectiva la
represion a la comy in desleal y también se obligan por ¢l Convenio de Paris.

El Departamento de Comercio, Patentes y Marcas de EUA, resolvié como infundada la
solicitud de oposicion al registro, por lo que la asociacion -inicié la_accién en‘la Corte’ -~ "
Federal bajo la Ley Lanham en su seecion 1125 (a), en Iu qm, dcmnndo los dunos y-j‘ -
perjuicios, asi como gastos y costas judicinles. :

La Asociacion, demandd que la marea que se solicitn @ rq,lslro Loch - A ~ Moor, -
engadiaba al consumidor al hacerlo creer que el origen g.og,r'\ﬁcn del produclo era Lscocm.
por las consideraciones signicntes:

Loch, es una palabr de origen escocds que signilica lago.

Moor, es una region de Pdrnmo abierta en las islas britinicas,

La etiqueta del produeto muestra un castillo,

La etiqueta deelar que ef contenido. Es un producto de una vieja ista. (La ista
de Skye se encuentra en el grupo de islas Hebrides,

La empresa demandada, eligié esta marca por que tiene connotacion escocesa
y confunde al piiblico respecto al origen geogrilico de la bebida.

La Asociacion presemo a fa Corte, que demg la confusitn de los
consumidores respecto ol origen del producto, por que las cliquetas de la bebida inducian o

1 3¢ acuerdo con fa Ley Federal Lanham, wna palabra o frse funciona como marca registrada cuando es usada para
identificar el arigen de un producto y que ¢l piblica lo reconozea, por lo que cquipam a {a proteccidn de fas indicaciones -
geogrificas.

1o
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pensar que e de origen escocés, con una descripeion geogrifica ervonea.

La empresa demandada, argumentd que la etiqueta indicaba que ¢l contenido de la
bebida em 100% Whisky Escocés mportado, que se producia y embotellaba en Chicago,
Illinois, en los Estados Unidos y que la etiqueta fue debid probada por et BATF,
cuyas regulaciones prohiben el uso de etiquetas para hebidas aleohdlicas producidas
]

! que den la impresion de que la bebida es originaria de Escocia,

La Corte resolvio que la marca Loch - A - Maor, engaiaba al consumidor sobre el
origen geogrifico del producto como una hebida de origen escocés, toda vez que aungue las
etiquetas de ln marca laban en letras pequedas, que era un producto local de EUA, el
consumidor ordinario se confundiria sobre el origen del producto, toda vez que no cs de
suponerse que el consumidor se tome la molestin de leer cuidadosamente las etiquetas de
este tipo de producto, especialmente cuando su precio en el mercado ¢s bajo,

La Corte considerd, que las pruchas de 1 los ¢ idores determi In
posible confusidn, por lo que se resolvié coma fundada It oposicidn ol ruuelro de la marea,
planteada por ta Asociacion de Whisky Escocés, por violucidn a la seccion ll’:(n) dela Ix.y
Lanham, que prohibe la crrénea desceripeidn geogrilica,

La Corte determing, que las encuestas y otras prucbas demostrron el engaiio’y
confusion en un 25% de los compradores y consumidores, lo que es suficicinte para acreditor
la competencin desleal y la violacion a fas leyes federales, por lo que I encuesta realizada L g
la ciudad de Chicago fue suficiente para demostrar la violacion a la Ley Lunh'uu. : :

Aunque no habia prucbas de daiios y perjuicios, a Corte encontid quc la ‘empresa -
actora lcm’.l derecho al pago de daios por las conlinuns violaciones, sin embargo rechazé la-
licitud de adjudicarse ins de la emy demandada por las ventas “de la bebida
Loch - A - Moor y ¢l paw de honorarios, por no acreditar fehacientemente’ que el dafo
causado fue en forma deliberads.

Los productores asocindos de Whisky Escoeds, demands a la. Comyp
Destiladora Barton, por la venta y comercializacion de falso whisky escocds, con aleohol no
producido en Escocin y que se etiqueta con es categoria, lo que constituye un engafio al
puiblico consumidor por la falsa designacion de origen geogrifico, en violacion a la Ley de
Registro de Mareas de EUA, ta Convencion de Paris para la Proteceidn del la Propiedad
Industrial y la Ley Lanham en su seccion referida al registro de marcas™

£l fulso whisky ctiquetado como escocés, se elaboraba de ta mezela de malta y granos
de whisky escocés producidos en Bscocia, La demandada, fue empresa asociada de la* -
compaiiia Delaware que producia y comercinlizaba whisky escocés, que ese unqucmbn en
Panama. : :

La empresa Diers & Ullrich Barton, quien era distribuidor exclusivo”de whisky =
escocds en Panama, mezeld el whisky con otros aleoholes producidos localmente y vendié:
este producto con la marca de su empresa asociada, que indicaba que el producto em &

MLanham Trade Mark Act secciones 43 a, 44 b, 15 U.S.C secciones 1125¢a), 1126 (h), S ) :
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-~ originario d

La Corte de Distrito”de EUA, resodvid que desde ef momento-en que la empresa
- demandada’usé la:marca 'y la licencin de su asociada para etiquetar en Panamd el falso

~whisky * escocés,” mezelado con aleoholes no producidos. en Escocia, constituyd una
~designacion falsa del origen geogrifico del producto, en violacién a la seccion 43 de ln Ley
" para ‘el Registro de Marcas de los EUA y n la Convencién de Paris para la proteccion de la
.- Propiedad Industrial.

. .La resolucidn prohibié a la empresa demanda, ¢l uso de I palabra whisky escocds en
su marca segistrada *House of Stuart” que indicaba ¢l origen de ese producto en Escocia y o)
pago de honorarios. Por su parte ls Corte de Apelaciones de Jos EUA conlinmo la condcnn
en daiios, pero revocd fa de honorarios.

Los dos casos de whisky cscocés presentados anteriormente, fucron fundamentales
como antecedentes judiciales para el estudio y resolucion det caso “Phony™ margaritas, ya
que las acciones fueron cjercitadas con base en Ja Ley Lanham y la Convencidn de Paris
pars ln proteceion de ln propiedad industrial,

En ¢l cuso Barton, esta empresa adulterd en forma deliberada el whisky con otros
alcololes, y us6 las etiquetas de su empresa asociada, que indicaban que I bebida fue
claborada en Escocin. La Corte de Distrito resolvia fundadas las violaciones a la Convencion
de Paris y a las Leyes det Registeo de Marea, sin ulll)uq,n determind que al ejercitar y
establecer la accion basada en la Ley Ldnlmm resultaba innecesario diseutir la reclmacion
del demandante bajo Ta Convencién de Paris*™,

En ambos casos, a demanda se presentd por [a Asociacion de Productores de Whisky
Escocds, organizados con ¢l propdsito de promover y proteger ¢l whisky hecho en Escocia,
muy similar a la asociacion mexicana de productores de tequila, organizados o wravés del
Counscjo Regulador del Tequila A.C. (CRT) y Ia Ciimara Regional de la Industria Tequilera
de México, qui I even y protegen el tequila.

La controversia del falso whisky escocés y del coctel margarita sin tequila, se
presentan como un caso de etiquetado del producto, que confunde y engaia al piblico
consumidor, y les hacia creer que las falsas bebidas, tienen un origen geogritico y calidad
determinados, por estar hechias con ingredientes genuinos, en el easo del whisky en la region
de Escocia y en el easo del tequila, en México, cuando en realidad son productos que
conlienen otro tipo de aleoholes y que aprovechan li gran aceptacion del whisky escocés y
del tequily, para etiquetar sus productos como tales, con jugosas ganancias que constituyen
una competencia desleal,

A diferencin de los casos del whisky escocés ¢n el juicio de Heublein contra Suq,mm
por las “Phony"™ margaritas, no demando violaciones a [a Convencidn de Paris, como ocurrio
en los casos del whisky.

La empresa Heublein demandé el pago de dadios y perjuicios, con fundamento en. la

SHarton, 489 F.2d al 813,
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- Ley Federnl de Registro de Marca, por las etiquetas de Seagram & Gallo con la indicacion
“margarita” y ln palabra "sabor en caracteres pequeiios, similar al caso de la marea Loch -
"A’-Moor qué indicaba en impresion pequeiia, que el producto era de EUA y no escacés.

“En_ambos casos Ia confusidn al consumidor, se logrd o través de las etiquetas que
“engadiaban sobre ¢l verdadero origen geogrifico de estos prod Tanto las cti ]
* utilizadas por Scagram & Gallo para el coctel margarita sin tequili "Phony" y las del whisky
-~ Loch'< A - Moor se aprobaron por ef BATF. :

- Otra similitud en los dos casos, es ¢l significativo precio bajo de- los - productos
compcuuvos demandados, factor que considerd la Corte para resofver, ya que las *Phony”
margaritas eran mas baratas que “Ritas Cuervo™ elaboradas con tequila, .

En ambos casos se planted la intencidn de las compaiifas mmpclidoms, de induciral @
consumidor a comprar un producto identificindolo por la etiqueta, sin embargo lluublun, >
debia acreditar la conducta de los demandados como delosa o fraudulenta. i

En estos casos se presenta como prueba las encuestas de mmndo que resultan jdoneas
para demostrar la posibilidad de confusion de los consumidores™, ya que la enetiesta €s ¢l
camino mis directo y persuasivo de establecer un segundo significado.

En los cusos de las d las por infracciones ¢ idns por I in desleal, "
designacion de origen y publicidad falsas, las pruchas que se presenten deben acreditar [
probabilidad de confusion que surge, cuindo los idores son inclinados a asumir que

¢l producto es asociado con otro origen, por que hay similitud entre los dos pmduclus cuya e

marca refiere a un arigen geogrifico determinado.

Es necesario establecer Iy posibilidad de confusion, para que el actor tenga una accion
de compuulud desleal y puuh dmmmhu ¢l pago de dafios y perjuicios al umpnm dela-
seccion 43 (a) de I Ley Lanham®

Heublein presenté como pruebi dos encuestas de consumidores, que se realizaron en
forma’ independiente y que revelaron que dos terceras partes de la gente cuestionada,
considerd errdneamente que los productos margarita de Seagram & Gallo contenian tequila.

o I

Demostrur la confusion en ef ¢ . fue indi en ¢l caso whisky scotch,
ya que se acreditd que el comprador ordinario, se confundia at comprar praductos de un bajo
costo con una referencia a lns regiones de Escocia,

La Corte determing que las encuestas de { fas por Heublei

demostraron la confusion o decepeion de un 25% de los Lomunudorus al adquirir el cdetel

! X y "

B3 os estudios de mercado, como prucha para d fa posible det

y atro, han sido aceptadas por la Cort
Searv

entre un p
¢ cita como antecedente judicial los casos Forschner Group, Inc. 30
rves by Vera, Inc. vs, Todo bmports, Lid; 344 ¥.2d 1167 (2d Cir. 1976) James Burroug Lid -
vs. Sign of the Befeater. ’
Heomo antecedente Jwdicial de la esidad del d V! de ta posibilidad de confusion entre
consumidores, se cita el caso Café La touraine, co. vs. Caié Lorrain Co, (2d Cir, 1946), Universidad Colby
vs. Universidad Colby New Hampshire 1st Cir. 1975,

T
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nmq,nnlu sin; l(.(]llllll, sullcu.ult. l)dl‘ll m.ruhlm

violacion a “lns leyes federales de -
’comput.ncm(lcqlml RSPV Co ‘»

‘Los pruc(l(.nlcs _|udlcmlus cifndos, entre cllos Ll dcl whmky escocds, en ¢l quL. la Corte
. iderd como fund | 1 las, para d I posible confusién;
““ademds_del “caso F orschmr. Inc., omcnml Arrow Co," Inc. presentado en una Corte

chcrll dcl Segundo Cm:unlo n.1994, que se suslcnlé en ln posibilidad de confusuSn.

“cnso; entre; Comnmuvo Polﬂrond vs. Corporativo Electronico Polaroid, en el :
,Sq,undo Circuiito’ dela Corte Federl en 1961, se establecieron parimetros de posibilidad de "
“confusion; cominmenie referidos en Iis resoluciones judicinles como factores polnrmd quc- .

2 mcluym la pnu,bn (lt. cicueslas de consumidores y que son: :

: Lu validcz de ta marca,
El grado de similitud entre dos marcas.
La proximidad de los productos.
La posibilidad de diferenciar los productos entre si.
L evidencia de confusion actual, que incluye las pnu.bns dc t.uuu.sum dc
consumidores, :
La mala te del demandado al usar ta marca.
Ll perfil del consumidor del producto,
Las caracteristicas del grupo consumidor de que se |l1||t..

Heublein demandd, que las ctiquetas utilizadas por Seagram & Gallo. en las “Phony™
margaritas aunque no ern falsas, daban al consumidor la idea errénea de que la bebida em -
un coctel margarita tadicional elaborado con tequila y lo inducian a error respecto n la
autenticidad del producto, Utilizaba un empaque engafoso, que proyecta la atencidn del
consumidor a la palabra margarita impresa en letms negras de gran tamado, mientras que la
palabra sabor esta ¢n letras pequedins,

La Corte Federul del Segundo Circuito del Distrito de Nueva York, establecio que Ia
encuesta de consumidores, resufta una prucba idénea para demostrar la publicidad engaiiosa
implicita en - los ci les. En 1982 la Compaitin Coca - Cola, como
comercializador del jugo de naranja Minut Maid, presentd una demanda contrm Tropicana
Praducts Ine. por uso de publicidad falsa en violacion a la seccion 43 (a) de la Ley Lanham,

Coca - Cola demandé que ¢l comercial utilizado por la empresa demandada, resultaba

falso y i por que pr ba al jugo como uatural, cuando en realidad - ern

concentrado, :
La Corte establecio a través de dos de consumidores, que se engafiaba por [a*

: - del - d lado, por.lo que ¢l comercial influin negativamente ' - los
com\mndorm. ; ' : S

Heublein requerin “demostrar que ¢l uso del término margarita, en las ctiquetas,’
empaquies ¥ publicidad de Seagrain & Gallo, engafinba o confundia al consumidor, por lo .
quela falsedad implicita requiere evidencia que el ctiquetado tiende a fiar o los’

il

"4



Lasns gdcticos on ly ot delal by de Origen Venita

consumidores,

La publl(:ldnd falsn o engaiiosn se present de una_manera implicita o bien de una
manem explicita™, el Juez debe determinar si ta publicidad resulta engaitosa con base en las
prucbas presentadas, pudiendo ser las encuestas de consumidores que determinan entre otras’
cosas ¢l mensaje que percibe el pablico.

Heublein d 16 ln fi en el uso de las etiquetas de Ins-“Phony™
margaritas, que acredild con las de cc idores las como pruchas y cité:
como precedente judicial el caso Coca - Cola vs los l'mduum Tropicana, para (]Ut. a las”
encuestas se les diern un gran valor probatorio, S

fed revralind
}

Por su parte Scagram argumentd, que la palabra margarita es un término genérico que. .
no es de uso exclusivo y derecho a proteccidn bajo la Ley Lanham, ya que es una bebida. -
mezelada, que puede ser elaborada con cualquicr tipo de alcobiol y no exclusivamente con
tequila. Asimismo seiiala que no obstante que el diccionario webster, define a lo inargarita
camo una hebida elaborda con tequila, pierde esa categoria por sustituir al uquxh con otro .
ingrediente, B

i bl o

Las de P que ¢l término -
margarita, indica al ¢ idor una bebida con lu|uiln. por to que son engafindos
al creer que las “Phony™ margaritas lo conticnen y es de u'm impacto visual cl uso dc esa

palabra en sus etiquetas.

por H

“Margarita” debe ser reconociday protegida al amparo de la seccion 43 (a) de la Ley
Lanham, como una bebida distintiva hecha “n base de lcqml.l. pmduudo y “fabricado en
México h.uo la supervision dcl Col)lcmo mcxu.ano pam cvitar quc Ll lcmuno s¢ convlcnn o
on g,unt.ru.o '

Las marcas en los
. sm,cm\"l y urlmrm.l

FI término gencérico, no de un dc otra (h. su’ misny
[ cl.w. en el mcn. ldO‘ suuplcmcnlc rxl'uc elg g,cncm del cunl es pum. un pmdm,m

EI l\.nnmo d 'o,, blece lis isticas o cualidade: Lspuuﬁ.ns de un

: i ¢
pmduuo. que lo d|slingucn de otros similares, de su misma especie y clase enel mucndo.

Al término suy,slno, invoca Iy imaginacion perceptiva del consumidor para uslablcccr
Ins - caracteristicas” de la mercancia. Por cjemplo la marea Coppertonees de cmc;,ona
sugestiva para productos de bronceado al sol.

Los términos atbilrarios, no  sosticnen relacién  lagica - o su;,usn\'n “con - las
caracteristicas de la mercancia, por lo que son Imente aplicados a palal pnm SU uso -
como marea registrada. Tal es el easo de las computadoras Apple,

¥ Se establecid por la Corte en los juicios de la Compaiifa Coca - Cola vs, l‘roduclm Tropu:ana yen el Img,m
entre Castrol Ine. vs. Pennzoil Co. resuelto en el tercer Circuito en l‘)f)J.
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Una marca descriptiva, tiene ¢l peligro de que pueda convertirse ‘en-an’ nombre
genérico, por ejemplo aspirina se utiliza parn analgésicos comunes vcndldos b.| vari
nombres, celofiin, termos, eteétera, Ll

Mnrl,nnm pudiera ser sujelo de “proteccion  al aplicarse do’
significado™ que se describe en la seceion 2 (£) de la Ley Lanhivm, que cousn:lc en de loélmr'
que ¢l nombre ha conseguido diferenciarse y ha tenido un uso conlmuo como mun,n en cl‘ ;
comercio por cineo aiios anles de solicitar el registro.

Un término genérico, no puede constituirse como una maren rq,mmdn y.no 1 ne
derecho a Ja proteceion de registro de marea, bajo ninguna circunstaneia.’

genérico, ¢l dcruho de Ilumur un .mu.ulo por st nmnbrc d(. olm fomm sc podrh conslituir’
un monopolio sobre determinada mercancia,

En el caso que nos ocupa, Heublein demostrd que el 1émning ‘nmr[,urnn no’es:
genérico, sino descriptivo, amparado bajo ¢l concepto de “segundo significado” pl’OlGleO
por la seccion 43(a) de la Ley Lanham, como la asociacion en el - to *del
consumidor, entre un producto y su origen, el cual ocurre por ¢l uso prolongndo de la
mercancia asociada a ese nombre,

La controversin s¢ enfocd en definir, si el 1érmino “margarita™ para una bLbldn
claborada con tequila ¢s un término deseriptivo, ya que podia icar una idea i
de los ingredi , cualidades o isticas de ta bebida; sin embargo la Corte reconoce
quie un término no ticne que ser descriptivo, para adquirir un segundo significado, por lo que
¢l término “margarita” puede tener el significado de una bebida mezelada a base de tequila,
sin que necesatiamente tenga ¢l cardeter y tramicato de marca deseriptiva.

La carga de la prueba para establecer que la “margarita”, adquirid un segundo
significado™ [a tenin ¢l demandante, extremo que acreditd a través de las encuestas
presentadas que tucron el medio mds direclo para establecerlo, ya que un nlimero
considerable de consumidores establecid que “margarit™ significa una bebida claborada
exclusivamente con tequila, por lo que el segundo significado se comprobd plcnnmcmc., E

Para entender mejor lo que representi el seguido su,mﬁcudo en cl deréchode
propiedad industrial en los EUA mencionaremos el caso Budweiser, quc ll\lSll"I como oper
esta figura en la Ley de Registro de Marca, -

A finales det siglo XIX, una compaiia de nombre Anheuser - Busch, que opera en fa
actualidad para Ta produccion de dilerentes bebidas alcohdlicas, comenzo a- fabricnr cerveza
con ¢l proceso conocido comto Budweiser, que tiene su origen en un pucblo de la region de
Bohemia, en ln amtigua Austria, con ¢l nombre de Budwe

Bop, b, Fead

PRSI

ard ¢l segundo sij {a Corte establecio los factores que itan ser probad
estudios de mereado, cobertura det producto en ¢l mercado, vemas exitosas, el intenta de pxralcrln e Ia
marea, duracion y exclusividad del uso de fa marca.

6



Aunque esta compaiiia nunca se ha localizado en la region nterior, ha emipleado’In
designacion “Budweiser” por mas de veinte aftos™, con amplia rv.puluc:én y-comercio”
extenso a través de BUA y el extranjero. :

El uso continuo de Ja denominacion Budweiser por la empresa Ant - Busch, fuc a
tal grado que los consumidores norleamericanos, asociaron este 1érmino’ para- designar
cerveza producida por esta compadifa, por lo que adquirid un segundo signilicado™®

Finalmente ta Corte, extendié la proteccion al nombre corto Bud rcl' néndosu a
Budweiser, tal abreviacion adquirié un segundo significado con iguni proteccion® .

Heublein y o industeia mexicana del tequils, demandaron bajo esta doctrina del
segundo significado el término “margarita™ que adquirid esta categorin, al describir un tipo -
de bebida Inda claborada exclusi con tequila. :

El segundo significado tomd forma en el piblico consumidor, a través del uso -
continuo y la popularidad (lt. la bebida en el mereada; por lo que la prucha verdadera de
descripcion fue fa | ion del idor lio de que la “margarita“es un coctel

cuyo ingrediente principal ¢ insubstituible es ¢l tequila .

Las leyes de registro de marca, prolegen a los tillares, de I conlusién entre marcas
similares de productos relacionados estrechamente, por lo que la distincidn es un. fucmr
indispensable pam ser sujeto a esta proteceion.

En el caso de que los produuos lmgun ¢l mismo nombre pero pertenezean 4 clmes :

y sean , la marca podra aplicarse pam designar diversas™
mercancias, En este orden de ideas un u.rmmo puede adquirie un segundo su,ml'cndo enuna ;-
industria y no cn otra. =

Por ¢jemplo, en la industria de bebidas alcohdlicas el bre *Black & While™ ha :
venido a significar Whisky Escocés Buchanan, vendido en EUA |mr wmas dL cmulcnln ‘aios;
por {o que ha adquirido un segundo signiticado, ;

El término “margarita™ ha adquirido un segundo significado entre los consumldorcs.
como una bebida que contiene tequila, sin embargo este sq,undo su,mhcmlu podrin ser.de:
aplicacion limitada a Jt industrin de bebidas aleohdlicas, sin que’ se: cmuuln a olrls' g
industrias,

Seagram & Gallo, defendieron la postura de que'l la nmrwum ,un lt.numo ;,annco. G
para clasificar un sistena de sabor, por lo que no mnc dc.rct.ho i pm(uclén bajo In LL)’ .
Lanham.

7 Eluso de la denominacién Hudwerser en EUA, dia origen a un litigio, entre Anheuser Huseh llrevuu;. Ass'n productora de
Iaceneza, vs Fred Miller Brewang Co, en 1898,

P Asi se establecid en el Litigio entre Anheuser Busch vs Budweiser \Iall l'mduus en 1923, en una Com.- Federal def

Segumla Circuito

Lo antenior se determing en ¢ juicio emablado en la ciudad de Nugva York en 1939 enire Anheuser Busch. Inc. vs Power

City Brewery, Inc

% La tesis del segundo significado, se establecié en ¢l juicio Sands, Taylor &\Wood 1s Quaker Oats Co. en ¢l Sépiimo
Cirewito en 1992,

mw
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Ln ¢l caso de los nomlm.s genéricos, ningdn fabricante tiene ¢l uso exclusivo del
dnclo, nor lo que ¢l término margarita, al ser de uso genérico podria denotar un sabor,
«que puede ser usado con cualguier tipo de bebida aleohdlica, no exclusivamente con tequita.

: No obstante que I Corte determinara a by murgarita como un término genérico sin
“zderecho a'proteccion de registro de marca, Heublein tenin vigente In nccién por competencia
. desleal, que es independiente de las infracciones por registro de marca. El elemento clave y

~“determinante para decidir un caso bajo competencia desleal, es la probabilidad de confusion
enel comumldor y hacer pasar una mercancia como si fuera la de otro productor- o
ﬁlbncunlc

Las ‘sanciones por pricticas que constituyen competencia desleal, de modo que se
o .

" engaite al .conswmidor en cuanto al origen de la fa, son indeg de. Ins E
infracciones de registro de maren, [ERE

Heublein debia establecer que el uso del término “margarita” en las cliquetas ~de
cagram & Gullo, constituye falsa y engaiiosa designacion de origen, que causa confusion
en los compradores, ya que ¢l idor promedio’ podrin pensar que. obtiene-un mejor
precio por ¢l mismo producto, T o ’

Q

Al adquirir tas “Phony” margaritas, el consumidor podrin pensar que obtiene uny
bebida alcohdlicn con tequila genuino, a un precio menor que las “Ritas Cuervo”, ademds ©
que no se tomaba el tiempo de leer [ns etiquetas con ¢l cuidado suficiente para dclcnmnnr
que las “Phony™ margaritas, se claboraban con cerveza en lugar de tequita® M2

La Corte determing que no todos los términos genéricos deben desecharse, ya que
algunos generan el derecho de proteccion, a través de un uso razonable que evite 11
confusion entre productos y se prevenga la competencin desleal,

Resultaba imprescindible que Seageam & Gallo etiy y vendieran sus productos:
de manera que se distinguiera claramente de las margaritas “José Cuervo™ de Heublein.

El Reglamento del BATF, protege al whisky escocés y al tequila, sin embargo no
reconace al coctel margarita como una bebida mezelada elaborada con lcquiln.

Heublein propone al BATT, modificar ¢l reglamento pary proteger a la mnrymm yu
bebidas mezeladas, asociadas con ot en particular.™ En ¢l reglamento se incluyeron
recientemente, regulaciones que prohiben a la industria del vino, etiquetar sus productos con
los nombres de bebidas normalmente elaboradas a base de aleohol destilado.

Con esta peticion se buscé regular la competencia desleal, entre productos claborados

1.2 Conte establecia, que of uso de envolturas o paguetes similares a los de otro productor puede provocar confusion en los
consumidores, respecto al ongen del producto v constitir una falsa designacion de onigen que se sanciona como
compelenciadesleal,

*# Dos terceras partes del lequita sendida en los EUA, a principios de fos ioventas, fue consumid en margaritas, pot lo que
vender bebidas con éste sabor. pero 4 un precio considerablenente mas bajo, resultd una excelente estrategia para generar
ganancias, anmue basada en pricticas de competencia desteal.

Heublem fnc. en 1994, preseatd una sohicitud ante ¢! BATF, para incluir en su Reglamento a fa “margarita™ conto una
bebida mezelada a base de tequila. Se formuld como una solicitud de reglamento de marca,
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‘con vino y ('.lhncudm a base llL mnlm con bebidas dt.slllnd.n dc ulcohol
. ln.lndu con ¢l mismo uomhrc

e i dc'nomr qlu. la rubulucién en esla materia, resulta di\'um y compleja, ya ‘que.en

7 otras ‘paises los términos genéricos y cl registro de cncnos ndmbres conio’ mnrcas, “ticnen
= distintos significados, Tal s ¢l caso de las Cortes britanici quc han"sostenido Lque’e
“-término Champagne plu.dc ser usado para referir Hni nte un vino producido cn Ia region -
de l'nmcm que teva el mismo nombre™, R s e

Sin embargo las leyes nortemmericanas, tienen pcnmlldo a produclorcq loculcs cl s
det término Ch.unpm,m como una indicacion genérica, ‘de’un cierto upo de ~vino
clervescente®™, lo mismo ocurre en ¢l caso del Vermouth y del Sake, en las que nlp,un'ls
regulaciones fcdcmlt.s los definen como nombrcs genéricos para_una clase o'tipo de vino,
cuando en realidad son indicaciones geog B

En EUA, se establ I indi geogrificas como scmu,cnmcoe. por lo"
que su uso es permitido parn nh,unos productores de ese pais; por qunplo. Burgundi, -
Chablis, Clnmp.lg,uc Madeim, Port, Sherry y Tokay,

La indicncién bcogn'ﬁun Chablis, cuando es usado en EUA como nombre genérico, - .
refiere un tipo.de vino blanco, y no un vino producido exclusivamente en esta region de
~ Francia™®, lo cual resulta violatorio de ta Cunvcnuon de Paris par In Proteccidn de-la
“Propiedad_Iadustrial, que incluye. las fulqns indicaci de proced, ,'y que EUA no -
mpum. S

Un pmduclor de vino en el Estado de Californin-en EUA, puede usar ¢l términG
Chablis, micntras sea claramente revelado que el origen del vino es de ese Estado y cumple
con Ins regulaciones del BATF ¢ indicar que es uha clase o tipo de vino Chablis, por lo que
se violan las regulaciones internacionales en materin - de indicaciones- geogrificas y
denominaciones de origen. -

En contraste el Queso Roquefort, no es posible utilizarlo como un 1émino genérico,
para designar un tipo o clase de queso, ya que ta distincion y el prestigio que por siglos ha
logrado la comunidad de Roquefort, Francia para producir queso de leche de ovejas crindas
en cuevas de piedra caliza, es inigualable y objeto de proteccion. por nonnas de aleance
intemacional.

La Ley francesa adopté en 1925, prohibir la venta de queso bajo In indicacion
Roquefort, o menos que el producto fuese elaborado dentro de la comunidad del mismo

¢ Bollinger vs Costa Brava Wine Co. en 1968 ¢n ol que la Cancilleria de la Suprema Corte de Justicia

determind que ¢l términe Champagne solo puede indicar vino producido en 1a region de Champagne,

Francia.

Asi se determing desde ¢l afo de 1970 en las det término Chamy

“° Asi s determing por una Corte Federal en 10')2, en ¢l juicio entre el lnshlulo Nacional d: las
Denominaciones de Origen de Francia vs a comy i Vintners | Co. d
en EUA el uso de Chabiis como un nombre g.'m.ncn. para designar un tipo de vino con las caracteristicas
generales de esta denominacion de origen, pero sin usar forzosamente para producirlo uvas o i
proveniente de esa region francesa.

3
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nombrc, por lo que: se registré en EUA, que protegié y reconocid su cnlld.nd y
c.nmclcmncm 27,

Conlrlnnmmlc. Francia no pudu proleger convmm.munullc sus vinos en LUA yn que

- ¢] Instituto Nocional de D i de Osigen™ de ese pais, actud muy tarde, pira”
-~ proteger Chablis, de infricciones dc rugmm de marca, en uptcml pam oponmc nl rq,lslm
dc la marca HChablis With a Twist” para un jugo con sabor & vino. . i

Se otorgd el regisiro de marca, en favor de la compaiia norteamericana, por lo que el =
Instituto apeld la resolucion, misma que confirmé In legalidad del rc;,nslro y sefald’que las >
regulaciones del BATF establecen que ¢l término Chablis, es scmlguncnco ‘en EUAY pam‘

indicar un tipo de vino.

: La denominacién de origen tequila, esta pml«.gid. en EUA por las rc;,ulncmn s del
BATF, por lo que no puede usarse coma un término 1,(.!
fabricacion exclusiva de México,

l.omumdnd de Roquc.forl tiene para ¢l queso (h.l nusmo nombn..

4.2,5 Conclusiones del caso

Los productos que designen ¢l nombre de margarita, para bebidas que no contengan
quuiln, violan los derechos de propiedad industrial, en especifico, e [a‘denominacion ‘de
origen mexicana tequils, reconocida en el capitulo XVII de)-TLCAN, y.en el capitulo 111
*Comercio de Bienes, Trato Nacional y Acceso a Mcmmlm :\ng\o 114 articulo 309

“Margarity” no ¢s de manera alguna un término gendrico, pam chsnllcar un sxsu.nm de’
sabor en una bebida, ya que se asocia inseparablemente al Tequila,

La industrin mexicana del tequila, la Compaiia Tequity José Cuervo, y la empresa -
norteamericana Heublein, se coordinaron para emprender acciones ¢n contea de Seagram &
Gallo, ya que In ¢ la pr 1a por Heublein ante una Corte Federal, tenia un clecto
significativo en los resultados que obtendria la solicitud presentada ante el BATF,

Los resultados en la nccion de la industria mexicana del tequila, para frenar y en su
caso suprimir la venta de cocteles margarita sin tequila, con fundamento en ¢l TLCAN,
"

dependia en gran parte del éxito de la de la fa por H in en una Corte.
Federal, con relacion al ciso *Phony™ margaritas, comercializados por Seagram & Gallo,

La tarea de la Corte se planteaba en definir el ténmino "margarita", por lo que podia
B

Hay ion y imiento de Ja d inacion de origen francesa Roguefort en los EUA, para designar
quuu con cuatidades y sabor inigualables, se establecio en el juicio entre la comunidad de Roquefort contra

- la compaiia William Faehndrich, en ¢l aio de 1961, ,
El INAO, es una organizacion francesa para proteger y combatir, ¢l uso indehido de las denominaciones de

origen de Francia, en especial de vinos, brandis y otros alcoholes destilados.

120



£s0s Vrdetican o 14 Protggeion de 1 Depomipeion e O

- tesolver en dos sentidos &

* Como’ um_hebidi: nicohdlien: preparada;
tequita. Estu cra o poslum de Ilcublun. Jos
Mcxlcxlnu.

¢ Cuervo y It Industria Tequilera

.. Dcsi;,n'lr un término_genérico p.m un ﬁlslcm.l de? s.lbor, que pcrmmrn i
venta de bebidns sabor m'lrbunlu sin lu]ulln l:shl ern l.l postura de Seagram &
- Gallo Wmuy =

Un duncn(o que nﬂ.c(o l.n cmllhlhdn(l de chblcm en'el juicio. contra: Scagram &
G.lllo. fue la produccién y comercializacion de ln margaritn Moscit'en 1993, cuya buse fue el -
vodkn Smlmoffy en 1989 ln Garita Cluh hecha a base'de vino,’ lllllblllln de elln comcnh‘t

.J‘l i
tequiln -

No ‘obstante que In compaitin Heublein prodluo y w.mmmmluo bt.bl(l&h, como .
“margaritas” sin tequila, dejo de producirlas en 1994, sin embargo se asume; que I decision
fue tomada, por lus millonarias g; ins que se | ban_con la venta de genuinos
coeteles margarita hechos a base de tequila, por lo que Heublein se asocié comercialmente
con ln empresa tequilern mexicana José Cuervo, misma que se convintid en su distribuidor;
ademis del incremento de consumo de tequila en los EUA, cuya demanda crecié entre los
consumidores de ese pafs.

El impacto del tequila en los EUA, a principios de la década de los noventas, no podia

ser desaprovechado por las grandes compaiiins, que inmedi s¢ i . en
comercializarlo como bebida premezelada en céeteles margarita, que es el medio mas
eptado entre los c idores, para probar por primern vez el tequila.

Ante Ja aceptacion del tequita en EUA, las compaiting comenzaron a disputarse el
mercado y en especial del coctel margarita, por lo que Seagram en l‘)‘)} mlrmlu]o al
mereado su bebida snbor margarita y ln empresa Gallo en febrero de 1994,

Heublein comercializo las margaritas José Cuervo, también conocidas como Ritas
Cuerva, sin embargo se sefiala que si no fucra por las objeciones de Ia empresa José Cuervo,
respaldada por In CNIT y ¢l CRT, Heublein podrin continuar con la venta de “margarita
Masct™ y “Garita Club”, y quizi con su propia linea de cocteles margaritas etaborados con
malia,

El caso “Phony” mangaritas, establece un  precedente muy importante  para
controversias similares, ya que pueden iniciarse nuevos juicios como conseeuencia del caso -
Heublein contra Seagram & Gallo. El principal productor de cerveza cn los EUA, Ia
compaiin Anheuser Busch, Inc., presenté una demanda ante el BATF, contra algunas
compaiifas cerveceras, en ln que reclama que estas distorsionan el origen de los ingredientes
e sus etiquetas,™' por lo que confunden al consumidor  y esto ha impactado negativamente

I‘ucv Sinton, “Pouring Salt on Malt Based Margantas®, The San rancisco Chronicle. Dec. 16, 1995, at BY.

* vied ad supra vola 200, .

* yumiko Ono, Anheuser Pops Open Complaint Targeting Small Beer Concerns, The Wall Street Joumnat, Jan, 26, 1996, at
ns.
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€ 'sus ventas, principalmente de su cerveza “Budweiser™.

. Por_otraparte "¢l caso “Phony” margaritas, se planiea mas alld de.los intereses
particulares - entre compaitias, por tmtarse de la industrin del tequita, cuyo principal
comprador es EUA, pals que obtiene millonarins ganancias por su venta y en especinl como
coctel margarita, por lo que tiene grn interés en proteger y preservar esta industria,
principalmente por razones econdmicas.

Los efectos de la disputa a largo plazo, son importantes para medir el éxito 'y
efectividad de ln aplicacion del TLCAN, para ln proteccion de la d inacion de origen
tequila, en reciprocidad a la que EUA exige. R

La margarita se ha convertido en una bebida nuy popular en EUA, por lo que muclms :

.

comy de ese pais pr len abtener ins, atin a exy de pr-lcucns desleales de- :
comereio, por lo que I.n autoridades deberdn aplicar las medidas necesarias para evitar que.
los cécteles margarita sin tequila se vendan en el mereado, en'detrimento de la mdusmu dLl
tequila.

Durante et primer trimestre de 1996, Heublein llegd a un acuerdo con Seagram &
Gallo en ¢l caso “Phony™ margaritas. Seagram se comprometio a redisear los envases de las

de tal forma que se distinguicran cl de los cocteles margarits de Heublein “Ritas
Cuervo™. Sin embargo Seagram sostuwvo que la nmrbﬂrilu es un sistema de sabor, que puede
ser usada con una variedad de ingredi ¥ NO necesar tequita, por lo que refrendd

su posicion de vender ks “Phony™ margaritas™,

La Corte Federal resolvio que ¢l tdrmino "margarita” designa una bebida hecha a base =

de tequila, que es un producto originario y distintivo de México, por lo que la proteccion s -
extiende al coctel margarita, como w bebida premezelada con tequila, como mg,n.du.nlus
principal ¢ insustituible,

En 1996, I Corte determing que las bebidas comercializndas por Seagram y Gallo,

“Phony" margaritas, causaban contusion en ¢l consumidor promedio de ese tipo de bebidns™

premezeladas, vendidas como coctel sabor margarila, por lo que la Corte prohibio a esta
cmnp.lnm ln venta de bebidas heelias con cervezn, eliquetadas como “murgaritas” o como
“sabor margari it

La empresa demandante Heublein, demostrd a través de s encuestas de consumidores
y estudios de mereada, que presentd como prueba en el juicio que se inicid en 1994, que las
ctiquetas de las "Phony” ullh/.\lmn la palabra "margarita” para designar un coctel a base de
malta que no contenia tequila,™ a un precio notoriamente inferior, a los originales cécteles
vendidos por Heublein conocidos como "Ritas Cuerva® o "Margaritas Jos¢ Cuervo",

] uso de Ia palabra “margarita™, ¢n las etiquetas de los edeteles vendidos por Seagram

32 foublein, Inc. and £ & J Gallo Winery Reach Sctrdement in Conjunction whit the Margarita Wars, PR,
Newswire, April 8 1996, Disponible en LEXIS, biblioteea de noticias, archivo TXTNWS,
Y Business Hriefs. Houston Chronicle, Jan.27, 1996, at 3.
3% Dan Haar, Heublein Acts to Save Purity of Margaritas.
informacion ltese este articulo disponible en LE

TESIS CONf !
FALLA DE ORIGEN

he Hartford Courant, Jan.27, 1996, para ampliar {a
S hibli de naticias. en cl archivo 1{TCOUR.

=
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& Gallo, inducian-a los compradores a pensar, que adquirian una bebida premezelada.con”
teqeeila, es decir, un genuino edetel margarita, a un precio notoriamente mas bajo, cuando en
realidad compraban un céetel hecho a base de cerveza. Bl uso de estas Lllqllt!u% confundlu y
engaaba al consumidor, esti postum fue resuelta por la Cornte™, :

LI lmpm.lo negativo en Jas ventas de los originales cdeteles margarita con qullll'l
por Heublein, importador y comercializador de tequila José Cuervo, se
inicid cuando Scagram & Gallo introdujo al mereado sus bebidas hechas a base de cerveza
cliquetadas como céctel "sabor margarita™.**® Esta disminucion en las ventas de Heublein se
acredité en ta Corte, por lo que se resolvig, que Suq,mm & Gallo deberian reetiquetar los

( que ¢ lizaban como "margarita®, para distinguirlos purfuulmm.mu de los
usuclu margarita de Heublein, parn detener [a confusion en los consunsidores™’,

El caso “Phony™ margaritas, se resolvié favorablemente par la empresa demandante y
un éxita para la empresa mexicana Tequila José Cuervo y para toda b industria del tequila,
representado por ¢l CRT y la CRIT. En 1996, se logré en forma clectiva que los famosos
cocleles Margarita, se preparen dnicamente con tequila, por o que este caso n.pn.sulm una
victoria mas en la batalla por I proteceion de I denominacion de origen tequila™

Por otra parte la representacion del CRT en los EUA, establecié platicas con
funcionarios de las dreas de Regl ion y Etiquetado det BATF, par determinar las
uzones de divergencia ¢n lm ru|l|Lr|||1|u|lm para el nivel minimo de alcohol en ¢l tequila,
entre México y los EUA™, por lo que sc pretende equiparar los niveles en ambas
legistaciones.

Se trabaja en el proyecto de peticion, ante la Division de Reglamentacion del BATF,
con la solicitud de que ¢l nivel de aleohol requerido par el-embotellado de tequils en los
EUA, sca ¢l mismo que el requerido por la Norma Oficinl en México. Paca la presentacion
de esta peticion ¢l CRT cuenta, con el apoyo de la Direceidn Genera! de Normas (DGNY), de
la Seeretaria de Economia, la que presentard formalmente la peticidn, como awtoridad
especifica en la materia®

Con cste proyecto se busea un mayor acceso de tequifa al mercado de los EUA y ta
creacion de una relacion mas cercana con las awtoridades norteamericanas, encargadas de la
regulacion de las bebidas alcohdlicas, que se refleje en una mds amplia y conereta proteceion
de la denominacion de origen tequila,

Finalmente cabe sedalar que el Lic. Jorge Amigo Castaiieda, Director del IMPI, informé
que es wgente reglamentar el coctel margarita, ya que un alto | je de las expor
de tequila se venden a granel y se destinan principal lal de esta bebida, sin

alacl

35 feulein, Seagram Settle Fabse-Ad Suit, New York Law Jounal, Jan.20, 1996, mt 5.
S Sorram Drink Label Suit Settded. The New York Times, April 19, 1996, a1 DO,
Seagram & Heublein Setle Lawswir, Business Wire, Jan.25, 1996, para ampliar la informacién cun\ullm:
LEXIS News Library, en ¢l archivo TXTNWS.
N I)1 mamdan a empresas de EUA, por fabricar tec qlulm de colores, Bl Financiero, 7 de septivy n|hrc de 1999,
Montserrat Fanny, E1 IMPL v la proteccidn a la Denominacion de Origen Tequila, Gaceta Mensuat
 de Origen, Aiio 1, No 7, Guadatajara, México, Julio del 2001, pp, 19 y 20.
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% cmbnr;,o se carece de control sobre el proceso, Actualmente en muchos paises del mundo.
-pero sobre todo en EUA, se venden margaritas preparadas con Brandy, Ron y Vodka = 2l

Ll proyecto contempla autorizar a los fabricantes de tequils, para elaborar un coctel con
un 15% de tequiln y 85% de otros aziicares, La reglamentacidn es una propuesta dirigida a la
industrin y empresas tequileras que quicran elubomr céetel nmrg,unlu, mismos quc deberdn
sujelarse o la NOM del tequila vigente,

El Director del IMPI, asegurd que es necesaria la regulacion del coctel margarita, ya que
su claboracidn representa una alternativa de solucién para enfrentar la dificil sllunc:én. por In
que atraviesa |n industria tequilert del pals ante la escasez dc nl,nvc.

Asegurd que no es necesario madificar el comcmdo de In NOM del Tequiln, por lo ue
se continuard con la produccion de 100% y de $1% de tequila y 49% de otros agtves, yn que
con esta regulicion se busea un producto certificndo por el CRT, que. pueda ofrecer-al
consumidor unn margarita que se distinga claramente de las que existen en o mereado, -

El Lic. Jorge Amigo, indicé que en ¢l caso del nombre “margarita™ la marea como tal se
perdi, por que se volvid un genérico para designar un edetel, por lo que se busea actualmente
€5 que st prepare con tequila y no con otras bebidas aleohdlicas como el vodka o el vino.

Se buscea continwar exportando tequila al extranjero, para su mezcla en coctel y de'ser
posible recuperar juridicamente el nombre “margarita”, asi como esquemas que favorezean la-
cadena agave tequila, ’

El proyceto de recuperar ¢l céctel margarita, se analiza de manera conjunta’entre el -
IMPI, el CRT y empresarios de! mmo para presentarlo ante autoridades del Departamento de
Comercio de los EUA, ya que ¢f 85% de las exportaciones de- tequila -al:mundo, son
destinadas al mereado de ese pais, en ¢l que existen alrededor de 20 empresas cnvasndoms"
que comercializan actualmente 203 marcas de tequila,

La margarita nacié en la déeada de los cuarentas en México y posteriormente se registrd
como una marca por la empresa tequilern La Madrileiia, que ha enfrentado el problema de
proteger su marea dentro y fuera de Mcéxico. De acuerdo con el IMP1 el registro se ha perdido
por ¢l uso gencrico en todo ¢l mundo, por lo que la bebida es de dominio universal.

4,2,6 Opinién personat

El Tequila ¢s una denominacion de origen mexicana, registrada inter
ante ln OMPH y reconocida en diversos tratados internacionales
que incluye el TLCAN entre México EUA y Canadi que en su cnpllulo XVII, Anexo 313, lo
coloca como un pmduclo distintivo y orginario de México, por lo que solo pucdz. ser

producido bajo ta supervision del Gobiema Mexicano.

La margarita es un popular coctel de origen mexicano, elaborado can'tequilay que’a

* \elazeo, Jorge, Defienden ol margarita como bebida mexicamt, Reforma, 10 de diciembre del 2000.. " -
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través del tiempo ha tenido um gran aceptacion en los EUA, quc L()ll\lllll)’t. ¢l prmcnpul,
medio por ¢l que los consumidores prucban, por primera vez ¢l uqml.l

Considero que ¢l “céoctel margarita™ es una bebida .lkohnllcn cuyo uu,rudu.nlu :
principal es ¢l tequila, por lo que no s de ninguna maners un' término l,cncnco por lo cml
'pucdn wiilizarse para preparar bebidas quec gan otros i 3

: " El iso de In palabr margarita para dwgnnr un produuo que no t.on(uxg,.l (cqmla, violn

* Ins L(.ycs Federales delos EUA, el Codigo Federal de-Regulaciones del BATF, la Ley ©~
Federnt del Registro de Marcas y el Capitulo XVII del TLCAN, por la confusion que genem

“entre los comumulom ya que al referirsea cdcu.l margaritn se asocin mduscuuhh.mcnlc con

i_'u.qmln, 3

: El coctel elaborado por la empresa Seagram con el nombre “hony™ margaritas, es una
bebida que lesiona o la denominacion de otigen tequila, porque esta hecho a base de malta en
lugar de tequila, por fo que se aprovecha ilici en sus etig y publicidad de In
palabra margarita para inducir a crror al piblico idor respecto al origen y id
del producto,

Considero que s correcta la resolucion de la Corte Federal, en ¢l sentido de apoyar los
argumentos de In empresa demandante de que las “Phony™ margarius, violan las leyes
federales de registro de marca de EUA, por causar confusion en perjuicio de I empresa

luctora de los originales cocleles margaritas.

Las prucbas aportadas por Heublein, asi como los antecedentes judiciales citados pam
la resolucion del caso “Phony™ margaritas, las considero adecuadas v correctas, toda vez que
acreditaron ¢l engaiio a los consumidores y la mnhmon entre el unpn.xl coctel margarita y
los productos que lo imitan falsamente.

La solicitud presentada ante ¢l BATF, la considero apropiada, ya que es urgente que
este organismo federal en cjercicio de sus facultades, regule en forma clara el uso de
ctiquetas para bebidas claboradas n base de vino y malta, para prohibir el uso de la palabem
nmr‘,nm.l en las mismas, ya que se d 6 pl que generan confusion respecto a
los genuinos cacteles margarita, en dLlrum,nlo de tas crupresas que son distribuidoras y
comercializadoras autorizadas de empresas tequileras mexicanas que exportan tequila, gue
cumple con las especificaciones de calidad de esta denominacion de origen.

Asimismo, este caso demostrd que con el apoyo de las awtoridades v organismos
mexicanos, encargados de garantizar ln proteccion juridica de la denominacion de origen
tequila, como ¢l IMPL, CRT y CNIT, se logré que las autoridades competentes en EUA
cumplicran con la normatividad nacional para detener en forma efectiva actividades que
lesionan a la industria del 1equila,

El caso “Phony™ morgaritas, puso a prucba la cfectividad del TLCAN,  para-la .
proteceion de la denominacion de origen tequila, como ingrediente principal ¢ unub:mmbk
de los mclcln nmrg,unm :
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mo!uuonci d<. Lonﬂlclm smnlnrcs ante Cortes Federales en los EUA, tal fue ¢l caso del
- “whisky escacés”, de In *cerveza Budweiser” del “Champagne™, “Chablis” y del “Queso
~ Roquefort™

Lsu. caso nos lthL pensar que pam que la denominacidn de origen tequila sca

Yi 1 en ¢l extranjero, reguiere que se cj«.rcxlon las ncciones

lq,nlcs que c.orrccpond.m. en tiempo y forma, sin escatimar la inversion de los recursos

necesarios paea lograr la plena proteccién y en su cuso la aplicacion de sanciones que

inhiban en lo futuro las pricticas de competencia desleal y el ataque comercial a [a
enominacion de arigen tequila y por extension del tradicional cdetel margarita,

El engaiio y conlusion se d 6 con las de I
como prueba por el demandante, por lo que la peticion al BATF estaba dl.bldllmclllt.
sustentada,

Opino que pam ¢l Gobierno Mexicano y la lodustria det Tequila, ¢l litigio entre
Heublein en contra de Scagram & Gallo, va mas alld de la disputa del mereado del céetel -
margarita ¢n los EUA, ya que se tmta de la proteceion y def de la’ denominacién de
origen tequila, orgutlo nacional de un praducto cuya calidad y prestigio cs histérico, por lo
que cs impostergable la preservacion de exportaciones y la prolu:cmn en Ll mumo dt, In :
legislacién nacional no solo de los EUA, sino en todo Ll m\mdo. :

4.3 Caso Tequila “Rosc”, comercializado por McCormick,

4.3.1 Antecedentes del caso

Ln 1997 y 1998, la empresa norieamericani McComm:k Dlsullmg Co. lnc. prcscnlé -
ante el IMPI solicitud de registro de "marca ‘par ~los ‘signos distintivos "Rose™® y
*McConmick Rose™™, para proteger "Crema de Licor" en In clase 33 de productos, mismas
que se concedieron por la Direecion de Marcas del IMP1en 1998, con una duracion de 10
afios renovables, por lo que se awtorizd ¢l uso exclusivo de las marcas a ta empresn

MeConnick.

En marzo de 1999, ¢l Director General del CRT, envié un comunicado al Director
General del IMPL, en el que e informa de algunos productos encontrados en ¢l mercado de los
EUA, que se denominan indebidamente como "tequila®, entre cllos una bebida con sabor a -
fresa, crema de licor y tequils de marea "Rose”, misma que indica en sus cliquetas estar
embotellada por Tequila Rose Distilling Company, en Weston Missouri y que sin embargo no
indica ¢l nombre del productor, ni la leyenda "Hecho en México®, ni ¢f sello de ln NOM,

Le informa que esta compadia, no  tiene  registrado nix pn  convenio de
corresponsabilidad con algtin productor mexicano de tequila antorizado™, En ¢l comunicado
se solicith al IMPL, tomar conocimiento de los casos sefalados ¢ iniciar las acciones ..

‘"‘ Viase, ol expediente de Marca Registrada 571353 en el archivo del IMPL
' Véase, el epediente de Marca Registrada 572461 en el archiva del IMPL.
1 Comunicado de fecha 9 de warvo de 1999, enviado por el Lic. Ramén Gonzdlez Figueroa al Lic. Jnu,t Amlgo Caslaﬂ:d:l
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s correspondientes, para detencer la violacion a la denominacion de origen tequila.

E1 6 de ubril de 1999, Ia Oficina de Armonizacion del Mercado Interior (OAMI) de [a
Unidn Europea, olorgd el registro de marca comunitaria a “Tequila Rose” de la empresa
MeCormick Distilling Co. Inc., en ln clase 33 internacional, registro que expira en el 2007,

En septicmbre de 1999, el CRT anuncié emprender acciones en contra de diversas
compaiiias norteamericanas por la venta de bebidas de diferentes colores, que se ostentan
como tequila, mismas que s venden en ese mereado con un gran éxifo; en especial contra
McCormick por vender la bebida adulterada por colorantes rosa y azul,***

Durante ¢l primer trimestre del afo 2000, ¢l CRT detectd nuevamente In venta y
promocion de una bebida premezelada en el mereado norteamericano, con ¢b nombre de
Tequila “Rose", producido por la empresa McCormick Distilling Co. Inc., que en sus
ctiquetns y publicidad utiliza u palabra tequila, pars designar unia bebida con sabor a fresa,
crema de licor y tequila, sin embargo no se indica que contenga tequila genuino, producido
por un usuario autorizado por el Gobicrno de México, a través del IMPL, y que cumpla con
las especificaciones de la Norma Oficial Mexicana para ¢] Tequila NOM-SCFI-006-1994.

Esta sitacion vulnera a la denominacion de origen, ya que el uso de la palabra tequila
para designar un producto que no lo contenga, es violatorio del TLCAN, en su capitulo XVII
de propiedad intelectual y ¢l Anexo 313, que reconoce al tequila como un producto
distintivo y originario de México,

El CRT notificé al IMPLy a la Direccion General de Normas (DGN) de estos hechos
para su conocimiento.

El 30 de agosto del 2000, la empresa McCormick Distilling Co; Ine, presentd una
nueva solicitud de registro de marea ante-cb IMPL, par proteger una erema de licor
designada como “'llquiln Rose”, en la clase 33 que comprende a todo tipo de bebidas
alcohdlicas con L\CL])LIOH de cerveza, solicitud que no se le ha dado ol registro de marea por
parte del IMPF*,

4.3.2 Desarrollo del easo

El 22 de septiembre de 1997, la empresa norteamericana McCormick Distilling Co.
Inc., con domicilio en Weston, Missouri EUA, presentd ante ta OAMI de la Unién Europea,
una solicitud de registro de marca comunitaria nominativa para “Tequila Rose™, en In cluse
33 de la clasificacién inlernacional de pmductos para designar licores de crema y bebidas
alcohdlicas, de la cual se le olorgd ¢f registro en 1999 con fecha de expiracion al 2007.%7 De
esti solicitud no se presentd oposicion alguna al registro de la marca

35 Véase, “Demandan empresas de EUA por fabricar tequilas de colores™, EU Financigro, México, 7-de
septiembre de 1999,

I Consiiltese el expediente de solicitud de marca, niimero 444977, en ¢l archivo del IMPIL

7 Soticitud 638148, registro publicado ¢1 17 de mayo de 1999, ftable en hup: i.cuint/es/de aulthim
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Il 26 de noviembre de 1997, McCormick preseaté una solicitud de marca ante el
IMPI1, por conducto de sus apodemdos legales en México, Uhthoff Gémez Vega & UhthofT
para proteger una Crema de Licor, en la clase 33 de productos, bajo ¢l nombre de "Rose",
misma que le fue concedida por la Dircecion de Marcas del IMPL, por dicz afios n.nov ables. -
En la solicitud presentada no se sefialé fecha de primer uso, ni se reclamd la pnorulnd ] qu\. )
se refiere el articulo 117 de la LPP®,

El 12 de febrero de 1998, McCormick presentd una nueva solicitud de registro_de
marea, para proteger Crema de Licor con el nombre "McCormick Rose®, la cual el IMP], le
otorgd en ese mismo afio ¢l titulo de marca registrada, por diez afios: renovables, En'la
solicitud rLSp(.‘Cll\"l 1o se reclamd la fecha de prioridad, o que se rcf jere ¢l nniculo 1t7.dela
LP1, ni fecha de primer uso™®?,

El 6 de abril de 1999, quedd registrada Ta marca Tequila Rose, ante la Oficing de
Armonizacion del Mereado Interior (OAMI) de ln Comunidad Europea, en la clase 33
ulu.nncmn.ll de produum que ampara tado tipo de bebidas alcohdlicas, solicitud (h, marca

iva i, § la ¢] 22 de septiembre de 1997, nimero 0006381487,

El 15 de Murzo del 2000, el Direetor del CRT envid un comunicado al l’ruldum. del
CNIT " en ¢l que l¢ informa la existencia de una serie de prod que se co
en el mcrcndo norteamericano dentro de ln categoris de licores, que sc ostentan
indebidamente como tequila, se trma de bebidas premezcladas de diferentes sabores y
colores que refieren en sus etiquetas y publicidad, contener tequila sin que esto sea cierto,
por lo que se engaiia a los consumidores de los EUA, que induce a creer que son bebidas
preparadas con tequila genuino,

Esle caso alertd al CRT, quien manifestd a la CNIT, que a consecuencia de no contar’
con las reglas de uso indirecta, ¢ ln denominacion de origen tequila, se facilit el uso flegal
en las ctiquetas de licores por empresas nortcamericanas, que comurcmlmm bcbulas
premezeladas, con distintos sabores que dicen contener lt.qmlu.

El esquema de licores en los EUA, se encuentra abicrto- y sin reglamentaciones claras :
para el uso de as etiquetas de estos productos, que permite ¢l uso 1nd<.b|do dz, T p.llnbm i
tequily, incurriendo en pricticas desleales de comercio,

El Tequila “Rose™ se detectd en presentaciones de un litro, que se vendia al mayoreo,
en $5.69 délares a principios del aio 2000 y en boteltas de 750 tl con un contenido de 17 %
ALC/VOL. (34 PROOF); asimismo se detectd “Tequila Light" y “chunlu Dark™ en la
misma categoria de licores.

El CRT, sefala fa necesidad y la urgencia de contar con reglas de uso indirecto de In
denominacian de origen tequila, que estin a carga del IMPL, que debe publicarlas a la
brevedad, de lo contmrio se pone en riesgo fas exportaciones de tequila a los EUA, quien es

" vid ad supra, vota 99,

¥ Consiliese ¢l expediente de marca registrada, mimera 572461, en el archivo del IMPL
OAMI on line- Commumly Trade Mark Consultation Service

M el comunicade, se envio copia al Presidente del CRT, al Director General del IMPL, al Director General
Adjunto del IMP1 y a la Directora General de Normas de SECOFL,
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¢l principal importador de este producto y ¢l mercado mis grande del mundo,

I3L Director del CRT seiiala, que al momento de contar con las reglas de uso indirecto,
solicitarit una reunién con la Oficinn de Alcohol, Tubace y Armas de Fuego conacido por
sus siglas en inglés BATF, de la que debe participar la CNIT, IMPL, DGN y la Embajada de
México cn Washington, para frenar, regular y ordenar la eategorin de estos productos que
ticnen un gran potencial para ln industria nacional.

En virtud de la trascendencia del caso, en abril del 2000, Ia Director General de
Normas, solicita con fundamento en el aniculo 40 de fa Ley Federal sobre Metrologia y
Nornalizacion (LFMN) y 29 de su Reglamento, la intervencién del. Director General de
Anilisis y Seguimiento n Tratados Internacionales de SECOFL, pura detener con base en el
Anexo 313 del TLCAN, que reconoce expresamente al tequila, el uso ilegal de - la
denominacién de origen en los EUA y realicen las gestiones necesarias, a efecto de detener
la comercinlizacion del falso tequila con sabor a fresa, embotellado por Tequila Rose
Distilling Company, con sede en Weston, Missouri, que representa un riesgo p'm las
exportaciones de tequila genuino i ese pais,

Se scinla la urgencia, todit vez que no se cuenta con tns reglas de uso indirecto de ln -
denominacion de origen tequila, otorgada por ¢l Gobicrno Federal para la proteccidon del
procedimicnto de elaborcion.

En mayo del 2000 cn resy a ln solicitud pl Ia por fa DGN, se informa que
respecto al licor, que se ostenta como tequila bajo tn marea “Rose™, ln NOM-006-SCF1-1994
Bebidas Aleohélicas-Tequila- Especificaciones, no abarca el uso indirecto del tequila, ni
existe regl ion alguna al resy , por lo que In produceién de licor o cualquier otro
producto altemativo, queda fuera del ambito de su aplicacivn, no obstante que el anexo 313
del TLCAN reconace al tequila, como un producto distintive de México v que el proceso
para la claboracion se sehala en fa NOM respectivi, que establece las camcteristicas que
deben cumplir los usuarios autorizados para producir, envasar y/o comercializar tequila,

En virtud de que no existe reglamentacion alguna, relativa al uso indirecto del tequila y
que el anexo 313 se refiere a las especificaciones para la produccion del mismo, se considern
muy dificil argnmentar ung violacion a la denominacion de origen tequila, por lo que se
reitera ta urgencin de preparar y publicar ulas de uso indirecto, para subsanar la laguna
juridica existente, que se sugiere que o sea tratada dusnte la reunion binacional de México,
con los EUA del afio 2000.

La bebida Tequila “Rose™ se comercializa en los EUA, en boiellas de color negro de |
It, 750 ml, 375 ml y 200 ml, también come un paguete de regalo que incluye dos vasos. |

Enla prut.ntm,ién de la botella, se aprecia claramente ef uso de la palabra “Tequila™ al
frente de I misma, junto con, |<l palabm “Rose”, decorada con tna rosa al centro, Se
premociona a través de internet™ " como una bebida con ¢l subor mas fino y natural de frﬂa.
crema de licor y tequila, que hace una combinacion tmica, que se sitve helada o con calé?

2 vase, hip: Hwww, ichdistilling.c i bt
m Tequili Rose is the finest natural imported strawberry Navor cream liqueur and tequila, -

Ty



lu]mlu “Rose” ¢s.una marca rcbhlmdn en los EUA, por McCormick DIS(I"IHL C0'
Inc., quien es el titular de Ja misma®™ y que la presentd en ese pais, coma un producto nuevo
de calidad premium que utiliza como aviso comercial “Agrega color u la noche™ “Add some
“-_vcolorlo the night", y que se distribuye y co inliza a nivel nacional en EUA.

-z B 30 d(. agosto del 2000, se presentd ante el IMPLL una solicitud de registro de mnrcu. :
pnm “Tequila Rose™ por parte de_McCormick Distilling Co; Inc., parn la clase 33 de
productos, como Crema de Licor’™, que actunlmente se encuentra ¢n estudio por esta
Zawtoridad y no se le ha concedido el titulo de maren registruda respectivo, :

"4.3.3 Opinidn personal

De acuerdo al estudio de este caso particular, estimo que los titulos de marca registrada
otorgados por ¢l IMPL a la empresa norteamericana McComick Distilling Co. lnc; para
proteger 4 los nombres "Rose” y "McCormick Rose" como Crema de Licor, en la clase 33 de
productos, que comprende todas las bebidas alcohidlicas, dejo "abierta la puerta” para que
esta empresa comercintice en los EUA, bebidas g ladas como productos hechos a base
de tequila. :

Considero que estos registros de marca daiian o la denominacion de origen, ya que este
tipo de bebid funden al cc idor y le hacen creer que es un producto genuino de
tequila, cuando en fa realidad son una imitacion, en entero perjuicio de esta industria,

Considero que el registro de marca comunitaria *Tequiln Rose™ concedido a
McCormick por ln OAMI de la Union Europea en 1999, contraviene el Acuerdo entre la
Comunidad Europen y México sobre el reconocimicnto mutuo y la proteceion de los
denominaciones en el seclor de las bebidas espirituosas, que en su anexo I reconoce al
tequila como una bebida espirituosa protegida, que es elaborada exclusivamente en México,

Is necesario que las autoridades mexicanas soliciten ante la OAMI, 1a nulidad del
registro de murea concedido, ya que utiliza en forma ilegitima ¢l nombre tequila para
designar una bebida aleoholica distinta,

De acuerdo con los hechos, se desprende que McCormick incurre en . pricticas.
desleales de comercio, violatorias del TLCAN y de la legislacion de propiedad industrial de -
FEUA y de México, al usar en las etiquetas ¢l nombre de tequita para vender Crema de Licor.”

Es necesario iniciar el procedimiento administrativo de nulidad ante el IMPI, de las
marcas registradas concedidas n McCormick, ya sen de oficio o a peticidn de quicn-tenga -
inter
¢l plazo de § aiios, para cjercitar

on de nulidad respectiva.

¢l licor d
que se comercializa en Jos EUA por McCormick, es wol.nono d(.l cnpllu!o "

Considero, que el uso de 1a palabm “Tequila™ para
Tequila “Rost

:" Véase, http: Hwww.mecormickdistilling.comvlegal html.
™ Expediente 444977, que puede ser consuliado en el archive del IMPL
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XVIl'y Anexo 313 del TLCAN, que reconoce al tequila, como un producto distinlivo y
originario de México, que solo puede producirse bajo la supervision del Gobicrmno Mexicano.

Se transgrede el articulo 1712 del TLCAN, que seiala la obligacion de las partes en
relacién con las indicaciones geogrilicas, para que impidan e) uso de cualquier medio que en
la designacion o pr on del producto, indigue o sugicr que proviene de un territorio,
regién o localidad distinta al verdadero lugar de origen, de modo que se induzen al pitblico a
error en cuanto al origen geografico del mismo.

Tequiln “Rose™ utitiza en In botella y en ln presentacion del producto la
palabrat Tequila™, para indicar falsamente, que estd hecho a base del mismo, lo que induce al
publico a error, yn que en sus ctiquetas y publicidad, no se hace ninguna referencia a
ninguna cmpresa lu]uilm mexicana, que sea ustiario autorizado por el IMPI, de la
denominacién de origen y que le distribuya tequila a McCormick, para fabricar [a ll(,bld.l que
anuncia como un tequila con sabor a lresn y erema de licor.

Considero urgente la necesidad, de que el IMPL y el CRT, se coordinen a efecto de
pm«.nlar una solicitud, ante la Oficina de Patentes y Marcas del Departamento de Comercio
de EUA™ para que se proceda a cancelar el registro de marca Tequila “Rose™ concedido a
MeCormick, ya que se otorgo en contravencidn a In legislacion y rq,ulncloncs nacionales de
proteccidn a las indicaciones geogrificas, del Titulo t5 Capitulo 22y Titulo 27 del Cadigo
Federal de los EU que se refieren a [as etiquetns de los productos, requisitos para el
registro de marca, marcas susceptibles de registro,  flsas indicaciones peogrificas y
designaciones prohibidas.

Asimismo, ¢s necesario presentar una soliciiud ante ¢l BATF, que depende def
Departamento del Tesoro de los EUA y que se encarga de la regulacion, del uso de las
etiquetas de distintos productos, entre ellos de las bebidas alcohdlicas y espiritosas, que en el
Tillo 27 del Cédigo Federal dc Rq,ulncioncc Subcapitulo A, de los licores en particular,
Parte 5, el al cti lo y publicidad de las bebidas espirituosas, Subparte C, de
csmndnrcs de identificacion de bebidas espirituosas destiladas, identifica al tequila en la clase
7 como™

Un aleoho! destilado, provenicnte de la masa fermentada derivada principal dela:

planta del Agave Tequilana Weber Variedad Azul, que contiene o no sustancias fermentadas
adicionales con ¢l sabor, aroma y carcteristicas generalmente atribuidas al lcqull.l
embotellado, con nna graduicion alcohdlica no menor a 40°,

Asi mismo esta clase, reconoce al tequila como un producto’ distintive de’ México,
producido de acuerdo con las leyes mexicanas que regulan su fabricacion 'y consumo,

El Tequila “Rose", tiene una graduacion alcohdlica de 17% ale./vol. (34° proof), que es

 United States l)qmnmcm nf Cunumn.c Patent and T radcmark Office (USI'TO)
 Protection of G jons Laws and Regu! Laws: Title 15, §45a. §1052, §1054 and §1125,
United States Code Title 27, §205, United States Code Also, see generally, 1rndr.marks. Section B, above.
RL ulations: See Trademarks, Scction B, above. United States Code, Title |5, Commeree and Trade Chapter
rrmlc.marks(hc Principal Register, Title 27, Intoxicating Liguors.
s 27 CFR 5.22, Class 7 Tewuila. Chapter | BATE,
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menor a la que seialn ¢l Cadigo Federal de Regulacion de EUA, para ¢l Tequila en no menor

- de 80° proof, por la que no se cumplen con las especificaciones para ¢l uso de este produicto,
asimismo no se indica que ¢l tequila que utiliza, sea producido en México de acuerdo con las
legislaciones uplicables.

Considero que procede la peticion al BATF, por parte de las autoridades mexicanas
competentes, para que ordene o McCormick detener el uso de In palabra “tequila” en bebidas”
que no Jo contengan, solicitud que deberd vigilar estrechamente ¢l Gobierno de México,

En cuanto a Ia soficitud de registro de marca, presentada por McCormick Distilling Co.
Inc, ante ct IMPL, pars “Tequila Rose™ en In clase 33 de productos, como Crema de Licor,
en agosto del nito 2000 y que actualmente se encuentra en estudio en la Dirceeién Generl de
Marcas de csta autaridad, considero que se le debe negar el registro solicitado, en virtud de
que restltarin violatorio de la LPI vigente, en su articulo 90 fraccidn XIV, que establece que
no serdin registrables como marcas, las denominaciones susceptibles de engadar al publico o
inducir u error, entendiéndose por tales Ias que constituyan falsas indicaciones sobre la

| entes o cualidades de los productos que se | dan amparar,

El gobierno mexicano a través del IMPI, ticne el compromiso de proteger debidamente
al tequila en México y en el extranjero, por lo que es importante que no se conceda ¢l
registro de marca a Tequila Rose”, ya que desde mi punto de vista resultarin violatorio de I
LPL, en entero perjuicio de ta denominacion de origen tequila.

Es importante seiatar que de la informacion publicada por el CRT en su pagina de
internet, con relacion a las nuarcas de tequila, envasados en ¢l extranjero, centificadas por ese
organismo 1o aparecen lus marcas “Rose”, “McCormick Rose™ o “Tequila Rose™, lo que
hace suponer que son marcas no avaladas por ¢l CRT, ya que no existe un Convenio de
Conresponsabilidad debidamente inscrito ante ¢l IMPL, en éminos del articulo 175 de la
LPL, entre McCormick Distilling Co. y alguna empresa tequilera mexicana, autorizada por el
Gobierno de México a través del IMPLL

Sin embargo McCormick Distilling Co. aparece como titular de las marcas Pancho
Villa, Congress, Rio Grande, McCormick y Deuces Wild, registradas en los EUA, con
vigencia al 2005 para envasar tequila en ese pais, como usuario autorizado de Compaitia
Tequilera de Arandas SA. de CV., Destiladora Azteea de Jalisco SA. y Tequilera Rustica de
Arandas SA. de CV. y Tequilas det Seior SA. de CV., respectivameme’ 0

Asimismo McCormick aparcce como usvario autorizado de la marca Sublime,
registrada en México y cuyo titular es Comporacion Ansan SA. de CV,, con el debido
Convenio de Corresponsabilidad y de la marca Cristeros, cuyo titular es Industrializadora de
Agave San Isidro SA. de CV. con vigencia al 2005 y de la marca Tres Ategres Compadres
cuyo titlar es La Coftadia SA. de CV., de la cunl vencié su vigencia en octubre del ’000 Y.
que sin embargo continda en la lista por existir producto en ¢! mercado, .

De lo anterior se desprende, que McCormick es titular  de varias marcas’ para -
comercializar tequiln en los EUA, por lo que ¢s de Hlamar Ia atencion que en la informacion

1 Consdltese ta pagina oficial del CRT httpiiwww.ert.org.mx,
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] it como marca de tequila envasada en cl c.xu.m)c.m ccmﬁc'ul.l por ¢ste
-« arganismo, los nombres “Rosc” o *McCormick Rosc™ no obslmm quc cl IMI’I Ic# mnr;,o el
titulo de marca solicitado,

V “del CRT; no aparczc

: - En el caso de la solicitud de registro de marcu *Tequila Rose”, qm. uclu.lllmnlc s¢
S cncucmm “en tramite ante esa autoridad y que se comu.rcmhm en los EUA, como una Crema
" de’Licor que se ostenta en sus etig y publicidad como marca registrada ¢én los EUA, no
. existe rug,lslro de un Convenio de Conwpomubllul.ul enlre McConnu.l\ y alguna cmprcn
luqtulcm mexicana que los proven de tequila,

En conclusion a_este caso opino, que se tratn e -uma \'lolnuun ﬂxu,nnlu ala
denominacion de origen, por ¢l uso ilegal de fa palabra tequila en sus etiquetas y publicidad
que induce cl a error al e idor y lo engada respecto al verdadero origen y
cualidades de esta bebida de imitacién que no contiene tequila, por lo que ¢s urgemte iniciar
las acciones legales yn referidas,

4.4 Caso "Tardntula’ margarita mix comercializado por McCormick,

4.4.1 Antecedentes del easo

En 1996, Brad{ord Goldman Baruh, con domicilio en l'lillshoroug,h California, EUA;
presentd anie ¢l IMPI una solicitud du rcl,nlm de marea, para el signo distintivo “Tarinila
Big Bite", en la clase 33 de prmluclm % como un licor, para proteger tanto ¢l nombre conto
¢l disedio y reclimo como fecha de prioridad de registro anterior, el 23 de junio de 1995 en
los EUA, para licores, aperitivos, tequila y coicteles.

El solicitante acreditd los derechos de prioridad, en términos del Certiticado expedido
por la Oficina de Patentes y Marcas de los EUA del Depirtamento de Comercio, L\puhdn el
7 de febrero de 1996.

En Septiembre de 1996, ¢f IMPI requirié al soliciante para -actarur: la prioriddd -
reclamada, ya que no protegia el diseiio y:la solicitud propuesta a esa mllondu(l cra mmn. -
porque ¢l nombre se acompaiaba de un dibujo (k uny tarintu :

- En nowunbrc del mismo aio, el reg lq,nl del solici I.\Il'l v
- modificd su 50|Icllll(l ])d!'l (|u<.d'|r coma una marca nomumuva “Tarula. Big Bite, sin cl'

liseiio,

Lu Jlml() “de 1997, ¢l lMl'l le otorgé Ll 1uul0 dc mare

a’con'duracion ‘de-10.afos
rcuovuhlci pa proteger un licor en la clase 31' 5 :

'En Abril de 1997, Bradford Goldman Bumh, p'réscnlyév llll'-l«SO]lClllld d rcglsir(\ d‘évﬁ.

* Luta clase comprendia licores, bebidas destiladas, nguard nl
.I|C0||0|IC"I\ con excepeion de cerveza, -
- (ihese el liente de marca registrada No 352214, en cl archnmlcl lx\ll'l

(1 cq lln) y mdu upo de hcbllkl\ E

S




Lissox Prdctivos on s Moteveidn g ba | jén de Ovigen Toquity -~ T

marca comunitarin ligurativa ante la Oficina de Armonizacion del Mercado Interior (OAMI) - ..
de I Unién Europea par Tariniuly Azul, e la clase 33 de productos para licores, tequila,: =
cdeteles y bebidas nlmhnllcns umm.m/ndds, registro quc se le nlorg,o el b (h. dluunbn. de ™ -
1999, con vigencin al 20074 :

4.4.2 Desarrollo del caso

La empresa norteamericana McCormick Distilling Co,, Inc., comercializa en ese pais
una bebida coma cdcte! margarita con el nombre de “Tarintula Azul”, mismo que anuncia
como un producto de tequila con sabor a fnuss citricas, en distintos colores (dorado,
turquesa, azul y negro), que se vende en paqueles de dos botellas, con una edicidn especial
de ngosto o octubre del 2001 y otra como un paquete conmemorativo de octubre del 2001°a
enero del 2002, misma que contiene una botella de 750 ml y ot de 1,75 112

Este cocted margarita, no sefaln en sus etiquetas si utiliza tequita genuino importado de
México o bien si se trata de una imitacion con sabor tequila y citricos, Las eliquetas.y
publicidad utitizadas, sugicren otro caso de produccion de una bebida premezclada, que
cngaiia al consumidor y le harce creer que se trata del original coctel margarita heeho a base
de tequila, que cumple con las especificaciones de calidad det Gobierno de México.

Asimismo esta suposicion, se apoya en ¢l hecho de que MeCormick produce la bebida
“Tequila Rose™, misma que se tratd en el caso anterior y que tampoco indica en sus cllquum =
ser un praducto hecho a base de tequila genuino. :

El uso de la palabra margariia, en las etiquetas de la bebida denominada
Azul", induce claramente al consumidor [inal, a pensar que contiene tequila ;,cnumo en'su
claboracion, sin cmbargo no se especilica ni en las etiquetas, ni cn ln pubhcnddd unplcddas,
por lo que lesiona a la denominacion de origen tequila.

E19 de enero de 1996, Bradlord Goldsman Barsh presentd solicitud ante el IMPI, par -
registrar como marca ¢} nombre “Tamntula Big Bite™ ¢n la clase 33 de productos, la cual se
le concedié ¢l 27 de junio de 1997, sin embargo s¢ tvo que wmodificar la solicitud y retirar el
diseiio que acompaiiaba i denominacion®™,

El 22 de abril de 1997, Bradford Goldman Barub presentd ante ln OAMI de la Unién
Europea, solicitud de registro de marca comunitaria para “Tarantula Azul”, en Ia clase 33
intemmacional de productos, para designar licores, tequila, cdcteles Y bebidas aleohdlicas
aromitizadas, regisiro que se le otorgd el 1 de diciembre de 1999, con vigencia Ia 2007°%,

Es importante seiialar, que de lt informacion publicadn por ¢l CRT en su pigina de
internet, de las marcas de tequila envasados en el extranjero certificadas por ese organismo,
no aparece el registro de la marca *Tarintula”, lo que hace suponer que no estd avalada por

* Solicitud 540799, fable en heep:roami.cu.int/esdefatt.htm
hpavww.mecormickdistilling.com:‘tarahumg

M véase, el expediente de marca registrada 552214 en ol archivo d;l Pl
" vid ad supra, now 115,

N
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¢l CRT, ya que no existe un Convenio de Corresponsabilidad debid nmnlo ante el
IMPI, en- términos del articulo 175 de fa LPI, entre MeCormick DIS(I”IIIL Co, y n[umn
: t.mpmu luunl«.rl mcxnc.mu uulormldn por ¢l Gobiemo de México. .

EE R X 0piﬁi6n p'crson'nlv‘

Consuh.m que esta bebida y lada, que se iny ializa en EUA como
un céetel” margarita cont sabor a tequila y citricos, lesiona a la denominacion de origen
tequila,“yn ‘que el iso ‘en sus- etiquetas de_la palabm Tequila y Margarita, engaiia . al
consumidor al presentar ¢l producto como genuino céetel margarita con tequila.

-Las pricticas desleales comerciales de McComick Distilling Co. Inc, se han agravado
en los tiltimos afios, ya que utiliza la gran popularidad y aceptacién del tequila en los EUA y
del” genuino coctel margarita hecho a base de tequila, para producir bebidas de imitacion con
este sabor, que se ostentan como originales, en peguicio de la denominacion de origen y de
In industria tequilera mexicana,

Estitmo que cs necesario que el IMPLy ¢l CRT, inicien de inmediato un procedimiento
por violacion al Capitulo XVILy Anexo 313 del TLCAN y presenten formal solicind ante la
Oficina de Patentes y Marcas del Departamento de Comercio de EUA™® pam que se
proceda a cancelar ¢l registro de marca *Tardntula Azul” concedido a Bradford Goldman
Barulk  y comercializada por MeCormick Distilling Co. Inc., ya que lesiona a la
denominacion de origen tequila y o su industria en general

Considero que ta marca se otorgd en contravencion, a la legislacion y regulaciones de
proteccion a las indicaciones geogrilicas del Titulo 15 Capitulo 22y Titulo 27 del Cadigo
Federal de Regulaciones (CFR) de los EUA, referidos a las eliquetas, requisitos para el
registro de marca, marcas susceptibles de registro, falsas indicaciones geogrificas y
designaciones prohibidas,

s conveniente | bién, una solicitud ante la Oficina Federal de Alcohol,
Tabaco y Armas de Fuego (BATF), quien tiene a su cargo la regulacion del cliquetado,
publicidad y estandares de idemificacion de tas bebidas espirituosas, que reconace al tequila
en la clase 7 a [in de que ordene detener ¢f uso de las etiquetas y publicidad de “Tarintula
Azul” como una "margarita mix", woda vez que engadia y causa confusion en el consumidor
respeeto o que el producto contiene tequila,

En cuanto al registro de marca, otorgado por ¢l IMPL a "Taranwla Big Bite" en ta clase
33 de productos, que protege tode tipo de bebidas alcohdlicns, considero que no procedia
conceder esta maren, ya que resulta violitorio de a LP1, que en su articulo 90 establece lo que
no es registrable como marca y en la trccion XIV indica a aquellas denominaciones
susceptibles de engaiiar al pablico o inducir a error y Tas que constituyan falsas indicaciones
sobre la naturaleza, componentes o cualidades del producto que se pretende amparar.,

De lo anterior se desprende, que es necesario iniciar el procedimiento administeativo de

* Canocido en inglés como United States Depanment of Commerce Patent and Trademark Office (USPTO)
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T nululnd dcl registro de marca “Tarntula Big Bite™, ya que se otorgé en conlm\'uu.mn nl
.miculo 151 de la LPI, para proteger tequila y céeteles.

Consulcro que ¢l registro de maren itatia “Tarintula Azul” concedido
Bedford Gold Barth y fntizado por McCormick Distilling Co. Inc., por la OAMI]
de la Unién Europea cn 1999, contraviene el A lo entre la Cy idad Europea y

© México sobre ¢l reconacimiento mutuo y la de lns s en el sector de -
las bebidas espirituosas, que en su anexo 1 reconoce al tequila como una bebida espirituosa
protegida, que es elaborada exclusivamente en México, por lo que el registro otorgado
lesiona gra alad inacion de origen 1equila,

Es urgente que las autoridades mexicanas soliciten ante la OAMI, la nulidad’ de!
registro de marca concedido, ya que utilizn en forma ilegitima el nombre tequila para
designar una bebida aleohdlica de imitacion, que se como ¢ mis novedoso™ -
cactel margarita, Cao A

E] IMPL, el CRT, Ia SRE y Ia Secretarfa de Economia en ¢l marco de sus n,spu:lwns'
cC ins, deberin gjercitar las acci legales necesarias, 1 efecto de anular el registro™: -
de m'lrcn “Tarintula Azul” en EUA y en la Union Europea, en el mnrco dcl TLCAN y del” =
Acuerdo sobre reconocimiento mutuo y i6n de las denominaciones en ¢l scc(or dc lns: g

. bcbldm espirituosas, respectivamente. : - 3

Sin embargo ¢s necesario primeramente que se anule cl rcl,lslro dc marca nomm'luvn.

Ia Big Bile"concedido a Bradford Goldl Baguh por ¢l IMPI, ya que s¢ trata del
mismo producto protegido por [n OAMI y or fa Oticina de Patentes y Mnrcns dc los EUA :
: como *Tarintula Azul® cuyo titular ¢s th misma persona.

De lo anterior es de considerar, ln evidente mala fe det tinlar yu que ll'l burlndo u Ins
. autoridades en varias aceiones:

Registrar un producto como tequila y coeteles en la clase 33 intemacional de
productos, cuando en la realidad es una bebida alcohélica sin tequila con aroma y,-
sabor artificiales,
Registear la mar
“Tacintula Azul™ pa una margarita mix

Registrar cn Mésico una marea con Ll nombre ¢n inglés “Tarantula big bite” p'\ﬂ‘
el mismo producto que registré como “Tanintuly Azul™ -
Tratar de engadar al IMP1 al pmmldr la solicitud mixta que incluin el dlscﬂo dc :
una tarantuly, del eual arg | que o tenja previamente registrado -
en EUA, por lo que la autoridad le otorgd ¢l registro umcnmcmc como marea, .
nominativa, sin ¢l diseiio.
El producto es comercializado por McCormick, sin embargo el c‘(p:.dluuc oﬁcml B
de marca registrada del IMP1, no contiene la licencin de uso o la transmision de
derechos o que se refieren los articulos 136 y 143 de ta LPI, respectivamente.

El diseiio que muestra la marca “Tarintula Azub” registrada ante la OAMI de ln
Unidn Europea y la publicidad utilizada por McConnick es ¢l mismo quc lmullo
registiar en México ante ¢l IMPLL
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1 en EUA y en la Union Europea con ¢f nombre u\ umnol’ .
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Cﬂl)L nu.ncnonnr. qm. [a OAMI publicé la qollulud de registro de marca comnitaria dc
““Tarintula Azul", para electos de que tereeros i una oposicion formal al -
registro, sin Lmbdr[,o ninguna de las autoridades mc‘(lcmm competentes o algin’ usuario
autorizado’ de la denominacion de origen tequila se opuso, por lo que ln OAMI olor;,é I'|

marea solicitada.

Sin embargo en términos del Acuerdo Bilateral entre la’Unidn Europea y México de-
proteceion de bebidas espirituosas celebrado en 1997, ‘existe abligacidn para adoptar las
medidas necesarias que garanticen la prolut.udn mutua de las denominaciones nconocldns,
sin perjuicio de In aplicacidn de los anticulos 22 y 23 del ADPIC,

El articulo 3 del Acuerdo, establece que cada parte proporcionard a -las partes
interesadas los medios juridicos, para evitar la wtili de una-denominacién que desig|
una bebita espirituosa no originaria del lugar sedalado. :

El permitir la comercializacion de este tipo de productos, que utilizan en sus etiguetas ln
palabm tequila yfo margarita, sin que sean productos genuinos de tequila que'cumpla con las:
especificaciones de ln NOM respectiva, Iwonn gravemente a”la (lt.n()mmm:lén de origen -

tequiln y vulnera su industrin y lo nacional ¢ internaci

Is urgente detencr este tipo de pricticas, por [o que considero que la autoridad debe ser
muy cuidadosa al otorgor titulos de miarcas nominativas y ml\m. quc rd't.rm direetn o
ind o nd de origen tequiln,

4.5 Caso “Fequiza® producida por Anheuser-Busch Co, luc, en EUA

4.5.1 Auntecedentes del caso

En 1997 y 1999, la empresa norleamericana Anheuser-Busch, I[ncorporated  con
domicilio en St. Lovis Missouri, EUA, presentd ante la Oficina de Anmonizacién del Mercado
lnterior (OAMI) de la Unién Europea tres solicitudes de registro de marca comunitaria para el
nombre de *Tequiza™, pars designar una bebida atcohdlica de malta aromatizada y cerveza
aromatizada, o la clase 32 internacional de productos, mareas que se ke otorgaron en 1999,
2000 y 200127,

En marzo de 1999 Anheuser-Busch, presenté una solicitud de registro de marca ante el
IMPI, para proteger Tequiza como cerveza saborizada en fa clase 32 de los productos™
misma que se le otorgd por ¢l IMPL como marca registruda en marzo de 2000, con duracion dc.
10 aitos renovables.

En 1999, la empresa norteamericann Anheuser-Buseh Companies Inc, - quien es la
cerveeers mas grande del mundo, productora de treinta mareas de cerveza de venta en EUA'y
en varios paises, introdujo al mercado una bebida de malta con sabor a tequila bijo el nombre

7 Solicitudes 573568, 1203125 y | 150788; consubtables en hup:#foami.cu.inves'defaaault him
*88 [ista clase protege cervezas y otras bebidas no aleohdlicas. B '
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inlizé a nivel nacio cu 1999 ‘como iin pmducm qm. In propm

lnc., culll'co wmo L] ‘mis ullosn de’esa comp.lﬂhl dc lm

: s¢ pmmuclonn como primera bclnd.l de malta produculn en EUA qm. rcsull.r
de la mezcla de cerveza y néetar de agave azul, con tin sabor'a tequila y llmn que cs una dc
las cuatro cervezas mas vendidas en fos Qupcmmrcudos y Ilcon.nas dc ese p'l(s :

SL trata de una cerveza con sabor a qulllln que nbluvo un éxito mm«.rcml inusitado en
los Estados de Texas, Nuevo México, Florida, Nueva York y California en EUA, por Io que
en la actualidad se distribuye a nivet nacional y tiene gran i6n entre los lore
de origen latino, o

De acuerdo con la publicidad el nombre Tequiza, deriva de la. combinacién de las
palabras en espaiiol cerveza y tequila y se calificn como una bebida refrescante, “apaga sed”,
con la ealidad caracteristica de las cervezas hechas de mala,, :

Anheuser — Busch comercinlizd Tequiza en todos los EUA, en respuesta a la creciente
populnrid.|d del tequila y de las cervezas mexicanas importadas, ya que las ventas de tequila
s¢ incrementaron en un 7% en 1998 y las importaciones aumentaron sorpresivamente un 34%
‘entre octulve de 1997 y octubre de 1998,

Tequiza se introduce en EUA, para acaparar ¢l lo de los ¢ idores dc cerveza
~y.de tequila, producto que combina estos dos sabores en una bebida, por lo que resultd ideal
para aquellos que frecuentemente toman bebidas mezeladas como margarilas y coolers,

4.5.2 Desarrallo del easo

Anheuser-Busch Companices [ne, presentd en abril de 1997, una solicitud de registro de

marca ante el IMPL,, para proteger con ¢l nombre Tequiza, “bebidas alcohélicas con sabor a

mala™ en la clase 33 de la clasificacion de los productos, solicitud que en mayo de 1999 se

-reemplazd por su apoderado legal, para proteger "cerveza con saborizante o base de tequila y

limén" en la clase 32. A pesar del cambio de clasiticacion en la solicitd, ¢l IMPT no le- ha
otorgado ¢l registro de maren solicitado. ™

El 18 de julio de 1997, Anheuscr-Busch, presentd ante Jn OAMI una solicitud de -
registra de marca comunitaria para Tequiza como una bebida de maha aleohdlica aromatizada
en la clase 32 intemacional que comprende cervezas y otras preparaciones para hacer bebidas, -
marca que le fue otorgada el 3 de junio de 1999 y de la cunl no se presenté oposicién formal
at registro,™

:" Véase http:ffwww.lequiza.com
* Vease el expediente de sollcuud de marca 202739 en los archivos del IMPL.
™ Soliciud $73568, consultable en b i.ctimfes/defaulLhiom
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. En febrero de 1999 Anheuser-Busch Companies Ine., introdujo sl mercado nacional de
" BUA "una cerveza con sabor a tequita y lima, con ¢l nombre de Tequiza, que se iinuncié como
una bebida refrescante *Apaga Sed™. Iista bebida tuvo una gran aceplacion en varios Estados
. de la Union Americana, por lo que ta compaiia productora decidié venderla a nivel nacional,

El'2 de marzo de 1999 Anheuser-Buseh presenté una nueva solicitud de registro de
marca ante le IMPL, para proleger Tequiza como cerveza saborizada en la clase 32 de la
clasilicacion de los productos, ¢ indicd en la solicitud ln existencia de un registro anterior en
[ A US 75/270 de 1997 y anexo ¢l Tiwlo de Maren Registrada, olorgado por Colombia a
Tequiza en junio de 1999, en la mista clase con duracién de diez afios, por lo que Anheuser-
Busch argumentd que ta autoridad mexicana debia lerle la marea solicitada, en virtud de
estos antecedentes.

E1 31 de marzo de 1999 ¢l Director General del CRT, solicita o la Direccion de Marcas
del IMPL, Ja negativa al registro de la marea Tequiza, ya que considern que es violatoria del
articulo 157 de la LP1, por tratarse de un uso ilegal de la denominacion de origen tequila 'y

porque ¢l producto es una imitacion que causa confusion en el consumidor, al h'lc»rlo creer -

que se trata de un producto genuino de tequily,

11 CRT ofreee como prucba, su peticion a la Oficina de Patentes de Alemania, para que - s

niegue ¢l registro a Tequiza, solicitido por Anheuser-Busch, pat comercializar una cerveza
con subor a lequila, ya que se trata de un uso ilegal de la palabra tequila, que es una
denominacion de origen propiedad del Gobierno Mexicano, por lo que st uso estd restringido
u las personas fisicas o moraltes que cuentan con la awtorizacion respectiva,

Este organismo argumenta que Tequiza, se forma de la combinacion caprichosa de fas

palabras cerveza y tequila, por lo que su uso resulta ilegal y violatorio de la LP1 mexicana, del .

Anexo 313 del TLCAN, y del Acuerdo de reconocimiento muttio y proteceion de lns

Denominaciones en ¢l sector de las Bebidas Espiritnosas eatre la Comunidad Europea y’
México, en vu,ordul que Aleminia es mtembro, y que reconoce expresamente a! tequiln como

una bebida originaria y distintiva de México.

La inconformidad se fundamemo en la LP1 y en el articulo 4, (h.l /\(,lIerO entre [

Comunidad Europea y Més
solici tomen las medidas necesars
conlusion entre los consumidol
i su solicinu, iniciard los procedimientos legales, en conjunto con las autoridades nu.'(lc.nma.
P evitar que se continte con la imitacion de la denominacién de origen tequila.

ico de proteccion de bebidas espiriwosas;™ por lo que CRT

EI 23 de abril de 1999, Anheuser-Buseh presentd una soliciud de marca comunitaria -

nominativa ante la OAMI para Tequiza en las clo
internacional, solicitid a la que no se presentd oposic

16, 21 y 25 de la clasificacion
n formill a su registro, por lo que se

a2

se ef expediente de solicilud de marca 303744 en los archivos del IMPI.
' De esta carta se envit copia al Director General del IMPL y al Director General de Normas para su
conocimiento.

* Liste articulo sedaky en su parte segunda. que en la Comunidad Europea, las |Ienomm1cmnes de origen

mexicanas, solo podrin ser utilizadas en fas condiciones previstas en la legislacion y reglamentacion de

México.
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. a fin de evitar la comercializacion del producto y I+,
de tequila en Alemania y adviente que en caso de no atender .
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i blorg() ¢l 8 de encro de 2001%%,

-E1 30 de agosto de 1999, Anheuser-Busch presento ante la OAMI una nueva solicitud de
marca “comunitaria figurativa para Tequiza en o clase 32 de productos como una cerveza
aromatizada, de la cual se le concedio ¢l registro el 31 de octubre de 2000 que incluye un
log,oupo que presenta a Ja planta del agave con los colores verde oscuro, verde claro, amarillo,
naranja y negro, solicitud a la que no se presentd oposicin formal a su registro e,

El Director General del CRT, envié un oficio en calidad de urgente, a la Representacidn -
tle SECOFI en Washington y a la Embajacdy de México, en ¢l que informa Ja situacién por lo
que solicita su colaborncion parn promover ante la Oficina Comunitaria de Rq,lslros ‘de
Marcas, la negativa al registro de Tequiza,

Con esla inconformidad del CRT, se pretende que la Comunidad Europea tome'las
medidas necesarins para evitar la comercializacion de esta cervezn y evitar la confusion que
este producto gener entre los consumidores de tequila en EUA y en Europa.

El CRT informa que si ln empresa Anheuser - Busch pretende incorporar lequilaa su
cerveza, deberd adquirirlo direetamente con un usuario autorizade por ¢l Gobiemo de México -
y deberd suscribir el Convenio de Corresponsabilidad respectivo ¢ inscribirlo ante ¢l IMPL

No obstante la oposicién det CRT al registro de lo maren Tequiza, la Dircceion de
Mareas del IMPI, e olorgé al solicitante ¢l Titulo respectivo en marzo de 1999, como marca
nominativa para proteger Cerveza Saborizada, con duracion de 10 nios renovables *

Tequiza, se vende en los EUA en paquetes de seis y doce botellas, ya sea de 1207
onzas, con una fuerte publicidad creadu por ta prestiginda Firma Waylon Ad, con sede en St
Louis, Missouri, EUA; apoyada en extensos canales de distribucion en supmmrcndm.-
minisupers, licorerias, eteétern,

Las etiquetas utilizadns por Tequiza, consisten en un diseiio en color amarillo, negro y
verde, en el que aparcee In planta del agave con la que se produce ef tequila, d las con,
dos limas acompaiiado con lns frases “bebida helada refrescante™ y “cerveza con néetar de
agave azul y un sabor natural de lima y tequila importado™ 298, -

Sin embargo no se indica que esta bebida contenga tequila legitimo, por lo que es una
imitacion que utiliza una combinacion caprichosa de las palabras tequila y cerveza, la imagen
de Ja planta del agave induce a error a los consumidores, respecto a que el producto esta hecho
a base de tequila importado de México, por lo que constituye una violacién flagrante al
capitulo XVII y el anexo 313 del TLCAN, y al articulo 10 bis del Convenio de Paris para la
Proteceion de la Propiedad Industrial.

M Suticitud 1150788, Itable en hitpe/foami.cu.in/es/de fauli.htm

0 Guticitud 1203125, Itable en hirp: §owk TeFault bt

7 Constltese. el expediente de Marea Registrada 645371, en e archivo del IMPL,
M Véase el sitio de intermet http/iwww tequiza.com

40



Cson Pedcticas o la Protecibry' e fa Vnomisgeide de Orier, Tevuily

inbncudn po T cmprwn lmnsnnuoml nortcamericana. Anheuser-Busch
“es "una: ‘bebida premezclada con sabor a lima .y tequila, que imita a la’
n dL oru,t.n, nor lo quc ha ol)lcmdo vcnlnjns indebidas en cl mcn,ado delos EUA ;

: B pmducm s¢ npoyl en una l‘ucm. publ |c1d‘|d en miedios impresos y electrénicos, que
““incluye: ln*venta de diversos articulos como chamarmus, playeras, gorras, etcélern, con el
logotipo y nombre de In bebida.

Asinismo Ias etiquetas y publicidad de In bebida Tequiza, son violatorias - de -la
legislacion en materia de propicdad industrial de los EUA, ya que constituyen un engado y -
confusion, respecto al origen del producto, que claramente utitiza la popularidad de Ia
denominacion de origen tequila par sus ventas como una bebida de imitacion.

Se violn ¢l Codigo Federal de Regulaciones (CFE) de los EUA, en su parte relativa al
Titulo 27, parte Se, que identifica al tequila en la elase 7, como un producto distintivo de
México que debe ser producido de conformidad con fa legislacion y reg! ién del
Gobicmo de nuestro pais.

El anexo 313 del TLCAN, reconoce al tequila como un producto originario y distintivo.
de México, que merece toda la proteccion del Gobiemo de los EUA, para cvitar su uso -
indebido y pricticas desleales de ereio que | alad inacion de origen tequila,
por lo que deberit tomar las medidas necesarias a fin de evitar que productos de imitacion se”
vendan en su territorio,

Es importante seialar, que de acuerdo con la informacién de las marcas de tequila .
envasadas en ¢l extranjero, certificadas por el CRT al 25 de febrero del 2002, no aparece Ia
cmipresa Anheuser-Buseh Companies [ne, como usuario autorizado de la denominacidn de
arigen tequila, ni la marca Tequiza par comercializarlo en otros paises,”™™ por lo que resulta
dudoso que este producto contenga tequila genuino.

Asimismo en la informacion actualizada del CRT, de las marcas de tequila de envasado
nacional, certificadas _por este organismo, tampoco aparece la marca Tequiza para
comercializar tequila 2%

Anbieuser-Busch intenta crear un fendmeno comercinl pam [a bebida Tequiza de 1l
magnitud, que se extienda al mercado curopeo, asidtico y latinomnericano, que tiene un .
potencial millonario en ventas, por to que anuncié introducir al lo dos nuevas bebid
con ¢l nombre de “Tequiza Twang™ con sabor a lima-limén y sal y “Tequiza Two-Step”
version del popular ritual para beber el tequila consistente en sal, caballito con tequiln y
limén, por lo que se pretende imitar esta prictica para fines comerciales y “Tequizarita™ que
es una margarita estilo cerveza, preparada con hiclo, )

la pigina web oficial del CRT hitpd/wwiw.ent org.mxiEspafiol M: ( joF: jero.htm,
ta pagina web oficial del CRT htp/iwww.crt.org.ma/EspaiolM: i JoNacional htm.
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4.5.4 Opinmn personal

Considero, que la cerveza con sabor a lu]lnln producida por Anheuser - Busch, con cl
nombre de Tequiza y registrada como marca en paises como EUA, Colombia y México, es un
producto de imitacion que utiliza en forma ilegal Ia palabra tequila y que lesiona gravemente a
la denominacién de origen y a su industria, porque induce a los consumidores a error'y los
confunde respecto al origen del producto, se trata de una bebida que no esta hecha n base de
tequila, ni cumple con lus especificaciones de calidad que seiialn Ia NOM respectiva,

Considero que los registros de las marcas comunitarias “Tequiza™ concedidos .a .
Anheuser - Busch, por la OAMI de la Unién Europea en 1999, 2000 y 2001, contravienen el
Acuerdo entre la Comunidad Europea y México sobre el reconocimiento mutuo’y la
proteceion de fas denominaciones en el sector de las bebidas espirituosas, que en si anexo 1
reconoce al tequita como una bebida espirituosa protegida, que es c.lubomdu L\Llll\l\lﬂlllullc
en México,

Los registros otorgados lesionan gravemente a la denominacion de origen tequila; ya
que ¢l nombre Tequiza se puede confundir ficilmente con la palabra Tequila, yo que'la
similitud de sus clementos fonéticos y visuales, induce a cerror a los consumidores, ademas
de que esta bebida de imitacion tequila wtiliza en su diseiio In planta del agave, por lo que s
clara Ja intencion de la compaiifa productora de confundir al piblico que se trta dc una
bebida alcohdlica que contiene tequila,

Por {o anterior, es urgente que las autoridades mexicanas soliciten ante Ja OAMI, la_
nulidad de los registros de marea concedidos, ya que lmluu en forma llcg,lumn el nombre -~
tequiln para designar una bebida alcohdlica de imitacion, que se liza como una -
cerveza con sabor a tequila, o L

EI IMPL, el CRT, ta SRE y In Secretaria de Economin en ¢l marco de sus respectivas .
competencins, deberin cjercitar las acciones legales necesarins, o efectode -anular- los
registros de marca a Tequiza en EUA y en la Unidn Europea, en ¢l marco del TLCAN y del
Acucrdo sobre reconocimiento muto y proteccion de las denominaci en el s
bebidas espirituosas, respectivamente. .

uso |lcg|umo dc I.\ |ml,|l)r| lcqml.\ y dc sus duucmm careleristicos,

Los hechos y las prucbas apuntan, a que s¢ trta de una woln on ﬂnsmmu de la=5
denominacion de origen tequila, ya que Tequiza refiere en sus ctiquetas f'néctar de. -
agave nzul y ef sabor del tequila importado™ lo que consmuyc un cngaﬁo al ¢ :
uso ilegal de la palabra tequila,

Tequiza en su ctliguetado y publicidad, no_ scinla qm uullcc. qullllﬂ g mmo pam su;
claboracion, por lo que viola a Ta LPI mexicana, :

Considero que ¢l IMPI, otorgs el Titulo de Registro de-Marea u Teq iza, como’ una
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“Cerveza Saborizada®, de formu por demds expedita; yirque la solicitud se presentd el 2 de
©: marzo de 1999 y el Titulo se expidio el 8 de marzo del mismo adio, lo que lama Inatencion ya
que en Ja prictica esia autoridad tarda en expedir un titulo, de tres a seis meses a partir de

“presentada la sohcuud .

De :xcucrdo con la LPI el IMPI, deberd efectuar un examen de forma y de fondo, a finde
verificar s [n marca solicitada, ¢s registrable en los términos de esta Ley: por lo que los cuntro
dias hibiles que seurticron, | lici para realizar una adecuada valoracion y
estudio de Ja solicitud planteads, que en 1érminos del anticulo 115 de la LPI no debié
concederse, ya que la palabra Tequiza clarsmente engadia ¢ induce a error al publico,

Por lo anterior, estimo que el IMPI no debié otorgar ¢l repistro de marca a Tequiza, por
ser contrrio al articule 90 fraccion XIV de Ja LPL, que seiiala que no seri registrable como
marea, Ins denominaciones, figuras o formas tridimensionales susceptibles de engadar. al
publico o inducir a error, que ituyan falsas indicaciones sobre In naturaleza, componentes
o cualidades de fos productos que pretenda amparar, :

El artfculo 157 de la LPI, establece que ¢l uso ilegal de [a denominacién de origen seri
sanciomdo, asi como los casos de imitacion y similares que creen confusidn en ¢l wnsulmdor
o impliquen competencia desleal,

Es claro que ¢l nombre Tequiza, constituye sin lugar a dudas un uso ilegal de la palabm
Tequila, que induce a creer a 1rvés de los el visnales y que es un producto
que contiene lulml.l gentino, ademds del disefio dc la planta de agave utilizado ‘en las
ctiquetas y publicidad, que conlunden al tor_ respecto al - origen geogrifico. y’
cualidades dul pmduuu.

De lo anterior es e lrm que se inicie unte el IMP1, de oficio o a peticion de parte -
legitimada, el procedi o para la declaracion de nulidad. de la marca
Tequiza, ya que ululndm en fos supuestos del anticulo 151y 157 de Ja LML

Asimismo es necesario, iniciar un procedimiento ante la Oficina de Patentes y Marcas
del Departamento de Comercio de EUA, 2 fin de que le retiren ¢l registro de marca en ese pais
a Tequiza, por ser violatorio del TLCAN y una solicitud ante Ja Oficina de Tabaco, Alcohol y
Armas de Fuego (BATF), por ¢l uso ilegal de ctiquetas y publicidad de esa bebida, que
cengaiia y confunde al piblico respecto al origen geogrifico del producto.

Las acciones {egales anteriores, par detener cficazmente el uso ilegal de Ia
denominacion de origen tequili, serin en beneficio de la industria mexicana de tequila, por lo
que urge establecer los mecanismos  pricticos parm la adecunda proteccion de esta
denominacion de origen en el extrnjero, ya que ¢l easo Tequiza alerta sobre Is practicas
desleales de compaiifas trnsnacionales, que buscan y pretenden explotar indebidamente la

palabm tequils para comerciatizar productos de imitacidn a eseala intemacional,

4.6 Cuso "Gringo's" produccidn de falso Tequila en Kenia
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4.6,1 Antecedentes del caso

~En enero de 1993, ¢l Gobiero Mexicano por conducto de la Embajada de México en
Kenin, deteetd en ese pais del Continente Alricano, ln fabricacién, distribucion y venta tlegal

< de un-tequila de falsa procedencin, en el lo local keni con la marca Gringo's,

2 produicido por ta empresa local Internationnl Kenya Destillers Limited y co lizad:

) por
una compaiia restaurantera de comida mexicana en Kenia, con ¢l nombre Gringo’s, mismas
que’ no cumplian con la nommatividad y legislacion mexicanas, en violacidn a la
denominacidn de origen tequila,

La empresa de Kenia que fabricaba este falso tequila, no contaba con ningin tipo de
convenio de distribucion de tequila con usuario autorizado, asi lo confirmd Ja Camara
Regional de ln Industrin Tequilera (CRIT), por o que a través de la vin consular'y.

_diplomitica, sc logré no solo la deteccion a ln violacion de la denominacién de origen

tequiln, sino también detener ta produccion, distribucion y comercinlizacion de este fulso

“ tequila y In sancion correspondicnte a la empresa de Kenia, por las autoridades competentes
" de ese pais.

La produccion fraudulenta de tequila bajo la marea Gringo's, se realizaba a través de la
empresa local Tntermational Kenya Destillers Limited, con sede en Kenia, La bebida em

" "comercinlizada por “gringos" compaiifa restaurantera de comida meXicana.

La Direceion General para Asin y Africa de la Secretaria de Relaciones Exteriores

(SRE), informé sobre cl particular a Ja CRIT, quien les informd, que la produccion de licor

-+ Gobiemo Mexicano y su produceidn se circunscribe a un;

en Kenia con la denominacion u.quil'l era fraudulenta, ya que esle orl,uniemo descarto que cl
ticor_keniano fuera de origen mexicano, toda vez que no hubo exportacion de quulln en

2 cantidades considerables a ese pafs, por parte de productores nacionales y pidis la

intervencion: de la SRE, para la solucin det problema, por lo que el caso se hizo del

conocimiento de la Consultoria Juridica, ™™

EI' CRIT “informé que ln denominacién de origen tequila, esta protegido por el
zona geogrifica determinada, tal

.-y como se establece en la Declaracién General de Proteccién publicada el [3 de octubre de

: 1977 encl DOF.

La SRE, contempld lu posibilidad de consultar al despacho de abogados en Kenia

*Hamilton, Harrison and Mattews™, firma que recomendd la propia Embajada de México en

Kenia, por su excelente reputacion, para evaluar la posibilidad de levar a cabo una accién
legal en caso de que las autoridades de Nairobi no resolvieran ¢l problema. Asimismo se
consulté a la CRIT su disposicion a sufragar los ghlm de las consultas legales y la eventual
contratucion de servicios, en caso de ser necesario.

Se logrd con éxito detener la produccion y venta ilegal de tequila en ese pais africano,
a través de lns gestiones realizadas por la SRE, por conducto de la Consultoria Juridica a

W Memorandum de Informacin Superior, de fecha 23 de febrero de 1994, en el que ml'ormnn ia producuén
| fraudulenta de tequita en Kenia y las acciones adoptadas por esa Direceidn.
2 fdeam.
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cargo del Lic. Aruro Dager, quc en col.lhnmcnén con fa th'u.ldn de México e N.uruhl.

Kenin y la Dircecion General de Relaciones’ Econdmicas ‘con [Europa,*Asin, Africa 'y el
Pacifico, logré una prolccclén real y efectiva de ls- denominacion dt. onu.n qumln en cl
extnjero, s o o b

Este caso csl'llvlucu un prcculcmt. muy importanie,” en’"el  estudio - prictico”de la
aplicucidn del derecho mexicano y del dchcho mlcmncmnnl en'ly prou.ccmnjuridnul (Ic la
denominacion de origen tequila, - s ; :

4.6.2 Desarrollo det caso

El 18 de mayo de 1992, se gird un mcnmrdndum a ln Du‘tccldn Gt.m,ml para Asia y
Afriea de Ia SRE, que SO|ICI(X| ¢l acuerdo de 1a superioridad, con ¢l propdsite de enviar una
nota diplonzitica al Gobierno de Kenin, en fa que se le haga saber que ¢l nombre “tequila™,
es una denominacion de origen mexicana, registrada ante Ja Organizacion Mundial de la
Propiedad Inelectual (OMPI), bajo ¢l nimero 669, y cxhortarle a tomar las medidas
necesarias pare evitar el uso illeito de la misma.

Este easo de produccion fraudulenta de tequila, se conocié a través de la Embajada de
México en Kenin, que solicitd la intervencion de las autoridades correspondientes, para
detener el uso de la denominacion de origen 1equila sin la debida awtorizacion, ya que
actitudes fuern de la ley intemacional preocupan al Gobiemo Mexicano y afectan las
relaciones entre ambos Estados,

Iin las consideraciones juridicas de la Direceion General para Asia y Africa (DGAA)
de la SRE, se establece que ¢l Arreglo de Lisboa relativo a la proteccion de las
denominaciones de origen y su Registro Internacional, de octubre de 1959, constituye ¢l
marco legal internactonal especifico aplicable en esta materia, del cual Kenia no es parte, sin
embargo la megncmn de Paris pam la Proteccion de la Propiedad Industrial de 20 de
marzo de 1883°%, obliga a los paises suscriptores 4 tomar medidas contra el mal uso de las
denominaciones de origen, que se puedan realizar en sus respectivos territorios por
comercinntes desleales,

La Consultoria Juridica por su parte, comunica a It DGAA que a nivel intermacional la
proteceion de las denominaciones de origen se fundamenta en ¢l Arreglo de Lisboa, mismo
que no ha suserito Kenia y su legistacion inerma no le impiden el uso ilegitimo de la
denominacion de origen tequila en ese pais.

La Consultoria sugirid, que ¢l asunto podria trtarse con base en ¢l Convenio de Paris
del que México y Kenia son parte, por lo que las denominaciones de ori(,cn estin protegidas
por wdo: los paises suscriptores del Convenio, que nblu,n o la represion o la compclcncm

sled

¥ Convencion de Paris se publicé en ¢l DOF ¢l 18 de julio de 1055,
La Consultoria Juridica de la SRE sugirid para la resolucidn de este
a), 10 bis y 10 ter del Convenio de Paris.

I+,
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" El Embajador de México en Keniat gird ¢l oficio nimero 830 de fecha 19 de'encro d
1993, dirigido a la DGAA de ln SRE, en ¢l que informa que ta Embajada ha dt.lc«.mdo qu
la empresn International Kenya Destillers Limited de Nairobi, pmducc lcqulln hdjO I miare
|,r|n},o s,

- Las etiquetas indican que la bebida es mezelada y embo i, POF 1N rest
comida mexicana propicdad del sefior Howard Brooks, con ¢l nombre de gringo’s, por lo-
que la Embajada de México desconoce si los fabricantes y, cmholcllndort.s estin .|ulon/1|dns
. -p.lm cl use de In denominacion de origen tequila.,

La Lmlnyldn solicita que se Ite, si las emy jonad: h.m ﬁohcuadn o
cuentan con la autorizacion para utilizar el nombre de tequila, en la bebida de rcl‘cn.ncm y
lns instrucciones en caso de que se utilice ilegalmente ¢l nombre tequila,

El caso se hizo del conocimi de la Consul Juridica de la SRE y. la
chn,scnlncién Diplonvtica de México en Kenig, realizd investigaciones al respecto, por lo
que sugirid se dicra intervencion al despacho juridico mas importante de Kenia “Hmmllon.
Harrison and Mattews™ para detener la produecion fraudulenta de tequila en ese pafs, - -

EI DGAA, comunica al Consultor Juridico que la CRIT informé a esa Direccion que la*
produccidn de fa bebida con el nombre gringo®s, comercializado como tequiln cs fmudulmm ;
por lo que sc descarta que sea de origen mexicano. =

El 12 de abril de 1993, se ¢ ica que las negocinaci del ADPIC dentro de-la’
Ronda Uruguay en ¢l seno del GATT, en las que se incluyen les denominaciones de origen, :
son importantes para ln solucion del caso.

Si ¢f Acuerdo se firma por Kenin y México, se establecerd un principio de proteccion

1 iones de origen que a 1 fecha del conflicto no existin. En ¢l caso
de aplicacion dcl ADPIC, seria necesario atender u lus excepeiones por-el uso previo de
denominaciones de otros paises de buena fe,

Se sugicre In protesta formal ante ¢l gobiemo de Kenin por el uso ilegal de la
denominacion de origen tequila, con aplicacion det ADPIC, que a la fecha del conflicto s¢
cncontraban en curso, asi como la conveniencia de cjercitar acciones en el dmbito
diplomatico y judicial pasa establecer un antecedente en futuros procesos de negociacion al
respecto.

La Consultorin Juridica de la SRE, mediante Memorandum de fecha 22 de abril de
1993, informa a ln DGAA, que la consulta confidencial realizada por la Embajada de”
México en Kenia, sugiere que su legislacion interna pennite ¢l uso de d inaci de
origen extranjero y se confirma que Kenia no farma parte del Arreglo de Lisboa, por lo que
la ausencia de compromiso internacional y su legislacion, implica que no hay base legal ’
para impedir el uso ilegitimo de lo denominaeion de arigen tequikit en ese pais. i

EE 10 de mayo de 1993, ef Director de Litigios en ¢l Exterior de (a Consultoria
Juridica, sugicre la aplicacion del Convenio de Paris para ta Proteccion de la Propiedad
Industrial del 20 de marzo de 1883, del cual, tanto México como Kenia son parte y la
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k nplicuciéu de los anticulos 12, 5° a), 10 bis y 10 ter, ya que ¢l Convenio obliga a los paises
.+ suscriptores o tamar medidas, contra-el mal uso' de las denominaciones de om,cn quu se
. pucdml rulll/.lrpnr lesleales ¢n sus respectivos territorios,

Asimismo se recomienda i la DGAA, que en caso de no existir licencia o autorizacion
respectiva para ¢l uso de csta denominacion, se envié una nota diplomitica al Gobiemo de
Kenin, en ln que se¢ informe que tequila es una denominacion de origen mexicana, rc;,islmd'l'
ante o OMP! y solicitar las medidas necesarias para evitar el vso ilicito de la misma y In' ;
intervencion de las mwtoridades correspondicntes. :

EE2 de febrero de 1994, [a DGAA informa a Ja Consultoria Juridica que en julio de
1993, ta mision diplomdtica en Kenia presemté a la Cancilleria de ese pafs, una nota que -3
solicitd tn suspension inmediata de la fabricacion ilegal de tequila, por parte de International -~
Kenya Destillers. El fundamento legal se establecié en el Convenio de Paris para la” -
Proteccion de [y Propiedad Industrial def que México y Kenia son partes,

Se informa que, ¢} Gobiemo de Nairobi no ha respondido positivamente a ln peticién -
mexicana, por lo que la Cancilleria Keniana solo ncusé recibo ¢ indico que el asunto se @
encuentra ¢n estudio, '

Pese a ello la empresa restaurantern “Gringos Ltd™, pam la cual se produce y embotella
el tequila, continud con ln venta de la bebida en ¢l mercado local, por lo que la embajada
sugirio lo siguicnte: S

e Realizar una nueva nota diplomitica, con fund en'los oS dé
la Consultoria Juridica. ; .

¢ Consultar a un dupm.lm de abogados local, para wnluar la poslblluhd de-
emprender una accion legal complememaria.

» Solicitar de la CRIT su apoyo financicro y éenico; a ('u dl. dclcncr )
produceion ilegal de la bebida,

¢ Examinar la posibilidad de dar a conocer ¢l asunto & Ja pl(.nS'l ¥ <.vulunr el =

efecto politico que ello pudicrn tener en las relaciones con Kenia

L1 8 de febrero de 1994, la Consultoria Juridica rcspomk ala Emb:unda en }\cnm Lll‘
upoyo al envio de una nueva nota diploniditica en téeminos mis uu.ru«.m que la anterior, y.
estima adecundo la consulta con abogados locales y se sugiere recurvir al nbouldo consullor'
de la Embajada en Kenia. E

Se considera vinble la comunicacion con la CRIT y con relacion a cnlcmr dd nsunlo a-;
la prensa, se deja a la absoluta discrecion de fa DGAA. d

El 23 de febrero de 1994 1a SRE, dirige una nota diplomitica al Ministerio de -’
Relaciones Exteriores y Cooperacidn Internacionat de Ta Repiblica de Kenia, con rcfcrcncm e

al caso “Gringo's" que refiere 1o siguiente:™

WS Memordndum 787 de fecha 2 de febrero de 1994, en el expediente DAA 00287, elaborado por el Director General pam
Asiay Africa Embagador Jorge Chen. dirigido al Consultor Juridico de la SRE, Dr. Luis Migue! Diaz. en relagién al uso -
de la denominaciin de ongen tequila para amparar licor de Kenia. t

‘- (f Nota dlphlllliﬂl\.ﬂ DAAMY3 de fecha 23 de febrero de 1994, dingida al Mimisterio de Relaciones Exteriores y

I, de Nairobi, Repiblica de Kenia pul
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#Como se indico anterformente a esa Cancilleria, “tequila™ es la denominacion de’
origen registrada por los productores mexicanos en la Organizacion M I de ln Propiedad ;
Intelectual con el nimero 669 y su uso esta prohibido para otros paises o compaiifas tuern de

In regidn de tequila, en el Estado mexicano de Jalisco”.

En este sentido cabe aclarar ta imprecision de la nota diplomdtica, ya que si bien es
cierto que el tequila es una denominacion de origen mexicana, debidamente registrada ante
ta OMPI, su produccion no es exclusiva del Estado de Jalisco, ya que la Declarutoria -
Genernl de Proteccion a la Denominacién de Oriu.n 'l'uquilu publicada en ¢l DOF de fecha
.9 de diciembre de 1974, establece como territorio de origen diversos municipios de los

Estados de Jalisco, Guanajuato, Michoacin, Nayarit y Tamaulipas, ’

La nota diplomdtica se fund 6 en la vi al Convencién de Paris para-la:

proteceion de ta Propiedad Industrial, en los articulos 1, 5 a), 10 bis y 10 ter, por lo que se
concluye que la Convencidn obliga a Kenia a tomar medidas, contra ¢l uso indebide de hs .
dummm'lcmm.q de origen, cn este caso la fabricacion ilegal de tequila, :

Tapid

Asimismo en la notn se menciona, que ta situacion podria repercutir en las excelentes
relaciones comerciales entre ambos paises, en detrimento de sus esfucrzos para unpuleur ln
cooperacion bilateral.

La Cancilleria Mexicana, reitera la solicitud de que ¢l Gobiemo de la Repablica de
Kenia, tome lns medidas conducentes para que se desaliente la . produccidn 'y
comercializacion ilegal de tequila, por parte de la empresa infmctora, por lo que ln SRE
solicita se soll de inmediato, a fin de en bien las mlacloncs polincns y-,
ccondmicns que sosticnen ambos pais &

Finalmente ¢l I‘mb'undor de México en Kenia, le informa al Director de l.| DGAA de
la SRE lo siguiente:™ .

“Me es muy grato comunicarle que luego de una visita a diversos centros donde se c,\'péndcn
bebidas alcohdlicas, supermercados, vinaterias, tiendas de alimentos especiales, ete. he
detectado que ef falso tequila *Gringo's”™ que se venia vendiendo en el mercado local en
violacion a las reglas intemacionales, ha desaparecido del Jo. La ‘razén’ que
argumentaron varios vendedores fite que se enciientra luer de inventario. o

Esta situacion tiene poco mas de un mes de estarse presentando, por lo que antes de ..
dar ¢l paso correspondiente de presentar al Mir o de Relaciones Exteriores la nota
diplomitica que se envid consullo a usted si se hace entrega de dicho texto o primero se
tiene una entrevista para tratar de oblener la opinion del Gobiemo keniano. B

Podria suceder que tas dos notas diplomaticas anteriores hayan tenido un efecto sobre -
lns autoridades de este pafs y aunque no lo hayan anunciado, discretamente hayan retirado el
producte del mereado, De cualquier forma, se continuard vigilando si dicho produuo mcl\'c:
a aparecer en el mercado local™. .

W Cr. Oficin 2124 de fecha 4 de abril de 1994,

T14g
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4.6.3 Opinidn personal

Destaca el hecho de que la produccion ifegal de tequils en Kenia, se detectd a través de

ln Embajada de México en ese pais africano y no a través del IMPI, ¢I CRT o I CRIT, por lo

“que considero importante que las Embajudas de nuestro pais colaboren y apoyen a la
proteccion eficaz de la d ion de origen tequila en el extranjero,

Me parece muy eficiente la forma en que se coordinaron la Embajada de México en
Kenin, la Dircccion General para Asia y Africa y ta Consultoria Juridica de Ia SRE, ya que
en su conjunto colaboraron en sus respectivas atribuciones, para lograr con éxito ¢l objetivo
planteado de detener I produccidn tlegal de tequila por Ia empresa infractora en Kenia,

Destaca en especial la tabor de la Consultoria Juridicn de 1 SRE, que fundamentd en
forma precisa las notss diplomdticas, dirigidas al Ministerio de Relaciones Exteriores y
Cooperacién Internacional de la Repablica de Kenia, que exigen a ese Gobiemo en fonna
protocolaria pero endrgica, se tomen las medidas conducentes paa detener In produccion y
comercializacion ilegal de tequila por ln empresa infractora, toda vez que viola a In
Convencion de Paris para ln Proteccion de la Propiedad Industrial, de la cual México y
Kenin son parte,

No obstante que Kenia, no forma parte del Arreglo de Lisboa para la proteccidn de las
denominaciones de origen, considero que era posible obligar juridicamente a la empresa
infractora de ese pafs, a cesar la produccion y comercializacion itegal de tequila a través del
Convenio de Paris, aceion legal que no fue necesaria ejercitar, no ot que se c plo
por la Consultorin Juridica y por ln propin DGAA de la SRE, parn lo cual se pensé contiatar
los servicios de un despacho juridico en Kenia, cuyos gastos y honorarios s¢ proponia que
tos cubricr la CRIT. RN

Estimo acertada, la inmediata notificacién del uso ilegal de la denominacion de origen
tequila, para amparar licor en Kenia, a la CRIT, quicn confirmé a la SRE que la producclén
bajo la denominacion tequila em fraudulenta,

Asi mismo la CRIT descartd que ese producto fuera de origen mexicano, toda vez que
no existia convenio alguno de exportacion de tequila a ese pais, por productores nacionales y
solicito la intervencion de In SRE para detener [n infraccion.

Este caso representa un antecedente importante en la deteccion y detencion de In
produccion y distribucion ilegal de una bebida amparada bajo la denominacién de origen
tequila, que demuestra que la proteceion a la misma en el campo prictico se ha manifestado,
con aplicacion de la legistacion mexicana y los tratados intemacionales de la materia,

Este asunto se resolvid a través de la via diplomdtica, con las notas correspondientes
que tuvieron un adecuado sustento juridico, lo que permitié obtener un resultado rapido y
eficiente, por lo cual no fue necesario inicinr un procedimiento ante las awtoridades
competentes del pais infractor, sitwacion que permitié el ahorro de reeursos'y de ticmpo,

4.7 Conscjo Regulador del Tequila vs La Cofradia S.A. de C.V,
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4.7.1 Desarraolto del easo

Este caso ilustra Ia aplicacién del derecho mexicano, en cuanto a la hmll.(écidn y
conservacién de In denominacion de origen tequila, panicularmente In° Ley Federal sobre
Metrologia y Normalizacion (LFMN), que establece la Nonna Ol'cml Mulcnnn del Icqluln
NOM-006-SCF1-1994, ‘

El CRT conticne facultades veriticadoms
006-SCF1-1994 relativa a Bebidas Alcohdlicas
DOF ¢l 3 de septiembre de 1997,

4 .7.2 Desarrollo del caso

arn vu,ll'lr cI cumpllmlcmo e ' NOM-
equils - Lspucnfcnuoncs. pubhcndo enel

EI 6 de mayo de 1998 ¢l CRT como Org,umsmo du Ccmf'chIén y: Umdnd dc
Verificacion (UVNOM 002) acreditada ante SECOFI, expide el Ccm(‘wdo ‘de Conformidad )
de Producto nimero I-AAA-4-94-01, para ¢l Tequila clnbondo por ln empresa “La Cofradln, -

. 8.A. de C.V."con fundamento ¢n la LFMN y en las Politicas dc Ct,ml'cucmn aplicables al
“ tequila, NP

5 LI CRT, emite ¢l certificado que indica que In 5 con las di
establecidas en la NOM-006-SCF1-1994 Bebidas Alcohollc:w l‘cqunln- Especificaciones 'y
tiene vigencia de un aiio a partir de su expedicion.

E1 25 de junio de 1998 se emite el escrito de comision que faculta a los téenicos del
CRT, para verificar ¢l cumplimicento de la NOM del tequila, en las instalaciones de la
empresa La Cofradia, con domicilio en Tequils, Jaliseo. Asl mismo se notifica que se
levantard un acta circunstanciada de verificacion, en presencia de dos testigos propuestos por
lu persona con quien se entienda la diligencia o por quien Ja practique.

Del 25 de junio al 5 de agosto de 1998, ;mrsnn.:l adserito a la Unidad de Verificacion,
del CRT realizaron una visita de verificacion™ en tas instataciones de ésta empresa, pam
constatar el cumplimiento de la NOM del wequila en vigor.

Se establece que se aplicaron los métodos de prucba a través de muestras de tequila
blanco, para fines de co inlizacion, mismo que plia con las especificaci fisico- -
quimicas enunciadas en la tabla uno de 1a NOM y con la madumcion, ya que contaba con
recipientes de madera de roble o encino sellados por ¢l Organismo de Certificacion del CRT

y con equipo de destilacion en condiciones de operacion y biticora,

Sin Lmhaq,u la visita de verificacion, determing que el agave utilizado por la empresa
como materia prima pam claborar ¢l lulmln no contaba con el numt.m de registro del,
proveedor y del periodo correspondiente,™™ por lo que | ibl se il con la
NOM del tequila,

"% Con fundamenta en los anticulos 52,50, 68.54.85.87.92 al 9 dela LEMN y se levamd of acta circunstanciada No 036 el

25 de junio de 1998,

'® La NOM.006.SCFI-1994 Bebidas Alcohdhicas - Tequila - Especifi establece que el agave que se utilice como
materia prima para la claboracién de cualquicr tpo de tequila, deberd ser de Ta especic tequilana weber variedad azut,
cultivado en la zona geogrifica sedalada en la Declaracion Generat de Proteccion a la Denominacion de OnLen Tequila
y estar inscrito en el Registro de Mantacion de Iredios en el Or de Centificacion de Producto Acredi
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Se verificd en Iu corgn dc horum del 2‘) dL junio nl 6 dl, Julm (k 1998, la entrada de
289,960 kg de agave o hidrélisis, con un 82,06 % de madirez, por lo que se determing cl
i ineum )hmu.nlo de ln NOM del lcqull.n, ya que dt.lud ser un 100%,

g fuan'mlc conlaba con registros pnm establecer un. balance cntre las materias
pnmns, para’determinar la p.mlclpncmn mayoritaria de azucares diferentes a los del agave
= para’¢laborar tequila' y el equipo suficiente de taboratorio, par analizar ¢l porcentaje de
““aleohal volumen en mostos fermentados y realizar los cileulos de eliciencia e,

En Ll proceso unitario de destilacion, la verificacion determing que fa eficiencin rebasa

los, Ilmllcs tedricos, por lo que se presume incumplimicnto del apartado 8.3.2.2 de la

-NOM My se detectd la claboracin de licor de café con tequili blanco 100% de agave, por

“lo que se establecid la presuncion de incumplimicnto de fa NOM, ya que la empresa no
presentd la autorizacion para fabricar simultaneamente tequila y ticor de café.

La persona con la que s¢ entendio ta ditigencin, manifesié que en ln empresa se
eluboraba licores de caf y almendra, a base de tequila 100% de agave tipo blanco y alcohol
etilico y negd ¢l acceso a uno de los almacenes de la ey donde se ban unos
recipientes que contenian liguido del que se pretendid constatar ¢l contenido, situacién que
se hizo constar en ¢l acta circunstanciada.

El almacén quedd rcsgu:lrdu(ln con sellos en las puertas y ventanas para verificar su
interior y el 3 de agosto de 1998, se abrio en presencia de los verificadores y se
100 envases semivacios de plastico, de los cuales se tomé una muestra para determinar las
caracteristicas fisico quimicas del liquido.

En el acta ci tada, se establ las aclaraci y observaciones de la pel
con [a que se entendid la diligencia, que seitald entre otras cosas, varios nimeros de registro
y predio, para acreditar el cumplimiento de apartado 8.3.1.1 de la NOM, 32 con'lo quese’ "
concluyd la visitn de verificacion. i

Los datos proporcionados, correspondian a “Eladio Martinez", agavero del pmi,n\m.n- o
de la bolsa del agave, esto lo confinmd I CRIT, registros verificados por Ll nren de'
inspeccion agricoln del CRT, para confinnar su procedencia.

La Unidad de Verificacion adserita al CRT, detectd el incumplimicnto - de- las®
dnpmnunnu contenidas en ln NOM del tequila, Lll las instalaciones de fa empresa La
Cofiadia®™, con motivo de l visita de verificacion™ en ¢l periodo comprendido del 25 de

YO £l caleulo de eficiencia de las ope s unitarias del proceso de elaboracion del tequila, se establece en la
NOM-006.SCFI- 1994 y son la hidrobsis, Fermentacion y destilacion,

MBI productor de tequila tiene prohibido clnhonr i lquier prod dmmlo det 1equita, en
las instalaciones autorizadas por Ly depends A menos gue dife i sus lineas de
pmducuon a juicia del Organismo de Cenificacion Acreditado,

* De acuerdo al manual de procedimiento de verificacion, ¢l fabricante deberd proporcionar dentro de las 48
lhoras de iniciada la diligenct fechas de ingreso del agave y of nlmero de registro det predio y proveedor,

M Dictamen Nimero 1-002 de presuncion de incumplimiento de la NOM Jet Teguila, realizado por la Unidad de

Verificacion Acreditada U\’MJMOO’ del CRT el 11 de M.pncmlxrc de 1998,

La Unidad de Veriticaci aming una ion de i i de los apartados 8.3.1.1, 83.1.2,

83.2.1y $.2.2.2de la NOM.

us
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: Junm al s dc nl,mlo dc»l998 quc fucron hs su,mcnlcs‘

| ng,nvo ulllmndo no conlnba £ns momt.mo de’i mguso nl proccso dc pmduccmn.-
ot ¢l nimero dc n.uslro del pr y dcl roplulnno ante cl CR‘I‘

La cﬁmcncm de dcsulﬂcldn de ln cmpn.w enel pmodo, wpum cn promt.dxo nl 100%
tworico posnblc

nncnu llcor de cxlll y u.qulln en stis lnslnlacmncs sin
pn,lxliﬁpml‘-‘linpus dc’, aduccion li indas y omitid notificar.dicha
ircun: i Ia al inicio de Ia produccion smmlluncn e Bt

) el 1 de reg
=5 dt, nbosm d(. 1998 fecha de cierre del acta.

-M'lmfcslé su inconformidad en cunnto a su partici
cnlculo de eficiencias, ’

¥

en“el pr yde

1 A

I’rcscnld un dlcmmul de factibilidad de i !
distintos al tequila, en lns instalaciones de la cmpmn cmmdn porcl CRTJ ’ o

El'tl-y 12 de agosto de 1998, la empresa La Colrldm prcwno cscnlos. en Ios que
formuld observaciones y manifestd lo que a su derecho convina, rupt.clo a la visita dl.
verificacion - practicada en sus instalaciones™®,

i1 30 de septiembre de 1998, la DGN de la SECOFI, reconocio que autorizé a la
Unidad de Verificacidn del CRT, para realizar la visita en las instalaciones de ln- empresa y
Ta validez del acta circunstancinda de verificacion o la que otorgé pleno valor probatorio *'°

El 1 de octubre de 1998, ¢f CRT coma Organismo de Certificacion, emite un Acuerdo’ -
en ¢l que determina suspender el Centificado de Conformidad de Producto para:Tequila, -
expedido en favor de La Colradia, con todas sus consecuencias Iq,nlu’““ El Acucrdo fie
suserito por ¢f Director General del CRT Lie. Ramon Gonzdlez Figueroa, .

* Dictamen Niimero -002 de presuncion de incumplimiento de ta NOM del Tequila,

*1* el Dictamen nimero 1002, se ensiarn copias al Director General del CRT y al Director dt Marcas del I\ﬂ’l para su o

conacimicnto.
* Eiste dictamen det CRT ] 1 mas no el de produccion simul de bebidas d:snmns al

teyuila.

' Se respetd la garantia de audiencia de la empresa visitada, en relacion al Acta de Verificacion numcm 36 por Io que se
cumplid con el articulo 99 de la LEMN, B

¥ Oficio DGN 312. 02.98 477, de fecha 30 de sephembre de 1998, emitido por a DGN de SECOF, con fundnmemo enlos
:\mculns 87 y 96 segundo pirrafa de la LEMN, .

o erdo se emiti con base en ¢l dictamen de incumplimiento de la NOM del equita, con fundamento en los nnltulos o

S4.85.87,91,92.93,9798 y 112 fraccidn V de la LEMN,
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7 Este" aenerdo se’ dictd con_motive de las actuaciones zadas por. la’Unidad de
Verificacion del CRT, en relacion o fn visitn de verific feacion en Jas instalaciones de la,
empresa®® pam constatar ¢l cumplunlcnlo de lns’ cspu::l' caciones quc Lsmblccc ln NOM-
006 SCFI 1994, "

I‘n cl Acucrdo dictado pnr ) CRT. se cmmdc.m ln su,lucul

o Que durunlc lu Vtrlf'
-8 cclﬁc:

2 ulll uudo por ln cmpnm era muduro. ;

; lncumphmlen(o enel np.mndo 8 3.2,1; ya que como ull'ldo (h. ln vcnl'cnclén se
-deteetd destilucion en un 100.85%, que rebasa los lllmlu: tedricos de chcu.nun

o Ln I clabord licor dl. cnfé %in scp.u'ar Ins lineas de
produccion del tequila, y no presetd la autorizacion a que se refiere cl apartado
8.3.2.2 de la NOM. :

Las violaciones d ! como {1 es, ya que al d emitido
se le otorgd pleno valor pmh.uonn con fundamento en ¢l articulo 85 de In Ll'MNm i

EL Director General del CRT, emite comunicado con fecha 2 de octubre de 1998,
dirigido al Representante Legal de La Cofradia 8.A. de C.V. en ¢l que le informa, que como
resultado de la visita de verificacion y con fundamento en el Acta Circunstanciada mimero
036 y ¢l Dictamen de incumplimiento, emitido por la Unidad de Verificacidn, se suspende a
la empresa ¢l Certificado de Conformidad de Producto Tequila niimero 1-AAA-4-94-0, toda’
vez que se detectaron violaciones a la NOM-006-SCFI-1994,

Recomienda revisar los resultados del  Acta Circunstanciada  y  corregir los
incumplimientos encontrados, con un plazo de 15 dias habiles pam entregar dicho
Centificado y presentar el plan de acciones correctivas,

Asi mismo se establecié un plazo de 20 dias hibiles, para retiram la marea CRT dc
taddas las etiquetas del producto Fequila, de Ta compaiia.

Se hace del conocimiento de La Cofradia que la auspcnsmu serd notificnda a la
vy

autoridades competentes, para que determinen lo cond te res ala ¢ i6n %
del producio. :

El 2 de octubre de 1998, se remitieron las actuaciones a_ln' PROFECO, pam qlu‘g:_ clj .

|4 visita de verificacion se realiza con fundamento en los nnlculns ' 5(\ 68,
. LFMN,
™ Los dictamenes de las Unidades de Verificacion, serdn

como los Organismos de Certificacion y en base a ellos se ay

i

pnr |as i ntes, asi.

" N : .
las
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X 3
r«.soluclén mlmmlﬁlmlwﬂ ’. que cmmduo Ios slguumes punlos. .

Je 'Quc se detectaron violaciones a la NOM del luquiln, ya que ¢l agnve wilizado en’el
- proceso de cluboracién del 25 de junio al 27-de julio de 1998, no coninba en su -
. momento de ingreso al proceso de produccion, con ¢l nimero de fegisiro del predio’y
del propietario ante el CRT, ya que hubo ingresos (|m. fu«.mn consumidos, quc no
contaron con dichos registros.

® - Elngave utilizado en el proceso de fabricacién, solo era maduro en un 82.06%.

o L eficiencin de destilacion obtenida por la empresn suycrﬁ en promedio al 100%:;
tedrico posible, en violacién al punto 8.3.2.1 de ln NOM.>** La prucha consiste en un
balance de materias pritnas y materiales que detcrmine ln participacion mayoritarin °
total de azieares procedentes del ag gave’™®,

. LI fabricante elabord simulineamente licor de café y tequila en sus mﬁlnlm.mm.s, sin
.-+ contar con lineas de produccion claramente diferenciadas,

La PROFECO idero las violaciones d fas por a Unidad de Verificacion,
como (lagrantes, ya que el acta levantada se le reconocio pleno valor probatorio por la DGN
de la SECOF, Lo

Respecto a fas manifestaciones formuladas por el repr tegal de ln ‘cmprcs'n,v
ante el CRT, respecto a los hechos los en el acta ci inda de verificacion, la
PROFECO las considerd como mlundud.n: en virud de que el organismo de certificicion ;
tiene Ins facultades necesarias, para inspeccionar en forma per elc limiento de In

It
NOM, independientemente de que puede ser wrrohor’ldo por cualquier nulorldnd Fulcr'll
competente,

El acta de verificacion levantada, cumplia con todos y cada uno de Ios rcqmsum de
validez correspoudientes®’ Asi misimo las personas acteditadas por LFMN y el CRT; no
estin obhgnd‘ls n presentar Pru'l.unuuc a la visita de verificacion, los. manuales - de

) |
proce de cv :

Los procedimientos de certificacion y verificacion de productos, sujetos a” al

™ La PROFECO, establecié su competencia para conocer de este asunto, con fundamento en los anticulos 1, 3, 6, 20, 4
fritcciones NIV, XIX y NXI, 94, 96, 97 y 98 de fa Ley Federal de Proteceidn al Consumidor y en los articulos i, 2
fraccion Il inciso a), 3 fracciones 1, 1L 1V, IX, XIL XVL SVILy XV 40, 52,56,57.85,87,89.90 al 109, 112y [12-A de
T8 LENIN,

M La Resolucidn Administrativa, fue eminda el 2 de ouulm: de 1998, en cl expediente 36, por 1a Direccion General de
Vi an y Vigilancia d i de la Subj furia de Venficacion y Vigilancia de la PROFECO.,

El productor de tequila debe demostrar en 1odo momento, que ¢l producta no ha sido adubterado en las operaciones

unitanas durante su elaboracion

¥ EI praductor de tequila esta obligsdo a tener un registro actualizado, de las facturas 3 fichas de entrada y de salida de

materia prma y de senta de producto lenminado ¢ inventarios de producto sometido a un proceso de maduracién.

es necesario que medie solicitud de parte, para que l thiidad de Venficacion acreditada por fa LEMN, realice una

sita pam evaluar ¢l cumplimiento de la NOM del 1equila.

Las Politicas y { { para la i on de la C idind, se publ por SECOFL en ¢l DOF del 24 de

octubre de 1997,

"
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uunplmuemo d(. Nnmms Ohcnlu Mz.\lc.m.m. qm, incluyen a Iy NOM dcl uqlulxl. SO (kl .
o (Ionumo publu.o (IL carfcter general y de aplicacion abstracta, :

que ¢ en LI expediente, en p-lnlclll«ll‘

o Lu VPROFECO cestudio Jas o
= ¢l acta de. visita de verificncion y di de ion de i limiento™™ y comluyo S
quie'La Cofradia; i lié las especificaci de la NOM del lL(]lllLI. en perjuicio de ln

-sociedad consumidora y en vmlncmn a la LFMN, sin que la empresa infractora demostram
lo contrario, por lo que determini que In intencionalidad de la omision, quedd ncreditada,

La PROFECO consideré la infriccidn como gmvc”". yu quc La Cofri\din modiﬁéb :
substancialmente ¢l proceso y método para la fubricacion de tequila, que esidn sujetos a uni
cevaluacién de conformidad y determing que la condlclon ccondmica del . mfmclor e
superior a su capital social,

Se valord In negativa a permitir ¢l acceso a los \'cnﬁcndoru common’ldos. .l ‘un
almacén dentro de la planta de Ja empresa, durante Iu vmm (lc. \'Lrlﬁuxuon. g

La PROFECO, con base en los hechos y lns ideraci de dei
resolvio lo siguicnte: L e

. Quc fue adecuado el pmculumcmo ndmmls(ruwo. sq,mdo en r.onlr'l deLa Cofmdm :
por mfmccmncs a la NOM del tequila vigente y a'la L IN en el (|u- 's¢ dt.mo lm
plimicnto a las disposici lc;ﬂlcs plicabl

e Determina imponer una multa de § 241,600,00 . (dmuuum cunrcnl'l
sciscientos pesos 00/100 M.N.), equivalente a ocho mil-veces el “salario ‘minito
general diario vigente en el Distrito Federl, al momento e cmm.lcm. h mlmccmn.‘-
por incumplimiento o los articulos 52 y 56 de la LFMN : ;

¢ S¢ impone una clausura total temporal por el término de 10 di s, dc In pl.ml'n én la
que se llevd a cabo la visita de verificacion, con funchmu.mo cn & ‘articulo 112
fraccion 1l de la LFMN. : s

o Se apercibe a La Cofracin, para olorgar las facilidades ucuw' s burl la cjuuuén de
la clausura ordenady, de lo contrario se le impoudsd una-suncion econdmica de hasta
doscientas veces et SMGDV en ¢l DF, por cada dia que minscurra hasta” que s¢
ejecute la clausura ordenada y se autorizé el auxilio de la fllu“l.l piiblica.:

e Sc ordend girar oficio a fa Autoridad H laria corr i par la cjecucion
de Ja multa y para comisionar a personal adscrito a b PROF ECO para cjm,umr la
clausurn ordenada,

1 1,

Istas se icron, con en ¢l articulo 87 de ta LEMN y por Ja DGN de la
SECOF! y se les otorgd valor pmh.uorlo pleno en ténminos del articulo 85 de esta ley,
" Se considerd grave, con fundamenta en los articulos 52 ¥ 56deta LFMN,

" Resolucion Administrativa del 2 de octubre de 1998, suscrita por ¢} Director General dc Verificacion y
Vigilancia de {a PROFECO, dictada en le expediente 36, hojas 7.8 y 9,
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Seapercibié ' la empresa que en enso de reincidir, s¢ le sancionarfa ¢n términos de.
U Seualquiera de las fracciones de los articulos 112y 112-A, en refacion con el 113 de In

ya que. Ll pmu.so que n.nllmlm I.l empresa, 1o sc xuum 0 lo «.smblcudo en la NOM del -,
u.qull.| y I.\ Ll MN. .

: Con motivo de I clausura, se levantd actn en In quc se asenta el foho de los scllos de L
“clausura total temporal del establecimiento, que |ncluyd los | bnmlono‘ oficinas -
“ administrativas y tinas de destilacion.** . :

La PROFECO, a peticion del Director Generut del CRT, ** por comunicado del 2 de
oclubrc de 1998, ducnniné imponcr cono. medida 'prccnuloriw. I prohibicién . de
# nivel nacional varias marcas de lns empresas: (Jlllkl Eucario Gonzilez
S A.de C.V., La Cofradin S.A. de C.V. y La Madrileiia S.A. de C. V.

Esta sancién se emitid, yn que el proceso de estas; j epresas incumplio con fo
establecido en la NOM del tequila, como se desprendio del d de .m li
emitido por la Unidad de Verificacion del CRT del 11 de septiembre de 1998,

El acuerdo se les notifico a las empresas infractoras, con of apercibimiento que ct;lcn:nsu
de incumplimicnto, se les impondria una mula de hasta ocho mil veces ¢l SMGDVDF

Con fecha 13 de octubre de 1998, el Director General del CRT dirige una carta al
Procurador Federal del Consumidor, en la que solicita deje sin efecto [a prohibicion de
comereinlizar a nivel nacional, Jas marcas de tequila de las empresas sedaladas en su
resolucion de 5 de octbre del mismo aio, toda vez que La Cofradia le envio un escrito, en
el que se compromete a tomar medidas correctivas para cumplir con la NOM del Tequila™,

El Director Genenl del CRT, expresa en el cc icado que las medidas proy
por la empresa infractors son factibles de realizar y que considera evitarin su xcmcndcncm
en las ieregularidades cometidas, por lo que el CRT se comy ¢ a dar segui a

" Oficio de Comision de Clausara 036, 070, suscrita por le Director General de Venficacidn y Vigilancia de la PROFECO.
Y Acta de Clausura del S de actubre de 1993, lesautada por of personal comisionado de fa PROFIECO.
" L1 Lic. Ramdn Gonzalez Figuero, solientd ejecutar I clausura ¢ impaner las satciones conmespandicrites.
" E)NCRT, envio a la PRO! . Jas resoluciones de cancelacian a los Co dos de Ci idad de Producto de tas
cmpresas thfractoras, pam |. 16n de las medidas precautonias y/o sanciones conforme a la LFPC.,
Acuendo del § de actubre de 1998, enmtudo por Ta PROFECO, con fundamento en los articulos 1, 3, 6, 20, 24 fracciones
XIV, NIN y NXL 94, 96 v 98 de Ja LIPC y fos anticulos 1, 2 fraccion 11 iciso a), 3 fracciones [, 111, 1V, IX, XIE, XVI,
NVIy XVHIL 40,82, 560, 57,85, 87,80, 90 a) 109, 112, 112.A al 117 de la LFMN,
La Unidad de Venficacian del CRT UVNOMDO2, enutid las 1 de susy de los cenificados de las
empresas infr en vartud de fas viol  la NOM del tequila.
"‘ I T Acuerdo se Inzo del conocimiento del Procurador Federal del Consumidor y del Director General de CONCANACO.

Y 1a empress se COMPIOMEN® A UNA superyIsion mlmn. que garantice que ol ag..-m: que ingrese a la planta sea maduro en tn
0% como minimo y a inpl p del proceso de destil

v

w
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s dc l.l Unuh(l dc VLrlﬁcucmn Yy h'u.cr una insy (Iul . Asf mismo
e del e i del: Procurndor Federal del Consumidor, t|nc cl CRT - procedié a
eactivar el CLﬁIlIclldO ‘e Conformidad otor[,ndo o la empresa infractora, porio qu(. no tiene
nu.nnvumnlc en qm. la PROFECO deje sin efectos In mululn decretada

; La I’ROI‘ CO resolvié dejar sin efectos In mCdldd prcmulorm. dt. prohlblclén de
comercinlizicion a nivel nacional «t los productos de las empresas La Cofradia S.A. de cv.,
Tequila “Bueario - Gonzilez S.A, de C.V. y La Muadrileita- S.A. -de’ C\’“o con’ las

R COIISI(ILI‘IICIOINS Slbllltl)ll.\

) OQut. la empresa infractor, cumplié con ta sancién de Ll’lll\lll‘l. por ¢l término de 10 -
dins..

oQue ln cmpresa infractor, se compromele a subsanar las irregularidades detectadas
por el CRT, mismo que decidid reactivar los certificados de conformidad para tequitn
suspendidos a La Cofradia.” por lo cual mnmfulé que no tenia inconveniente en el

edids

levantamiento de las I rins

Asimismo PROFECO procedid a la libemeion de los pmduuo; de la empresa
infractora y notifico n los distribuidores ¢l permiso de comercializacion®? por lo que lns.
empresas Tequila Eucario Gonzilez, La Madriledin y La Cofradia, podian comercializar a
nivel nacionsl nuevamente sus productos.

4.7.2 Conclusiones del easo

Las actividades del CRT como organismo de verificacion y certificacion autorizado,
son lundumentales para gamntizar que las empresas pmducmrls de tequila, cumplan con In
NOM-006-SCF1-1994-Bebidus Alcohdlicas-Tequila -Especific: y en caso de detectar
violaciones proceder de inmediato o sancionar, de tal manera que se inhiba la prictica de
actividades que lesionen la calidad del producto y ta legitimidad del wequila,

De acuerdo con las Politicas y Procedimientos para fa Evaluacion de ln Conformidad
(POLEVAS). la certificacion estard sujeta a verificacion permanente in situ, ¢n la planta de
produccion y/o envasamicato del pmdm_lo La verificacion se wtilizard en su caso para
cancelar ef certificado correspondiente™”,

En el presente caso, personal debidamente acreditado de ta Unidad de Verificacion del
CRT, realizo una visita, en la planta de la empresa La Cofradia S.A, de C.V,, en la que
deteetd violaciones a fa NOM del tequila y que se asentaron en el acta cireunstanciada,

EI CRT con base en ¢l acta y el dictamen de presuncion de incumplimiento dc Ios

M Resolucion e 15 de octubre de 1998, suscrita por ¢l Director General de Veriticacion y. Vx[.llnncm de L3
PROFECO, que deja sin efectos el Acuerdo del § de octubre del mismo aiw, L
H " Oficio de fecha 13 dc actubre de 1998, emitido por ¢l CRT.
It l sta resolucion se notificd al Dircctor General de CONCANACQ. .
4 CF. Area de Evaluacion del CRT, Evaluacicn de ta Conformidud. Gaceta Mensual lequlln de Om,cn, CR1 :
Cinadalajara, Jalisco, México, No 7, julio 2001, p 5.
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ﬂp.m.ulm 8.3. l 1,83.1.2,83.2.1 y 8.3.2.2 de [a NOM del tequila, resolvid ln ﬁllij)l.llilén dc
Certificado de Conformidad de Producto para Tequila, expedido a Lo Cofradia® y solicitd
a la PROFECO su intervencion para que conforme a sus facultades y competencia @ 'lpllcm'l
las medidas precautorias y/o sanciones que procedicran M5,

Sin embargo, dins después ¢l CRT, decidio reactivar ¢l Certificado de Conformidad
otorgado a la empresa infractora y solicitd a ln PROFECO dejar sin efectos la medida
precautoria impuesta >, consi en la prohibicion de falizar a nivel nacional
varias marcas de las empresas Tequita Eucario Gonzilez S.A. de C.V., La Cofradin S.A. de
C.V. y ln Madrilefia S.A. de C.V., ya que ¢l propio CRT determing que estas empresas
incumplinn con ta NOM del Tequila, con base en ¢l dictamen emitido por la Unidad de
Verificacion de éste organismo,

] arg expresado en la solicitud, fue que La Cofradia se habin comprometido
con ¢l CRT, a cfectuar las medidas correctivas para garentizar el cumplimicento de la NOM
del tequiln y evitar Ia reincidencia, por lo que el organismo expresd su satisfaccion con ln
cirta cmnprnmmo de la empresa infractora, ORI .

La l’ROFECO ¢n atencién a In decision del CRT, rcmlvlé dqur sin Lfcclos Iu mcdldn .,
pru.uulonu impuesta, por lo (Juc. ordend natificar a los dls(nbuldon,s de Jos’ produclos el:
pt.mmo de cormrcullum:l(m : ;

4.7.3 Opini(S‘n Personal

El presente caso ilustra la aplicacién prictica, de lns facultad dc verificacion del
CRT, para constatar y supervisar ¢l cumpllmlmlo de la NOM 006- SCFI-1994 Bcebidas
Alcohdlicas-Tequita-Especificaciones.

La Unidad de Verificacion del CRT, determiné que la empresa La Cofradia S.A. de C.
V. incumplia con la NOM del Tequila en varios aspectos, violaciones que fucron
debidamente acreditadas, I mis grave desde mi punto de vista fue a produccion simultanca
de tequila y de ticor de café, sin comar con lincas de labricacion claramente separadas,
ademis de que el agave wilizado como materia prima por la empresa infractora, no estaba
maduro en un 100% con lo cual se deteriora la calidad del producto, en perjuicio de los
consumidores y de la industria del tequila.

Considero que este caso, demuesta que ¢l CRT actud en apego a las facultades de
organo  verificador que le concede lTa LEMN, pam vigilar en forma permanente el
cumplimiento de fa NOM del Tequila, sin embargo me parece contradictoria la resolucion
del CRT, por la cual reactiva los certificados de conformidad para tequila, suspendidos a La
Colradia y solicita a la PROFECO levantar la medida precowtoria, de prohibicion de

W pcu Acmnlmuuudn por el Directer General y ol (‘mmsmuadxﬂtcmco de la Unidad de Verificacién del CRT, el 1 de octubre
dn 19ug, dnu.uin en el expediente 036 de La Cofradia $.A. de C.V., nonficado a la PROFECO para su conocimiento,
lel 2 de octubire de 1998 (el (irector (‘menl del CRT al Director General de Verificacién y Vigilancia de la

M8 gscrito de 13 de octubre de 1998, det Director General del CRT al Procurador Federal del Consumidor.
M Acuerdo de 15 de octubre de 1995, emitido por PROFECO, can fundamento en la resolucidn del CRT y los anticulos 1, 2,
3,6, 20, 24 fraccion XIV, 28 y 30 de la LFPC y 57, 88,90 a1 106, 108, (09 y 1122 $17 dela LFMN
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€0 izar a nivel nacional ¢l tequila de la empresa mfrlclom. 1o obslnmc qm. fnu el;
: pmplo CRT, quien le snllcu.n a PROFECO aplicar estas nudldasysnnclon-

; Del nn.llmSJlukhco del ucuudn por ¢l que Iu PROFECO, dqn sin cfcclos I mcdld.l :
- F i se d } fe lo y

5

Que desde mi punto de vistn ¢l acuerdo no csti debidamente . fundado, ya que las -
disposiciones legales citadas, no corr el erdo, ya que los nrticulos
invocados de In LFPC, no se refieren a la posibilidad  de dejor sin efectos ta mulldu
precautorin, misma que debié quedar fine por los siguientes rmzonamientos: ’

La LFPC, cs de orden piiblico ¢ interés social y de observancia en toda la Rtpublltﬂ. :
por lo que no podrin alegarse costumbres, usos, pricticas o estipulaciones en contrario™

Corresponde a la PROHICO vu,llnr y vmr icar ¢l cumplimiento de los Nomnas
Oficinles Mexicanas y sancionar su i

Del Acta de Visita de Verificacion, levantada por ln Unidad acreditada del CRT, con
motivo de la visita cn la planta de Ln Cofradia, se desprende que la empresa incumplié con
tas especificaci para la prod n que se sedalan en s NOM de Tequila, por lo que en
1phcncmn a ln LFMN, I I'ROFLCO pmhlblé de jnmediato Ia comercializacion de los
productos que 1o reunicron las Ls])LLlr uluoncs cnm;{mndlcnus. inmovilizindolos hasta en
tanto s¢ acondi 1, reproce: substituyeran,

La medida precautoria se impuso en cumplimicato a la LFPC y a la LEMN, por lo que
no podia quedar sin efectos, hasta que la empresa infractora reprocesarn o substituyera el
tequila que incumplié con Ia NOM y que se encontraba en el comercio, con la obligacion de
los comerciantes de abstenerse de [a venta de este tequila, en tanto se les noulu.nm I
liberacion del producto. -

Los productares y fabricantes son responsables de recuperar dc umwdmlo los pmduclos ’
y tendran la obligacion de reponer a los comerciantes aquellos cuya venta se prohiba, por
olros que plan_las especifi correspondi o cn s caso, rcmlq,mrlc: o
bonificarles su valor™®!, ‘ :

Por otra parte considero anticipada la decision del CRT, de rcacuvnr el Ccmﬁc:ulo de
Conformidad sin que la empresa infractorn, acreditara fehacicntemente los ajustes necesarios
cn st planta de produccion, a efecto de garantizar el cumplimiento de la NOM del tequila.

Resulta insuficiente una carta compromiso para adoptar las medidas correctivas, por lo
que la reactivacion  del Centificado de Conformidad otorgado a la empresa, me parece
improcedente, ya que el CRT debid constatar fehacientemente que se cumpliera con Ja NOM
del tequila, por lo que considero también que la PROFECO no tenia fundamento pars dejar

B Articulo | de I LFPC.

" Anticulo 3 y 24 fraccion NIV de [a LFPC.
% Articulo 57 de la LEMN,

! fdem.

ise
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sin efectos ln medida precautoria,

Este caso- muestrn en forma detallada In aplicacion del derecho - mexicano, en la -
proteccion de In d inacion de origen tequiln, a 1ravés del CRT y de la PROFECO que .
~de acuerdo con Ja LEMN y ln LEPC, tienen facultades par sancionar las violaciones por - ©

- incumplimiento a ln normatividad de la produccion del tequila, =

Asimismo ¢l caso ilustra I coordinacion efectiva entre ¢l CRT y la PROFECO, para.*
uplu.nr en ¢l ambito de sus competencias, las normas necesarias pam prevenir, corrq,lr y
S'munn'lru lns empresas tequileras que incumplan con la legistacion.

La clausura total temporal de la cmpresa infinctom, es un cjemplo pam lus dcmns
empresas tequileras, que pretendan incumplie con la NOM del tequila, ya que las-Visitas de
“Verificacién resultan un instrumento idéneo pam constatar en fomm Lfccuvn Ins condlcloncs
de fabricacidn de la denominacion de origen.

En la medida que se fortalezen al CRT y u la PROFECO, para que en cumplimiento de*
sus atribuciones garanticen ln [L[,lllllll(lnd del 1equita, en lodos y cada uno de sus procesos de
produccion, distribucion y co lizacion, se rol i esta d 10 dc on;,cn en
cl mercado mexicano y por consiguiente a nivel internacional

Considero importante hacer extensive al IMPI, ¢l conocimiento de los casos” de
empresas que incumplon con la normatividad del tequila, ya que en el marco de-sus
atribuciones puede de maner coordinada con el CRT y la PROFECO, contribuir a:la‘:
I i6n de ta denominacion de origen tequila, por lo que es necesario que s¢ incremente

la comunicacidn entre estas autoridades, en beneficio de la industria del tequila.

El CRT debe fortalecer sus actividades, como organismo verificador del cumplimicnto
de Jn NOM del tequila, capacitar mas af personal que comisione para la prictica de. cstas
, para que constaten en forma estricta los procesos de elaboracion que prevengan y
detecten en forma oportuna, Ja fabricacion de tequila que no pla con las especificac
de la NOM en vigor.

Asi mismo es impomnlc a honestidad del personal adscrito, pam evitar cualquier acto
de cormupeion que serin en perjuicio de la industria, ya que al fabricarse uqmln ndulu.mdo 0
de h.u-| calidad se ufcclu a todos los productores, -

.48 Caso Coren de impuésqo excesivo a 1a importacidn de Tequila

: 4'.8'.1 :\I‘lll‘ﬂ‘('elvllcs del easo

o Ll Gobumo de México, s¢ adhirié como luvcro ufcclndo en um conlm\'crsm ante cl

Gnlpu Especial de la Organizacion Mundial de C (OMC) i

_por las Comunidades Europeas y los Estados Unidos de Norteamérica en contra de Corcn. :
por la imposicidn de un impucsto aplicado al tequila y al mezeal, con un amplio margen'de’ 7~
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discriminacién, en relacion al soju que es un aguardiente destilado tradicional coreano, e y'

" que considerd al impuesto como violatorio del Acuerdo General sobre Arnceles Aduaneros
y Comercio de 1994 (GATT), en virtud de que las leyes de ese pals favorecian la
comercializacion del soju, en detrimento de las denominnciones  de origen’ mexicanas,”
tequila y mezeal y de otras bebidas espirituosas, ) i

Corea aplica un régimen fiscal nu]hiph: 4 la venta de bebidas alcohdticas destiladas y
establece diversas categorias, a las que impone dhlmloﬁ unpuu(m ad va |I0rem que Lmvn las
ventas de estos productos y crea un margen de discrimi [T jal de-las bebid
importudas que compiten con el soju coreuna, : Lo

Desde 1949, el Gabiero de Corea ha wtilizado diversas medidas ‘parn proteger su
produccion nacional de soju ***, tales como conlin;,cnlcs'y aranceles muy elevados, hasta -
1989 Corea manienia mnungunlw para las lmpumlclonw a [,rlnd dc. \vhlsl\y y prohibia la
importacién de este producto embotelludo.

Cmno resultado de In Ronda Uruguay a fines de I década de los ochenta, Corea
6 liberlizar los obsticulos a ta importacion de bebidns espiritosas destiladas y
.ulqumo ¢l compromiso de reducir sus arancelés del 100 nl 30 por ucnlo ad vnlorun en dicz

periodos muales.

A principio de I década de los novcnln, Corcn rcdluo nll,unoﬁ de sus impuestos
internos ya que su arncel consolidado parn casi todas las bebidas espirituosas de la partida
22,08 del Sistema Armonizado de Duu,nuuon y Cndlfcmon de Mumtmcfnﬁ (SA). en dcl
79 por ciento ad valorem,

El primero de julio de 1991, Corea redujo el tipo aplicable al Whisky y al andy del -
200 at 150 por ciento, en enero de 1994 al 120 por ciento y en encro de. 1996 al 100 por-
cienta; la categoria de las demis bebidas alcohdlicas, sc. beneficid de una umcn nduccmn del
100 al 80 por ciento en julio de 1991.

El soju se sujetd a un impuwlo del 35 por ciento hasta 1991, asio en que se stbdividio
en las categorias de soju diluido y soju destilado, gravadas con impuestos del 35 y del 50 por
ciento respectivamente.

£n 1990, el Gobierno coreano comenzd a aplicar [a Ley del Impuesto de Educacion -
para algunas bebidas espirituosas, que aminord la eficacia en la reduccion de los impuesto
sobre las bebidas alcohdlicas, contenidas en In misma ley, en perjuicio de [
comercializacion de las demas bebidas espirituosas enire ellas ¢l tequila y ¢l mezeal.

El 2 de abril de 1997, las C idades Europeas solici la celebracidn de
Consultas con Corei, de conformidad con ¢l pirrafo 1 del articulo XXH del GATT y ¢l
articulo 1V det Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la

" Véase, informe de la OMC WI/DSTSIR-WTIDSSS/R/AC, disponible en ¢l Sistema de tuformacion’ Sobre Comercin

Enlerior. lp: #www.sice.oas.org/dispute/wto/ds75/75129¢ asp.

it soju se incluye en la panida arancelaria 2208904k de 1a seccion 1-A del Arancel de Aduanas de Corea.

™ FI impuesto Je educacion, ¢s una sobretasa que s¢ aplica a la venta de diversos productos, sobre Ja base de los demis
impuestos pagados, entre ellos las bebidas alcohilicas.
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wvrs'uimmn ot u-’u

ll‘crcnu'ls (ESD) dc i OMC

: os EUA y.Canadd solu.numn que se les asociam o esas comullns. dx. wufomnddd«
con el pirmafo 11 dcl nniculo 4 del ESD, mismas que Corea nceptd en 1997 % :

1 cse mising nﬂo, Ins: Comumdadu Europeas y Corea celebnron consull.ns en In;
) i Gmcbm. de las cuales participaron EUA y Canads, .

-EUA solicitd la celebracion de consultas con Corea ¢, cn relacién con ¢l mismo
Cariadi'y Ins Comunidades Europeas, solicitaron que se lcs asociara a las mismas
pnm participar como terceros.

lm consultas se llevaron a cabo, sin cmbargo las partes no resolvieron [a diferencin,
por lo que en septiembre de 1997 las Comunidades Europeas y los EUA, solicitaron el
establecimicnto de un Grupo Especial, ya que Corca presentaba un régimen fiscal
preferencial del soju, frente a determinadas bebidas alcohdlicas clasificadas en la partida !
22,08 del Sistema Armonzado (SA), lo que resulta incompatible con el articulo 111 de! GATT,
de 1994, por la anulacion de las ventajas resultantes del Acuerdo.

Ll Organo de Solucion de Diferencins (OSD), acepté las solicitudes y eslablecié un
Grupo Especial nico *** de conformidad con ¢l parmafo 1 del articulo 9 del ESD, con ¢l
ob)cllvo de examinar ¢l conflicto a ln luz de las disposiciones aplicables y formular

que  permitict al OSD, formular - {us  recomendaciones o dictar lu&

resoluciones pmvmlm cen los Acuerdos.

4.8.2 Desarrollo del caso
4.8.2.1 Postura de México.

México sostiene que ¢l diferencial entre los impuestos internos nplicndns al so uyalis
demis bebidas espirituosas importadas, Lunsllluyc una violacion prima facie™, de’ Ins
obligaciones de Corea bajo el articulo 3 parmlo 2, primern fmse del GATT de 1994 oo y uma
anulacion o menoscabo de las ventajas de México al amparo de dicho Acuerdo.

El Organo de /\leucic‘m en ¢l caso Japon-impuestos sobre las bebidas” alcohdlicas’ I,
determing que para examinir si una medida liscal, estd de conformidad con d .umulo 3 dul
GATT, es necesario determinar:

¢ Que los productos importados y nacionales gravados, sean similares.

% Saliciudes WT/DSTS/4 y WT/DST5/S del 17 y 21 de abril de 1997, respectivamente.
** La solicitud se presentd de conformidad con el parrafo 1 del aniculo XX del GATT y el anticulo BV del ESD, en relanén
a lasolicitud WI7DS8471
"7 Solicitudes presentadas el 29 de mayo y el 5 de junio de 1997, a los que se les asignd como WT/DS$4: y \VIIDSRJIJ
respeclivamiente,
Y 1l Grupe Uspecial celebrs reuniones sustantivas con las partes en marzo y abril de 1998,
¥ Por tratarse de este tipo de violacion, te correspondid a Corea refutar la acusacidn, formulada por Méuico.
 gste articulo seiala, que los productos del lemitono de toda parte contralante importados en el de olra paste, no estarin®
sujetos directa m indirectansente a impuestos o cargas interiores, supeniores a los aplicados directa o nudirectamente, a los
productos nacionales similares,
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«Que los impucstos aplicados a los productos importados, sean superiores o fos.
i . - R

Mcxu.u consulcrd que Coren conitmviene el contenido dd nnlculn
: I994 por | las sugmunlcs rzones:

del GATT de.

-EI so;u es un producto -similar 361 a“kis hdndas pirilisosas<de_ Ja- partida
22,08 del Sistema Armonizado (SA), en ln cu.nl estin mcluulos cl qumh y el
muml qm, son produclns tle México.:

. Ll lc(!unln y cl mclull se eneuentran en ta misma’ uhpnmdu nmnu.lnﬂ'\ qu«. el
soju . por o que son | luctos similares y di compcudorce 0

sllﬁllllllh[cs entre si.

. oLas bebidas espirituosas de la parudn 22,08, tienen el mismo uso’ o nul quc cl :
soju, ya que corresponden a los mismos gustos y habitos de los consumldorcs :
", de hebidas espirituosas con naturaleza y calidad equivalentes. ;

El soju, el tequila y ¢l mezeal se dividen on dos categorias: el tequila yel mezcal

- blancos Lomspondcn al soju diluido y ¢l 1equila y el mezeal unqos corrcspondcn al SOJlI -
; dcsllhdo.

; Ln primera - categoria, s¢ trata de bebidas que normalmente se toman solas, de i:ulor
clmo muy comunes y que se venden en grandes cantidades, la segunda ruquu:r«. un proccso =
mas sof illcudu con un preeio mayor y envasado en botellas antesanales,

OLos impuestos aplicados al tequila y al mezcal, son supt.norw a los del’ soju
por lo que se establece un margen de discriminacion contra las d
de origen mexicanas, de un 189 por ciento con selacion al 90_]“ dtsuludo y d
un 270 por ciento con relacion al soju diluido.

La medida adoptada por Corea cs incompatible con el .lnu.ulu k) pnmfo 2, sq,undn
frase del GATT de 1994, por los siguientes argumentos:

o El tequila y el mezeal son productos importados sin
nacional corcana, gue son directamente competidore
directamente.*

y quc pm.dcn sisstituirse

eLa clasificacion arancelaria del tequi
determing I similitud de estos productos.

, mezeal y wJu es.un clcmuno que "

Y para detenninar ol concepto de productos similares, se atiende al uso final en un mercado determinado, los gustos y
habitas de los consumidores, asi como las propiedades, naturaleza y calidad de los productos.

! Subpartida 220890 del SA, que tiene of nivel mas alto de precision con clasificacion de svis digitos, por 1o que e un signa
para establecer Ja sumititud entre productos.

gl Orp,mm de Apelacidn resolvio en su informe sobre ¢! caso Japyin- :m;uu,\lm sobre las bebidas alcohdlicas 1, que el

shochu y otros di y bebidas alcohdlicas destiladas de 1a partida 2208 del SA, con excepeion del sodka, son
di di i enlre si.

o
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'

En este aspecto es importante destacar el Informe del (‘mpo Espu:ml que rcsolvno el
caso Japan-impuestos sobre lus bebidas aleohdlicas I, que aceptd lns. prucbas presentadas
por Japon para demostar la similitud entre el shochu japonés y ¢l soju coreano, que incluyd
a f clasificacién amneelaria como un elemento para determinar la similinsd.’ Asf mismo la
ley coreana establecia una division similar a la de Japén, quc dlvullu al shochu en dlluu!o y
destilado,

o E! soju de Corea y lus demis bebidas espirituosas de I partida 22,08 del SA,
no estitn sujetos a un ||l|pll0‘ilo similar, ya quc la dll'crcncm en lil lnbumcnén es
superior a una diferencia de minimis, [

o El impuesto ‘sobre las bebidas alcohdli sy el y de icién -
establecidos por Coren, a los pmduc(os |mp0nndos lcqmlnynu.zcnl pro(cgc la 0
produccion nactonal. :

o La division de las categorias de los Ilcorcs quc lmcc Iu Lt.y dcl lmpuusm sobre |
las Bebidns Alcohdlicas y la Ley del Imyp de E Coreanas, son
arbitrarias y contrarias al articuto 1 del GATT de 1994,

Los impuestos internos favereeen al soju, por que son notablemente inferiores a los de -
“las demds bebidas espirituasas, ya que los aranceles que Corea aplica o las importaciones de -
eslas bebidas son excesivos. ) )

Corea pratege a la industeia del soju, In cunl vulnera la produccion de paises como
China y Singapur. Corea gravé sus importaciones de soju entre un 50 y un 100 por cicmo. al
arncel aplicable a las demas bebidas espirituosas, por lo que las importaciones de so;u son
pricticamente inexistenles.

México formuld las siguientes peticiones al Grupo Lspcu.ll

*Que se determine que Cnru\ contraviene lns obllgnuoucs Lsmblu:ldns enel
articulo 111, pirafo 2 primer (rase, del GATT de 1994, por que los impuestos
internos que aplica al tequila y al mc7cnl. son supt.nom alos dcl 90]11

*Que (ILlUI‘IlllnL que Corc:l comn\'lcnc cl nn(culo nnlcnor cn,su sq,lmd'l
frase™, por que sus imy ¢ mltmoq' 1 la praduccién naci (k
m_]u k E N o o

)

'OQuc I.m dlspmx ones nphc.lhlu (k I.l Ley dul Impuus(o sobn. Im Bt.l)ldds
" Alcohdlicas -y de’ la- Ley - del Imy de E C nnuhn ¥,
menosciban las ventajas de México conforme al GATT de. 19945 -

*Que recomiende a Carea madificar sus medidas, para qlu. estén en conl’onmdnd C
con las disposiciones del GATT de 1994,

4, .
e Ninguna parte contratante aplicard, lmpuum\ u otras cargas interiores a -los producms |m|\orl‘.\dos o
nacionales, en forma contraria a lus prineipios enunciados en el pimafo 1.

ic
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*"4.8.2.2 Postura de Coren

De erdo con los arg de Coren, México en su calidad de tercero en la
“diferencia prw.nmd'l a la OMC, no tiene los mismos derechos que las partes reclamantes, ya
“que debié recurrir dl proccdmuuuo nommal de solucion de diferencias, por lo que

il licitud la por México al Grupo Especial, para

arg la u' i [ de la s
dclcmmmr que la Ley del Impuesto sobre Lls Bebidas Alcohdlicas y la Ley del Impucesto de
E ion Coreanos, anularon sus veniajas conforme al GATT de 19947,

Corea sostiene que México, no tiene derecho a introducir en el procedimiento de
sulucnén de controversia ante ln OMC, ¢l caso del tequils y el mezeal, ya que solo EUA y las
C lad Europuls., 1 la diferencia en relacion a determinadas
bebidas alcoholicas, sin hiscer mencion expresa del mezeal y solo en forma incidental al
tequila, por lo que México no planted adecuadamente la solicitud al Gntpo Especial, como
acontecid en el caso del whisky, brandy, vodka, ron y el gin, por lo que la diferencia debe
cefiirse exclusivamente a esos productos.

Corea sostiene que México en su calidad de tercero, snlnmcnu. pucde apoyar las
conclusiones de una de las pares en la dif in y no ampliar su al por lo que el
wrgumento de que ¢l régimen fiscal y los derechos de aduana coreanos constituyen un
meeanismo de proteceion al soju, respecto a las bebidas aleohdlicas que compiten
dir en ese mereado, entre ellas el tequila y el mezeal, resulta infundado, ya que
carcee de legitimacion para actuar como parte reclamante en ena diferencia que no inicio.

Asimismo considera que México, interpreta erroneamente ¢l articulo U1, parrfo 2 del
GA'TT de 1994, ya que lo esencial de acuerdo con Corea, es determinar cuales son las
bebidas  alcohdlicas de  tipo idental, que tienen una relacion de competencia
suficientemente estrecha con ¢l soju coreano en el mercado de ese pais.

Scgtin Coren, fo que se¢ ventila en la presente diferencia, es la bebida alcohélica que los
caoreanos prefieren beber en sus comidas v fa posicion del tequila y del mezeal en ese
mercado, ya que Cores sefala, que México o ha demostrado que el tequita y el mezeal
compiten directamente con el soju y que los consumidores coreanos les guste beber tequita y
mezcal con los alimentos condimentados de ese pais.

Corea sefiala que las subelasificaciones, las consolidaciones arancelarias y los tipos
aplicadas, son distintos para ¢l tequila y el soju, por lo que la afimacion de México, de que
se trata de productos similares por estar comprendidos en la misma partida arancelaria es
impreciso.

Asimismo sostienc que no hay ninguna prueba, que indique claramente que el tequila y
¢l mezcal compitan directamente con los diversos tipos de soju de Corea y que sea al grado
de considerarlos como productos similares. Corea recurre al ar » de que los lo
son diferentes, basado en los gusios y costurnbres de los consumidores, por lo que no es
legitimo equiparar ¢l mercado japonds, con el coreano o estos con ¢l mexicano.

" 1a respuesta de Corea a fos argumentos expuestos por los Terceros en la diferencia, pucdcn cnncullnrsc cn
htege: Ziwwaw.sice.ons.org/dispule/wio/708503s.as,
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Canadii se reficre exclusivamente a los criterios para amalizar, si se_aplican- tipos’
impositivos diferentes, de mancra que se proteja la pmduccién nacional, por lo que se ncoge .
a los resultados del asunto Japon- impuesto sobre las bebidas alcohdlicas 1.y valora -
favorablemente los principios de interpretacion y aplicacién del articulo 111 dd GATT de
1994, establecidos por el (’)r;,nno de Apelacion,

Scitala que en consideracion o las 3l del régimen fiscal, aplicado por Corea a
las bebidas alcoholicas, con las diferencias dcl asunto Japdn, ¢l Cmpo Especinl debe guinrse
para In solucién de la dift in, en los principios establecidos en cl mfonnc del Gmpo

Especial y del Organo de Apelacién del asunto citado,

Canadd adopt6 I opinidn de lus Comunidades Europcns y EUA, en cl sunudo dc quc !
lns medidas tributarias ndoptadas por Corea, protegen a su produccié fonal “de soju,
respecto a las bebidas importadas que compllcn 0 sc- susluuycn directamente, - Esta
proteccidn es evidente por la magnitud de la diferencia cntre_los tipos impositivos, que. .
constituye la prueba mis fente de la aplicacion -protectom’ del*sistema : tributario
Corcano. e :

Esta prueba se basa en criterios ObjclIVOS, ya quc la cunnlm de
tipos unposmvos. es suficiente para acreditar qlu. se protege a la pr

4.8.2.3 lnforme del Grupo Fspéciul

£in-1997 el Organo de Solucidén de lecrcncns (OSD) de la O\IC cslnblcuo un Gmpo
Especial - para . elaborar. un - informe, que ayudara “a este -Organo " para : fommlnr - ls
recomendaciones o dictar lns resoluciones para la controversin planteada, por lo (]Ul. prcscnld
‘un’ informe provisional, del cual las partes pidicron su revision cn 1998.

Las Comunidades Europeas, los EUA, y Corea pidicron que el Grupo - Especial
reexauminara aspectos concrctos del informe provisional, enviado a las partes en junio: de
l9‘)8 sin unl).u ‘80 ninguna pidié que se celebrara uni nueva reunion con €l Grupo, °

. - El Informe del Grupe Especial, considerd que para determinar si-los’ pmduclm
importados y los nacionales, son dir compelidores o dir iluibles entre
sf, es necesario identificar ad d los praductos de que se trata.

En ¢l caso det producto nacional ¢l soju, se identificaron dos categorias fundamentales:
destitado y diluido. El soju se identifica como un producto distinto en la legislacion hiscal
corcama, autque no en la lista de consolidaciones arancelarins de Corea en ln OMC.

Corea argumientd que el soju destifado y ¢l soju diluido, son dos categorias distintas de
productos, por lo que los recl debian del r que los productos importados sol
similares, que compmn o que pueden sustituirlos dircetamente con cada uno d “ellos’ y
establecer una comparacion, NS

Los reclamantes por el contrario, sostienen que ambos tipos de smu :on casi ldLﬂUC(h. o
por lo que debe considerarse que constituyen un solo §
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; En lo que resy # los prod importados, existe una discrepancin fundamental
entre las partes en la dxl‘u-.nuu Los reclamantes .smluuul que todas las bebidas destiladas
importadns son dir competidoras o sustituibles entre si,

Las Comunidades Europeas seqnlan, que la presenmtacion de informacion de todos los
tipos de bebidas alcohdlicas destiladas importadas, impondria una carga excesiva a los
reclamantes y abrumarin al Grupo Especial y quitaria su atencion del fondo del asunto.

Los reclamantes, aducen que el Organo de Apelacion en el asunto Japén-impuesto -
sobre las bebidas alcohdlicas 11, declard que todas las bebidas destilndas importadas eran
directamente competidoras del shochu o podian sustituirle directamente, por lo que el Geupo
Especial establecido para resolver la presente controversin debe guiarse por Ia decision
adloptadz por ese Organo.

Las conclusiones en ¢l Informe del Grupo Especial son las siguientes:

o Los reclamantes no aportaron prucbas sulicientes a juicio det Grupo Especial, parn
demostrar lns caracterds fisicas, usos finales y puntos de ventn, que pemmiticran
establecer la similitud del soju con fas bebidas importadas, ya que se basaron en
simples afirmaciones y en ta decision del Organo de Apelacin en relacion con ¢l
asunto Japon.

e Las prucbas aportados no constituyen una base probatoria suficieme, para concluir
que en el caso Coren, Ia categoria de productos importados se constitye por todos
los de ln partida 22.08 del SA, ya que se prejuzgaria la cuestion de aceptar la decision
del Organo de Apelacion en el asunto Japén, por lo que se deben analizar las prucbas
relativas al caso especifico de Corea.

eLos reclamantes pretenden que se determine la presuncion, de que todos los
productos de Ta partida 22.08 incluido ¢l soju, estin abarcados y que corvesponde -
Corea demostrar que no ¢s procedente la inelusion del soju en esta partida, por fo que
se desplazaria Ia carga de la prucba a fa parte de lada, sin que previ las
partes reclamantes, hubieran establecido una presuncicn prima facie,

El Grupo Especial, formuld determinaciones respecto de los productos a los que se
refiricron especifi los recl Vodka, Whisky, Ron, Gincbra, Brandy, Coitac,
Licores, Tequila y Mezeal. . .

‘ l:ﬁ de especial importancia mencionar la parte relativa del fnforme del Grupo Espccml
“con relacion nI Tequila:

- EI Grupo Especial incluyd en ¢l examen del easo al Tequila, ya que Méxica como .
Tercero en la controversin, presentd pruebas y expuso argumentos con respeeto al Tequila y
al- Mezcal, sin embargo el Grupo Especial sefiald que Mésico updn(\ dlatos especificos sobre .
¢l tequila, pera no sobre ¢l mezcal, por lo que solamente’se menciond, sin que nuestro pais :
aportar prucbas positivas dc l.l com]n.uuvulnd uc(uul o patencial dLI mucal en v.l mercndo )
corcang. . v -
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lcm ul sludlo Dodwc]l :
¢S, anle Ins variaciones de los precios

En las pruebas aportadas respecto al Tequila, se Iu/o rcf
que incluia datos sobre ln reaccion de los i
relativos del soju y el tequila,

Se determing que ¢l tequila, es una bebida ulcohéllcn quu al q,uul qm cl soju, sc b(.bc
entre otras usos, con comidas condimentadas,

Asimismo ¢l Grupo Especial, desestimé el argumenio de Corea de establecer una
comparacion produuo por praducto, entre eada una de las bebidas importadas y eadn uno de
los dos tipos de soju, por lo que considerd procedente, agrupar en una cu(q,orm lodos los’
productos importados, respecto de los cunles se presentaron prucbas,

Los productos importados tienen en conjunto, un grado de ulcnndnd sufi cicnte; en'
cunnlo a las caracteristicas, los usos finales, cauces de distribticion y prccms ‘xlunquc con
algunas variantes no impiden examinarlos conjuntamente,

1 Grupo Especial analizo las carncteristicas de los productos, pam evaluar una posible
relacion de competencin o sustitucion, entre los productos importados y los nnuonuln.q. para .
establecer tn existencia de una relacion directa.

Se examinaron las camcteristicas Isicas, los usos finales, las actividades publicitarins,
los canales de distribucion, los precios y otras caructeristicas.

Respecto a las caracteristicas fisicas, los reclamantes argumentaron que tanto los
productos importados como los nacionales, son bebidas destiladas y que las propiedades
fisicas basicas del soju y de las demis categorias de bebidas alcohdlicas objeto de la
diferencia, son esencialmente lns mismas, ya que son formas concentrdas de alcohol,
abtenidas medinnte un proceso de destilacion,

Corea aduce, que son sustanciales las diferencias en cuanto a las caracteristicas (isicas,
ya que preden obtenerse bebidas alcohdliens destiladas de diversas fuentes, por lo que la
cleccion de las maerins primas, desempedia un papel imporante en las cualidades del -
producto acabado, que pueden ser decisivas para los consumidores.

Corex cc 1 que es la pereepeion de los idores y no ln comparacion de las
camacteristicas fisicas de los productos, lo que determina la relacion de competitividad de los
productos importados y los nacionales.

El Grupoe Especial, no aceptd la interpretacion restrictiva de Corea, ya que su labor
consistin en examinar t naturaleza de la relacion de competencia y detenninar ta relacion
actual o potencialmente dirceta para aplicar el articulo [, parrafo 2 del GATT de 1994, por
lo que es necesario examinar Ias caracteristicas fisicas, puesto que si dos productos son
iénticos o casi idénticos fisicamente, es evidente la probabilidad de que exista una relacion
de competencia directa,

A este respeeto fos EUA seiialun como cjemplo ta aspirina vendida con un nombre
comercial y ta aspirina genérica, que a pesar de que se perciban por los lores como
praductos diferentes, son dircctamente competidores o sustituibles entre si, por lo que las
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< prod yn qm,
amuhludcs. :

similitud de los produum.

Considerd quc pueden ser dircclamente competidoies o - sustiluibles “entre 'sf, -no
obstante que las campaitas de comercializacion o los regimenes fiscales estatales pmvoqucn
que los consumidores los pereiban como distintos.

Las distinciones en la percepeion de los idores, son un factor pertinente pero,
no dcmswo. por ln que no se pm.d«. permitir que medidas guber les pr
discriminatorias, | distinciones entre productos idénticos o casi idénticos,

El Grupo Especinl, establecid que del anilisis del articuto 1 del GATT de 1994, sc
desprende que pam que los productos sean directamente competidores o sustituibles entre si,
no es necesario que sean idénticos ** ya que todos los producios sonietidos a examen, licnen
ln caracteristica de ser bebidas aleohdlicas destiladas, por la similitud fundamental ullrc los
materiales bisicos wilizados en ¢l proceso de fubricacion.

Se determind que los fabricantes embotellan y etiquetan de forma  similar los
productos, no obstante que Corea tritd de destacar las diferencias y los procesos de filtracién
y uiigjamiento, De las prucbas presentadas se constaté que existen similitudes fisicas
I'und.lmcnmlcc entre los pruduu(r nnpnn.ldm y los nacionales, por lo que se determing que
son 4 idores o dir sustitvibles entre si y se apoya la conclusion
tle que los productos lmporl.ndus materia de la controversia constituyen ung Onica categoria,

4.8.2.4 Informe del Organo de Apelactin

En enero de 1999, ¢l Organo de Apelacion de Solucion de Diferencias de la OMC,
presenté un Informe™”, en el que seiald que el Grupo Especial constatd que  los productos
importados  materia de la controversia y el soju, tienen ln caracteristicn de ser bebidas
alcohdlicas destiladas, elemento que considerd suficiente pam establecer la presuncion de
productos dir competid o tuibles entre si. Corea desnprobd que esa
feclaracion genérica establezea una pr i0

EEl Organo de Apelacion, seiala que ¢l Grupo Espacial incurrié en error al subestimar
ta importancia del “sabor de los prmluclos en un asunto relativo a bebidas alcohdlicas, ya

que s una de las principales consideraci del idor ¢n la eleceion, por lo que su

" 12 Grupo Especial, se apoyé en of Infarmie del Organo de Apelacion sobre Canaudii-D inadas medidas que afectan a
las publicaciones, adoptado el 30 de julio de 1997, WT/DSIHARR.
™ Véase WIIDSTSIABTR-WI/DSEVABRARIC en http: /iwww.sice.as.org/dispute/wto/708503s.asp
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¢s trascendente y e 6 que Ja similitud de las materias pnmns y Ios ‘métodos dc
producclén carece de trascendencia, para determinar una rclncndn entre productos
S dlrcclmm.nlt. competidores o sustituibles entre si.

-El Organo de Apelacion indica que ¢l Grupo Especial, aplics una doble norma de

~ prucba, yn que rechazd el ejemplo de Coren del agua corriente y del agua embotellada, que
ese pais considera que demostrd que In estrecha similitud fisica, no siempre constituye una
pmclm de una relacién entre productos di competidores o sustituibles entre si y
sin embargo el Grupo cspucinl se basd en ¢l ¢jemplo de Jos EUA de ta aspirina de marca y
genérica, para acreditar que la similitud fisica ¢s extremadamente importante, ‘

Corea demostrs al Grupo Especial que en su pais, en Ja mayoria de los casos el uso

final del soju diluido, es durante lns comidas, mi que diffcil SE otras |
bebidas alcoholicas,
Corea estima que el Grupo Especial actin crrd wnto cn la aplicacion del

articulo 111, parrafo 2 del GATT de 1994, como en los requisitos de ln carga de la prucba al -

aceptar que todas las bebidas alcohdlicas objeto del debate, se consumian para los mismos

fines con apoyo en las tendenci prucbas esporidi ins de comercializacion y ln
! | | 4
presencin de mezclas,

En relacion con las tendencins y variaciones de consumo presentadas, el Orgaro de
Apelacion estima, que el Grupo Especial no valord adecuad a las mi por lo'que
espeeuld sin seitalar ninguna prucba justificativa. El Estudio Niclsen sobre la coincidencia
en los puntos de venta, no puede considerarse como una prueba conctuyente de la similitud
de usos finales entre tas bebidas materia de la disputa, por lo que ta presuncion general de’
consumo del Grupo Especial se refuta,

Aqmmmo el Grupo Especinl examind en forma deficicnte, lus cstrmcuns de
eion de las compaiias coreanas, por lo que se trata de una doble interpretacio
de las pruebas, yn que cuando considerd que se avalaba la conclusion de que los producto:

eran similares o directamente competidores entre si, se les daba el caricter dc prucb'ns L

lmpon.m(u, sin tener en cuanta aquellas que no leo)'ﬂbﬂll LSZ! COnCllNIOII.

prcsmmdus en rtlm.mn con las muclus y que Ll Gmpo Especil hazo crr el

~argumento de Coren, que refutaba estas prucbas, ya que el anu diluido, el soju &lcelllndo y-
lns las “son bebid. hali
legislacion Coreana,

al

Con relacion a los les de distribucion, el Grupo Especial rechazé errd las °

distinciones de Corea del consumo y evalud en forma dLI‘ clcnlc, tos elementos de prucba de
la venta y el consumo en los diferentes pumm. establecidos en el Estudio de Nu:lscn.

En cuanto a las precios, d quudio Dodwell presentado por los recl

Especial, tenin graves deficiencias téenicas, por lo que debié ser rv.clm/:ldo y-es ilegitimo .
para establecer una prcsuncmn de productos di idores o0 sustituibles entre
SI

t

as diferentes y son consulmuhs como tles e ln M

sl (‘mpo;
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" Los cluncnlos dc prucbn ‘de Lm diferencins ‘de precios, ullrc ] smu diluido y l.l’;
umyori'l de*lns  bebidas importadas, en términos absolutos eran tan grandes; que;:no_era i
~probable - que- provocaran modificaciones de comportaimi ¢l Grupo: Especial ignord :
’ esencialimente esas pnlcbus‘ TR

; :l994 en rv.Inclén al lcqmln, ya que Ios I‘UA indicaron que: cm uno de:

= ‘nbareados por las medidas tributarias corcanas y el lcqulln ﬁl,umbn en d Estudio Dodwcll

presentado por las Co idades E

México formuld obscrvaciones descriptivas, sobre. las cnnctcrisllcu: fisicas, I'l‘
clasificacién arancelaria y Ins pautas del cansumo del tequila y del mezeal, por:lo quie el
Grupo Especial examind al tequila con base en las pmcbm presentagas, ucluycndo nl
mezeal por que argumenté que no s¢ aportaton prucbas positivas.

Sin embargo los tnices elementos adicionales sobre el tequila, ern las declaraciones
formuladas por los recl en ¢l sentido de que la denominacion de origen, se bebe con

alimentos condimentados y que ¢l tequila ha adquirido gran popularidad en Japén.

Corea considerd que los elementos de priucba sobre el tequila, no emn suficientes para
establecer una presuncion de relacion de competencia o de sustitucion direeta con el soju.

L] estudio Dodwell, a juicio del Organa de Apelacié que los id -
respondicron desigualmente a un posible cambio de precios del tequils, por lo que la
demanda de este producto probablemente no se alteraria si bajase su precio.

El Grupo Especial coneluyd, que existian clementos de prueba que demostruban que
los consumidores concedian gran importancia a los cambios de precios del tequiln y el soju,

Corea aftrma que el Grupo Especial, no valord ad las prucbas presentadas
para efectuar una evaluacion objetiva, ya que se basd en especulaciones, por lo que las
violaciones pl las son sulici serias, para revocar [as conclusiones del Grupo
Especial.

Corea sostiene que ¢l razonamiento del Grupo Especial es oscuro, lo que dificulia
determinar en que elementos de prucba se basé para sus conclusiones y la importancia que
concedid a los diferentes medios de prueba y argumentos. Se apoyn en conceplos
indefinidos, tales como la competencia potencial a corto plazo y los usos finales potenciales
¢ ignora determinados elementos de prucha sin explicar las rzones.

Por su parte las Comunidades Europeas, consideran que la Apelacion de Corea, se
apaya en la premisa erronea de que el términoe dircclamente competidores o sustituibles entre
si, debe interpretarse estrictamente, lesis que no se avala por los antecedentes de ln
negocincion, ni por informes de grupos especiales anteriores, de los que se desprende un
coneepta amplio de estos productos.
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Las Comuniddades Europeas, estiman que Ia conelusién det Grupo Especiat, en el
sentido de una competencia dicecta entre las bebidas importadas y el soju, es suficiente pam
concluir que son productos compelidores o sustituibles entre si y de una clara relacidon
potencial de competencia directs, por lo que el andlisis de los clementos de prueba,
concernientes # una competencia polencial hecha por el Grupo Especial, ¢s compatible con
el objeto y finalidad del articulo (11, pirrafo 2 del GATT de 1994 y con los Informes
anteriores del Organo de Apelacion y de grupos especiales.

El anticulo 11, parrafo 2 del GATT de 1994, previene ¢l caso tanto de competencia real
como de compelencia potencial, los textos franeés y espaiiol apoyan este punto de vista, por
lo que ¢l Grupo especial resolvié de conformidad « este ordenamicnto, que protege la
n.lncmn de t.ompulcncm equilativa entre los productos de importacién y los de pm(luccnon o
| ibicion de i con fines de proteccion.

l,conl

4.8.3 Conctusiones del caso

. El soju, representa mas del 95 por ciento de fa produccién corcana de aguardientes
destilados y licores, por lo que al aplicar un tipo impositivo mas bajo al soju, en relacion con
las bebidas importadas que compiten en ese mercado, entre ellas el Tequila, Corea protege su
produccién ¢ industria naciona! de aguardientes destilados y licores.

Las importaciones de soju, son casi inexistentes y lus ventas de tequila, whisky, brandy
y una proporcion significativa de aguardientes blancos y licores, son productos de importacion

. E! sistema impositivo aplicado por Coreat a las bebidas alcohdlicas, tiene electos aun
mis protectores que las medidas fiscales en el asunto Japon - Impuestos sobre las bebidas
aleohdlicas 1 y 11, ** ¢n los que la mayor parte de lis ventas de whisky y brandy, estaban
gravadas con los impuestos mis elevados,

La industrin coreana del soju, se ha beneficiado de ln proweccion contra las
importaciones, yn que su mereado estuvo cerrado hasta 1989, por Ja aplicacion de
restricciones cuanlitativas y derechos de importacion, que ha suprimido gradualmente en ns
negociaciones comercinles multilaterales y bilaerales, sin embargo subsiste el espirie de
continuar con la proteceion a la industrin nacional de soju, contra las importaciones de bebidas
aleoholicas de tipo occidental,

Corea al aplicar ¢l Impuesto sobre las Bebidas Aleohdlicas, incumple las obligaciones
que le corresponden en virtud de ks primera y segunda frase del parrafo 2, del articulo (1 del
GATT de 1994, al aplicar al Tequila y a otras bebidas nlcohéhcm dcsulud'l:. ImpllLSlOS
superiores al saju, de maners que se protege su produccion nacional. :

La Ley del lmpuesto sobre las Bebidas Alcoholicas y del [my de. Ed )
Coreanas, imponen o los licores y a otras bebidas alcohdlicas de importacion, * impucstos -
excesivos que crean un margen de discriminacion con relacion al soju. Corea argumentd que
los ingresos recandados por el impuesto de educaciin, sélo pueden utilizarse con la finalidad

¥ véase, WT/DSS/R, WT/DSTO/R, WT/DSIUR en hutp: Jiwww.sice.oas.org/dispute/wio/alcj0s.asp,
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Cyeos l'i:klims snla toec

¢ pccnl' i (h. mcjomrcsto sistema.

LUA lm C idades Ei ionaron la vnlldcl, del régimen fiscal corcano
p'lr'l las I)eb:d.ls alcohdlicas, por lo quic .llq,umn una diseriminacién en contra de algunos
aguardientes importados, en beneficio del soju, en violacion del parrafo 2 del articulo (I del
GATT de 1994, cuyo objetivo ¢s evitar el proteccionismo.

Corea admitid, que cl tipo impositivo que aplica al sojut es diferente al que aplica a
determinadas bebidas alcohélicas importadas, sin embargo a su juicio, no constituye una
infraccion al GATT, por que ¢l Acuerdo no requiere que los paises anmonicen sus sistemas
fiscales; ya que para compararse los tipos impositivos aplicados a los productos importados y
a los nacionales, la relacion de competencin entre ambos debe ser marcada, o incluso muy
marcada,

Corea aduce ademds, que las prohibiciones contenidas en ¢l pirrafo 2 del articulo 111 del
GATT, deben interpretarse estrictamente aungue con respelo a su propdsito antiproteccionista,
por lo que los praductos importados no deben gravarse en forma menos favorable que los
productos nacionales competidores.

Cuando dos productos son similares y substituibles entre, no puede tolerarse ninguna
diferencin en su tratamiento fiseal, pero cuando se trata de productos no similarcs que son
directamenie competidores o directamente sustituibles entre si, hay un mayor margen para las
diferencias fiscales, siempre que no tenga efeetos proteccionistas,

Corczl declar, que el qoju ¢s una bcbldu comiin que los coreanos- consumen
habitual en grandes cantidades con las purlo que el soju corriente s tinico en
su género, y el destilado es una bebida artesanal uusu.mc tinicamente ¢n Cored, por lo tanto,
los impucstos sobre las ¢ hol
de ingresos a su Gobierno.

De acuerdo con el informe del Grupo Especial, el sistema fiscal coreatio establecié una
carga injustificada a los aguardientes importados en beneficio del soju de produecion
nacional, que cred un sistema de proteceion que coloca en desventaja a los productos
importados, con violacion del articulo 111 del GATT de 1994, cuyo propasito fundamental es
evitar ¢l proteceionismo y obligar a los Miembros de la OMC, n erear las condiciones para ln
igualdad entre los productos importados y los nacionales.

El sistemu tributario coreano, ufeeto a las unponnclmm de Tequita y de Mezcal a ese
pais, bebidas que compiten di con el soju, lo que motivd que Méxica entrarn como
Tereero afectado en la controversia iniciada por los EUA y lns Comunidades Europcus contr
Coreu.

México aportd las prucbas necesarias, para acreditar que ¢l lcqulln yel .solu son bcbxdns‘

que compiten en el mereado coreano en forma directa, y qiie pueden sustituirse entre si, por lo
que la varincion de precios influye en ta decision dcl consmmdor ﬁnnl pnm ndqumr algunos
de cstos productos.

cas son un instrumento importante, para la obtencion
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“mercado coreano; dcl)ldo alos nllos nrmm.lt.: quc se nphcnn a cﬁlo: pmduclos. Ios lmpucslm :
| de dlvcreos administrativos, [

: , un sist tributario prolccci(misln de sus*
“aguardienies destilados xmcmnulcs. entre cllos el soju, con cargas F scnlcs excesivas a lns

= bebidas importadas que I €on su §
) “Bsta discriminacion comercial, f & que a medind dc ln dt.cndu dc los noventa
“diversos pafses occidentales, .sollcnl'mm en ¢l marco de la OMC consultas con Corea, a efecto .
de que este pafs revisara y acondici su Jegislacidn intemma, para dejar de transgredir el
GATT de 1994. -
No ot Ins H fles realizadas, EUA y las Comunidades Europeas en

1997, presentaron ante ¢l Organo de Solucion de Controversias de In OMC, una solicitud par
establecer un Grupo Especial que determinarm, si el sistema impositivo coreano resultaba
violatorio del articulo 111 del GATT de 1994,

México y Canadd, en prmuplo se reservaron ¢l derecho a participar como Terceros en -
lns i del Grupo Especial, sin embargo cjercieron su derecho a participar en ¢l
procedimiento, ya que vieron gravemente afectudos sus intereses comerciales en Corea; en el
caso de México las exportaciones de tequila y mezeal

Mum.o et su calidad de tereero en o controversis, no sc limitd & apoyar las
y arg de los recl sino que amplié su alcance, yi que apontd
prucbus positivas que acreditaron que ¢l soju y el tequila son directamente competidoras y se
pucden sustituir directamente por las caracteristicas fisicas de estos productos, la clasificacion
arancelaria especifica de ln partida 22.08 del sistema armanizado y las pautas de consuma,

Ll Grupo Especial, establecido para resolver la controversin planteada, valord
ad las prucbas | fas por México, respecto al u.quilu, por lo que constatd
que Coren viold ¢l pirafo 2 del articulo 1l del GATT de 1994, sin embargo excluyd al
mezeal, ya que argumentd que no se aportaron prucbas suficientes que acreditaran su
competencia directa con ¢l soju,

Se demosird que Jos impucstos intermos que aplica Corea a diversas bebidas espirituosas
entre ellas el tequila y el mezeal, son superiores a los nplicados al soju, por [0 que ‘se protege "
@ la produccion nucional de esta bebida, en contravencion a lns obhgncnoncs quc |mpom. el
articulo 11, pirmfo 2 del GATT de 1994. {

Asimismo se determind acertadamente por ¢l Grupo LSpCLlﬂl quc lu Lcy dd lmpucs‘lo o
Sobre las Bebidas Aleol del 1 de E -C b

venlujus de México conforme al GATT de 1994, porlo quc
sus medidas para dejar de violar ¢l Acuerdo.

5
@

necesario quc ‘Coren modiﬁquc"

No obstante que ef Organo de Apelacion determing. que ¢! Grupo' Especial aplics uia:
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"“doble * interpretucion de lns _pruchas por los nles y los 8

interpretdndolas de tal modo que confirma sus argumentos y negd los de Coren, considero que
el Grupo especial evalud, vitlord ¢ interpretd correctamente las pruebas presentadas, por lo
que sus conclusiones son legitimas.

Con base en ¢l margen de discriminacion contra ¢l tequila y el mezeal por la aplicacién
del impuesto sobre fas bebidas alcohdlicas y de educacion coreanos, es evidente, que Corea
protege a la industria del soju que pite con las d inaci de origen mexicanas, lo
que se ncudud ph.numcnu con los pruebas presentadas por nuestro pals y que ¢l Cmpo
Especial valoré acertad para establ uni pr itn de relacion de comy o
de sustitucion dirccta con el soju, a pesar, de que el Informe del Organo de Apelacion,
cuestiond ln forma en que dicho grupo valorg el estudio Dodwell presentado por las
Comunidades Europeas, pero validé la decision del Grupo Especial, respecto al tequila
reconociendo que ln denominacion de origen mexicana ha adquirido gran popularidad en el
mercado japonés y coreano,

Corea establecid un margen de discriminacion de 189 por ciento en refacion al soju
destilada y del 270 por ciento al diluida, como resultado del total de los impuestos aplicados.

Este caso demucstra, que In intervencion de México en su calidad de tercero en la
controversia iniciudn ante el Organo de Solucidn de Diferencias de la OMC, fue exitosa, ya
que presentd en tiempo y forma las priebas necesarias pam acreditar que ¢l tequily compite
directamente con ¢l soju coreano, por lo que, fn carga impositiva aplicada a la denominacién
de origen mexicana, resultaba violatoria del GATT de 1994, asi lo resolvié el Grupo Especial
y lo conlirmo ¢l Organo de Apelacion. :

En el caso del tequila, es factible I reduccion del arancel a cero, yn que existe uan
fraceion arancelaria especial pam la d inacion de origen, por lo que una eventual,
m;,ocinuidn bilateral podria establecer un instrumento, que protcja las denominaciones de
origen mexicamas tequila y mezeal, que se incluyan expresamente en el texto de dicho
instrumento, que ctimine el arancel a estos productos,

No obstante este triunfo, s¢ hace necesario que México se mantenga alerta, respecto a la
aplicacion del GATT de 1994 y acelere las negociaciones de un Acuerdo Bilateral con Corea,
que asegure ¢l adecuado reconocimiento y proteceion de la denominacion de arigen tequila y
del mezeal,

4.9 Otros casos de controversin con Corea,

Bl luth Herradura enfrenta dificultades para ingresar al mereado coreano. ya que las
attoridades de ese pais argumentan, que tiene un contenido de metanol superior al permitido:
enla legislacion -coreana, - lo que resulta. cuestionable” porque ¢l “Tequila Hermdur es
considerado un producto 100 por cicato natural y cl mcl.mol es un producto derive ldn de ta
materiu prima que es ta planta del agave,

E1 15 de mayo del 2000 se llevé a cabo la-V Reunion de la Comision Mixta de
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““Cooperacion” Econdmica México-Carea™, que nnalizé la posibilidad - de suscribiv: un:

. Memordndum de Entendimiento, con el fin de proteger In denominacion de OI’IL,CII Tequila
Mc/cnl cn ¢l mercado coreano, con el compromiso recipraco de proteger al soju.

'En mayo de 1998, se detectd una violacion fal 2 ln d inacion de origen
“tequiln, ‘en vimid de que una empresa coreana de nombre \\’noh%]m Food, produch un
bebida premezelada con sabor a tequila Hlamada *Rithm and Dance™™,

El IMPI tomé conocimicnto del asunto y realizd una serie de gestiones parn detener In?
produccion ilegal de ta bebida sabor tequila, situacion que se resolvié ¢l 13 de mayo de:1999
al -comunicarse o la empresa productom, ln negativa oficial para inscribir marcas quc
contengan la palabra tequila en las bebidas que producen.

Las sutoridades careanas prohibicron la importacion de mezcal, debido a que el
producto conucnc un gusano, lo que argumentan puede - causar repulsion . entre - los
consumidores*™”, ya que ¢l w\uno 1o ¢s un alimento apto para el consumo humano. . Esta”

hibicion s¢ ha ido a pesar de que las propias autoridades corcanas, después de
1ll.ll|mr el gusano contenido en lns botetlas, concluyeron que su consumo no rcprcsu\ln
ningiin riesgo para Ia salud,

La Embajuda de México en Corea, lleva a cabo gestiones ante la nutondad corcan
competente Korea Food & Drug Administration, para solicitar la awtorizacion pnm mlponnr
mezeal con gusano.

Actualmente la cerveza NX Lager Especial, enfremta serias dificultades - para sy
exportacién al mercado corcano, ya que las autoridades de ese pais, argumentan-quesla’
expresion Especial en Jas ctiquetas, puede causar confusion entre los idores y coloca
en dcwcm'\‘m n otras cervezas nacionales ¢ importadas; que utilizan en sus etiquetas s misma’
expresion” ", por lo que se espern una nueva bawlla legal entre las empresas cervecen
mexicanas y las de Corea, y posiblentente de gobierno a gobierno en ef marco de la OMC.

Es importante sedalar que en el caso de fa cu\un mexicana de exportacion a Corea, 10s
aranceles e impuestos que debe pagar ascienden a 284.6 por ciento, un 30 por ciento -d
arancel, 100 por ciento de impuesto al licor, 30 por ciento de impuesto a la ulucnclon ¥ 10 por.
ciento de 1VA,

Lamentablemente la reduccidn det araneel aplicado a la cerveza mexicani, se.vislumbra
dificil debido o los compromisos mluum.mn.xlu 'ulqumdm por Con:.l en, c.l marco de |
OMC, ‘ 3

La Embajuda de México en Corea, lleva a caba diversas u.ﬁlloncs anle I Korcn Food
Drug Administmtion, autoridad’ cmnpucnn. de ese pals, a fin dc solicitar I
importar la cerveza XX Lager Especial sin restriceiones. -+

o9 C
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4.10 Caso Chile de inipucsto excesivo a In importacion de Tequila®

4 10.1 I)csurrolln dcl cnsu

: Ll prcm.nu. cnso-se rd'crc [ Iu soluunn de t.onlrovcrsm ante l.l OMC chtre los :

* Gobicrmos de ;México y Chile, 3 respecto al sistema Aributario chileno,"que impone-un”’
impuesto excesivo @ las importaciones de_tequila a este pais, en dcmmcnlo dlrcc(o de'ln
(lcnomnmuml dc origen y la industria lcqmlml nicxicana, :

Chllo impone un mlpumlo excesivo al u.qullu para pmlel,tr su mcncndo intemo del
pisco, bebidas similares que compiten dir por las razones que’se ‘detallarin mas-
adelante, que incluyen los argumentos cxpresados por México, Chile y Las Comunidades
Europeas asi ‘como los precedentes judiciales ‘del asunto Corea-impuestos a Ins bebidas -
- aleohdlicas y.del Organo de Apelacién, en el asunto Japén- unpucslos sobre las bcbldas

; dlLOhO]IClH 1. ;

, Mt':xico sostiene que ¢l antigtto sistema chileno, es parte del conflicto por el impuesto
excesivo al tequilit, que se reflejo en una discriminacion de trit a ln denominacion de
““origen, por ser un competidor directo con ¢l pisco que se produce en Chile y en Pent,

; . Lox pmduuos objeto de In presente controversia, son el Tequila incluido . en Ixn
- bebidas destitadas clasificadas en [a partida 22,08 del Sistema Anmonizado y el Pisco.

El Gobierno de México argumenta que el Tequila y el Pisco, son productos similares
con fundamento en el anticulo 11, parmafo 2, primens frase, del GATT de 1994, por lo que
solicitn que ¢l Grupo Especiul establezea, que son productos directimente competidores o
que pueden sustituirse directamente,

México aporta como { las Conclusi del Organo de Apelacion en el
Asunto Japon de imy s sobre las bebidas alcohdlicas I, que determiné que los productos
dircctamente competidores o directamente sustituibles entre si, es una categoria amplia y
establecio la aplicacion de reglas, para detenminar si una medida impositiva - interna ¢s
incompatible con Ly segunda lrase, del piarato 2, del articulo 111 del GATT.

El nuevo sistema de tributacion chileno de impuestos a lus bebidas alcohdlicas, ha sido
incorporado como parte del periodo de transicion, por lo que cf asunto se ha sometido al
Organo de Solucion de Diferencias (OSD) y al Grupo Especial de fa OMC, que resolveri si -
s incompatible con ¢l GATT de 1994,

4.10.2 Opinion personal

El Gobierno de México afirma que ¢l lc(iuiln y el pis’co.,(icnén camclcﬁsliqns on

PV \ase, informe de ta OMC WT/DSSWR-WT/DS1 IOIRI\' dnpumhlc e el'S (cm:l dc Informaclén Whﬂ.
Comereio Exterior (SICE). hup: /www.sice.oas orydlsmuc/\nn'dssm80004 asp,
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. comun. [10!‘ th S| [,lllu)l eS (ll 'lImClll(N"

dLSVCIllﬂj(NI ¢ |It.g,nl In pmduccnén y comt.rcnlllnclén del p
chnlulo,

Ln afirmacion de quc son productos Lompcndon.s entre sl o que puede
~ apoya en ¢! criterio determinado por el Grupo Espu.ml de la OMC, que resolvi
“~Japén sobre los imy a las bebidas alcohdlicas, mismo que fue adoptato por ! Orgino

de Apelacion, que resolvio en definitiva la controversia eatre México y Chile,

México argumenta que ¢l tequita y el pisco, son produclos en’la: calegoris
dircctamente competidores o que pueden ser sustituidos directamente, basado en los criteri
de lns caracteristicas fisicas, los usos finales comunes, las clﬂslfcnmoncs nmncclnrms yel
mercado.

En cunnto a las caracteristicas fisicas, México argumenta, que’ ambos ‘son licores:
destilados, envasados y ctiquetados de manera similar, o que se apoyé en el Grupo Espccml
de la OMC, que resolvid el asunto Corea sobre los impucsios a las bcbulas nlcohéhcns.

Por su parte Chile, afirma que estos productos no ticnen ninguna cnmclcnsucn en,
comiin ¢ indicd que tas caracteristicas fisicas, no son el criterio decisivo para determinar si;
los productos son competidores o pucdcn sustituirse entre sl, argumento expresado en ¢l
Informe del Grupo Especial de la OMC™ que se ocupo del asunto Japén cn mmunn de
impuestos sobre las bebidas alcoholicas [, pimafo 6.2 !

México se apoya en el informe de las Comunidades Europeas, de que los pmduuo
objeto de anilisis son el pisco y todas s demis bebidas destiladas cInstﬁcudm en ki parida’
22,08 del SA y una lista il iva de esos productos, con incl expresa del’
tequila. Pl

México esta de acuerdo con la postura de ln Comunidad Europea, rcfcndx\ a quc si dos
productos ticnen caracteristicas fisicas suficientemente similares, bosta pam llegar aln
conclusion de que los productos son aptos para cumplir usos finales comunes. -

En cuanto a los usos finales, México observa que las Comunidades Europeas en s
comunicacion, se remiten a las conclusiones del Grupo Especinl que se ocupd del asunto
Japén-impuestos sobre las bebidas aleohdlicas 11, en las cunles se determind que los’ USOS:

) i

finales eran ¢l criterio decisivo, pars ¢ ccer si- dos productos son o no
competidores o sustituibles entre si directamente, .

13 Consiiliese hipst/ www.sice.0as.org
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. - México nrl,mm.nln que ¢l tequila y ¢l pisco, ticnen los mhmos usos’ iumlu npoy'ldo
en los su,uu.nl«.s aspeetos: :

. Ambosngunrdicnlcssuclcn beberse habitual lados con otras bebidas,
o Los
e Los les. de distribucién més
supermercados y vinatering.
[} I'n c.l mercado chllcno, las mujeres llcndul Q bcl)ur mas pisco y/0 tequila que los
hombres, : s ; i
o [l informe de la Comunidad Eumpcd suu que el pisco y el tequila'son productos

con un uso final comiin,

“En relacion a la cluﬁlfcucldn umncclnna y dc mcrca(lo. M(. ico schul'\ que las! dm
bebidas se clasifican o un nivel de 6 digitos en el sistema amionizado’en’ Ja; ubpamda
2208,90, por o que existe similitud de productos con ln posnhlhdad dc qnc cl const
realice, una sustitucion mutua entre el tequila y el pisco. :

México alrece como prueba, un estudio de mereado que demuestra que el 17% de los-
consumidores de aguardientes chitenos, uuupmn.m lu|luln on caso de buscar pisco, ¥, o
encontrarlo, mientras que un 56% de ellos compraria pisco si no encontrars lt.qmln :

Se argumenta que Chile acepté impliciiamente que ¢l pisco y los demis ngunrdicmcs,
como ¢l tequila son dircctamente compuidom o pueden sustituirse entre_si, ya que los
representantes legislativos de las regiones pisqueras de Chile, intentaban - minimizar Ios' :
electos adversos que el nuevo sistema chileno podria causarles, i

De lus pruebas presentadas se acreditan [as diferencins de las tasas impositivas entre ¢l
tequila y el pisco superior a cunlquier criterio de minimis, por lo que México afirma que
Chile impuso su esquema tributario para proteger tn produccion nacional de pisco, con b.\sc’
en los siguientes elementos: Bt

o La magnitud de las diferencing impositivas  que. establecio ™ un margen de
discriminacion al tequila del 120% del impucesto aplicado, en ¢l 'mlu,uo sistema y
del 174% de acuerdo al nuevo. :

e La estructura del sistema impositivo chileno, es en pcnumo d(. los produuos con -
ms ulta graduacion aleohdlica.’™ .

M En ol Informe de Ta OMC. del caso Corea sobre fmpuestos a lay bebidas “alcohdlicas WTIDSTS/R.:
WI/DSEHRIAC, EUA presentd una solicitud de establecimiento det Grupa Especial, en relacidn a fos® =
impuesios con que n gravadas otras bebidas espirituosas destitadas distintas del sojie que es la bebida
nacional corean, . . !
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" El hecho de que la gran mayoria de las bebidas destiladas producidas en el mcfcndq
-chileno, tienen una graduacion alcoholica igual o menor a 35°, micntrus que -ln
““mayoria de las importadas ticnen una graduacion mayor. g

- De acuerdo con la postura de México, las propuestas de Chile con. respecto a la
impontacién del tequila son inoperantes, ya que la legislacion chilenn exige quc tenga una
graduncion alcohdlica de 40° como minimo®”™, por lo que no puede competir en igualdad de
circunstancins con las bebidas chilenas, porque los distintos niveles de L,mdunclén
alcohdlica, estin sujetos a impuestos diferentes.

El sistema impositivo chileno, no esta basado en criterios abjetivos para determinar los
impuestos a [as bebidas alcohdlicas, que provoea un margen de discriminacion al tequila de
174% e ncm.rdo con ¢l nuevo sistema, lo cual es violatorio del articulo 111, paml‘o 2, del
GATT de 1994”7

Chile no explica satisfactoriamente, como aplica un margen de discriminacion tan
amplio para la diferencia de 5° de contenido afeohdlico entre el pisco y el tequila, por lo que
cs claro que el sistema chileno tiene ul objetivo de proteger la produccion nacional, conira
las importaciones de los productos dire competidores o que pued
dircctamente con lus hebidas chilenas,

La produccion nacional de aguardientes de Chile, ests dominada por ¢l pisco de 35° 6
menos, mercado que ha crecido constantemente de 44% en 1982 8 73.8% en 1996,

Las importaciones de whisky y tequila, que san las dos bebidas mas popul.lrcs dcspu«.s
del pisco, representan ¢l 93.6% y el 100% respectiv del | “de e
agardientes, :

Conforme al nueva sistema, ambos productos lienen las nmyorcs msns yelimpuestoul
tequila se incrementd de 30 a 47%, prieba que demuestra que ¢l sistema impositivo chileno.
esta disedado para proteger la produccion nacional y es comnrm al articulo HI'del GATT de - -
1994, por lo que solicitd al Grupo Especial detenminar que ¢l si chileno de tmpu a
los aguardientes, viola ¢! Acuerdo y anula las ventajas de éste, por lo qm. fuvon.ct. )’ pnst.o
de manern desleal.

Por su parte Peni declarg, que ¢l sistema chileno de ibuticion dc bebidas uluohohcus
cra diseriminatorio, contrario al GATT de 1994, mismo que causaba ptqluuns a las
exportaciones pernanas de bebidas aleohdlicas a Chile, en p.lmcular del -pisco, porque el
ADPIC entrd en vigor en Chile y Perti en el aiio 2000,

Perl se manifestd en el sentido de iniciar una controversia basada, en el anfeuto 22,
parrafo 1, del ADPIC, ya que considen que el pisco ¢s una indicacion geogrifica peruana,

7 vaase ol articulo 12 del Reglamento que lmplementa la Ley nimero 18485, publicado en el Diaria Oficial del 23 de
octubre de 1986,
Este anticulo establece que: los productos del territono de toda paite contratante importados en ¢l de otra, no esidn sujetos
directa ni indirectaniente, @ impuesios internos u otras cargas de cualquier clase, que sean superiores a tos aplicados a los
productos nacionales sinlazes.

180




- Casns Yrdeticos e fa Peotecein de 1 inacidn de Origen Loquils

por ln quc sc dcbc rcc.onoccr los dcn.chos exclusivos de I'| misma’”

e Conaldcro que. cl sistema’ lnbumrm chileno, mlponc a la denominacion de: origen
tequila uw impuesto excesivo para su importacion, lo que crea un margen de diseriminacion
iy vndo en’relacion ‘al pisco, que es-lx bebida nacional chilena, con la cunl compite=-"
dl_r lnmcnlc, ya_que de las prucbas aportadas por México, se establece que son bebidas ">
smulurcﬁ por muclnoq faclorcc. por lo que pueden substituirse directamente. :

iDe m.ucrdo con d andlisis del caso, se concluye que el Gobiemo de Chile csl.lblccc i
un’sistémn’ de ributacion pars las bebidas alcohdlicas, que protege en forma indebida su™
produccién nacional de pisco, en violacion al articulo NI del GATT de 1944, ‘que *
- cxprcsnmcnu. prohibe estas pricticas en detrimento de alguno de los pafses miembros,

Asi mismo destaca In intervencion de Peri en ¢l conflicto, que apoya la posicion dc,
= México en ¢l sentido de que Chile establecid y mantiene un sistema tributario-
discriminatorio con relacién a las bebidas alcohdlicas impontadas a ese pais, a través de la

imposicion de impuestos excesivos que impide la libre competencia en 1éminos del GATT -

de 1994,

Perli sosticne ser titular de la denominacion de origen pisco,  toda-vez que ¢s
originario de su territorio y analiza to posibilidad de presentar unia controversia ante ta OMC,

Estimo que la imposicion de un impuesto excesivo a la importacidn de tequila,
lesiona grnvemente a la denominacidn de origen mexicana, por lo que es necesario cjercitar
las acciones legales que correspondan a cfecto de su adecuada proteceion, tal y como 'se
demostrs en el presente caso, ya que el Organo de Solucion de Controversias de la OMC .
resolvio en favor de M 5

4.1 Causo Tequila *Tres Sombreros™ en Espaita

4.11.1 Desarrollo del caso

En 1998 Ia empresa espaiiola Comercial Masoliver S.A., presentd ante a Oficing de
Armonizacion del Mercado Interior (OAMI) de a Union Europea, solicitud de rq,mro dc la
marca “Tequiln Tres Sombreros™ y disedo para amparar bebidas aleohdlicas™ 3

Bl diseiio du Ia narca, em idéntico al Escudo Nacional n\h.\lcano. por lo qm. rciulmbn
violatorio del Convenio de Paris y de la LP1 mexicana.

En 1999 se presentaron ante la OAMI, oposiciones formales al rq,lsu‘o dc ln mirca
mismus que esta autoridad resolvio fundadas, por lo que la %ollcnud de marca I’cqmla Tre
Sombreros, fue retirda en el ano 2000,

Myéase WTDSIAM3E y WIZDSBAM on las que Peni expuso su posicion o dos teuniones dcl OSD cel\b das el
noviembre de 1997 y el 25 de marzo de 1998, . S A E

™ Solicitud de marca ia No 934679, el 11 de septiembred mx ble on '
hitp:iroami.eu.intes/default.him g SN
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En-1998 se presentd anic ln OAMI de la Uumn Europc.n con scdc
dc I’LL,ISII‘O dc maren para Tequila Tres Somlm.ros y su disefio,

n Espafia, solicitud ‘

“El l" de julio (h. 1999, se publicé para cfuclo: de oposnuon en cl Boletin Oficinl
“niimero 55/99 de ln OAMY, Ia solicitud de registro de marca comunitaria niunera, 934679
‘para - Tequile Tres Sombreros y su disefio ¢n la clase 33 m(cmaclo"ul de produuos que
prolc[,c bcbldus alcohdlicas con excepeitn de cervera.

- vcascul)cl.

En agoslo y octubre de 1999, se prc
de la marca Tequila Tres Sombreros™,

La Firma de abogados UhithofY, Gémez Vega & Uhithoff, SC. tuvo conacimiento de la
publicacién de esta solicitud por conducto de sus asocindos en Espaia, Garcia- Cabrerizo
SL., por lo que ¢l 8 de octubre de 1999, presentd ante el Director de la OAMI, oposicitn a la
solicitud para ¢l registro de la marca comunitaria Tequila I’rcs Sombrcms y Diseito, fundado
en los siguicntes argumentos:

e Del anilisis de la descripeion de la etiqueta de la marca que se pretende registror, se
desprende que el diseiio de Tequila Tres Sombreros, no. es susceptible de ser
registrada como marca, por que ilustra el Escudo Nacional Mexicano, descrito en la
Ley sobre ¢l Escudo, la Banders y el Himno Nacionales, que en el mﬂculo 2
establece las carncteristicas del mismo,

Las caracteristicas del disefio propuesto a registro, corresponden a fas del Escudo
Nacional Mexicano, a pesor de que en [n solicitud se diga que es una figum
caprichosa, que constituye una falta de respeto para México y un alto grado de
ignorancia por parte del examinador responsable del trimite de la solicitud de
marca comunitaria de la OAMI

La marca propuesta y su diseiio no son registrables de acuerdo con ¢l articulo 7,
inciso i, del Reglamento de la Marca Comunitaria CE No.40/94 del Conscjo de 20
de diciembre de 1993, que. establece que son motivo de denegacion absoluta, tas
maress que incluyan insi ble o los i s de los plad
por ¢l articulo 6 ter del Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad
Industrial Adoplado en Estocolmo el 14 de Julio de 1967 y que scun de especial
interés pablico, a menos que su registro haya sido autorizado por la 'mlomhd
campetente.

03 y 198400, en hitp:/roami.cuintfesidefault.hum
anticulo establece que los paises de fa Umou. acucrdan rehusar o anular el registro y proluhlr In
utilizacion sin permiso de las autoridades competentes, marcas o clementos de éstas, de Eccudos de ,\rmu
Banderas u otros Emblemas de Estado de los Paises de Ta Unién,
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K El registro ﬂollcllmlo, resulta violatorio dd arllculo 920, I’mccnén Vil, de lu [}
mexicana, que’ establece "que no - serin - registrbles - como mareas,” las. que
Zreproduzean o -imiten, sin autorizacion, Escudos, Band o Embl de-
cualquicr pais. ’

La oposicién formulada se acompand de una copia del Escudo Nacional, para itustrar
claramente el diseiio del mismo y se solicitd la negacion de pleno derecho de la solicitud de
registro de marea Tequila Tres Sombreros y diseiio, por no cumplir con las disposiciones
legales para el registro de una mare y violar de manera expresa los ordenamientos citados,

Asimismo se criticé la intencion del solicitante, en adoplar ¢l Escudo Nacional para la
comercializacion de Tequila y obtener el registro de marca, lo que resulta un insulto para
México y se solicitd al Director General de Ja OAMI, girar instrucciones para c\pudlr la*:.
resolucion de negativa correspondiente. e

De ta oposicion presentada por Uhtholf, Gémez Vega & Ulnhoff, SC. a l'n' OAMI se’+
envid copia a los titulares de ln Secretarin de Gobcmumdn. SRE y al Dn ector Gt,ncml del .
IMPI para st conocimicnto. ; ’

- *Finalmente In OAMI, resolvio fundadas lns opoﬁlcmncs nl registro - de ' niarca
prw.nl'ldns, por lo quc en febrero del m'io 2000. In solicitud fue : RS

4 11 2 Opiniou persoxml

Consndc.ro nponun.l |'l opwclon fonmlhd'\ por ld Firma' de abogados Uhtholf, Gomez
Vegn” & Uhthoff, a_ln solicid para- ¢l registro de.fa_marca comunitarin ° lcqulln Tres
Sombreros y disefio, | la ante la OAMI, yi que Ll(ll\tﬂo pmpucﬁlo eri una imitacion
mdthdn al Escudo N.lumml Mexicano.

Lu solicitud no cumplia con los requisitos de registro de marcas y violaba ¢l Convenio
de Paris para la Proteccidn de ta Propiedad Indusirial, el Reglamento sobre la Marca
Comunitarin CE No 40/94 y la LPI mexicana.

Es importante que tanto las autoridades mexicanas competenies, como la iniciativa
privada interesada en el fomento y proteccion de la propiedad industrial, se mantengan alerta
para salvaguardar a las denominaciones de origen mexicanas en ¢l extranjero, ya gue con
frecuencin se pretende usar indebidamente nombres o figums para un uso comercial
ilegitimo, principalmente del tequita que goza de gran reconocimiento y popularidad
intemacional, por lo que muchas compaiiias buscan obtener una ventaja ilegitima.

El presente caso, demuestra que uno de los despachos juridicos especializados en
propudnd industrial, mis antiguos de México, realizd en forma oportuna y adecuada la
oposicion a la solicitud | la en Espaia, por lo que se evito ¢l uso indebido del Escudo
Nacional Mexicano, en ctiquetas para comerciatizar tequila, lo que resulta benéfico pnm la
adecuada proteceion a la denominacion de origen.

La udecuada proteccidn juridica a la denominacion de origen tequila en los paises de la-
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. Unién Europea, es Tundamental p.lrl cI dunrmlln y crecimicnto (h. esta mduslrm. qm s du
gmn or{,ullo y lmdlc:éu :

4.12 Propuiesta de reglas de uso indireeto de la denominacion de origen tequila

Debido al auge y aceptacion del tequila en el mereado nacional ¢ interacional, en los
filtimos afios aparecicron diversas bebidas y proditctos que en su elaboracién o compomclon
lo uuhmu, por lo que mencionan en sus ctiquetas la palabra tequila,

; Dc estus practicas ha iuu,ldo la necesidad de regular juridi te estos prod ya

L qm. existe una lnguna legal, de si deben cumplir con tas especificaciones y rtqucrumcmos de
la’NOM-006-SCF1-1994-Bebidas Alcohdlicas-Tequila-Especificaciones y si son sujetos de
proteccion de la legislacion nacional ¢ internacional de la d inacion de origen tequila,

En tn investigacion del presente tmbajo de tesis, se ha podido constatar que son
numerosos los casos de produccion de bebidas premezcladas, por empresas extranjerts que.
mencionan en sus etiquetas y publicidad al tequila como ingrediente de las mismas, que es
inexistente y en el mejor de los casos de ilegal o dudosa procedencia.

sta situacion lesiona gravemente la industria del tequita, por la aparicion y
crecimil ¢n el mercado de bebic bor o imitacion tequila, que evidentemente engaiian
y verdadero origen de estos productos,

a los consumidores, alco |

En atencidn al grave problema que estas actividades representan, [ industria’ del -~
tequila, el IMPL y In PROFECO, desde 1998 han sosienido diversas conversaciones
tendientes a rt,bll!dl‘ este tipo de productos, como una medida para prolq,cr el uso du. h
denominacion de origen tequila y al piblico consumidor. :

La claboracién y comercializacion de productos de imitacidn o sabor tequila,

contraviene las disposiciones de ta LPI, fa Ley Federal de Proteccion al Consumulor yla
NOM del Tequila.

La Declaratorin General de Proteccion a la Denominacion de Origen Tequila,
publicada en ¢l DOF ¢l 13 de octubre de 1977, establece en su articulo 2 que ln decluatorin
solo podri aplicarse a la bebida alcohdlica a que se refiere la Norma Oficial de Calidad para .
Tequila, actualmente ln NOM-006-SECOFI-1994, por lo que las carmcteristicos y materia
prima wiilizadas para la elaboracion del producto y ¢l procedimiento para su fabricacion,
serin siempre los que se fijen en dichia norma oficial.

La NOM-006-SCF1-1994 vigente, establece como su campo de aplicacion la bebida
alcohdlica, sujeta al proceso que en la misma se detalla, con agaves de la especie Tequilana
Weber Variedad Azul, cultivados en las éntidades federativas y municipios setalados en la
declaracion.

La Declaratoria y la NOM del tequila, se npllcnn exclusivamente a la denominacion de
origen tequils, en sus diversns categorias'y tipos, sin embarge no regulan las bebidas o
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productos que utilizan tequila en su Llnbommon, por lo que. existe it ln],unn Jurldlca pﬂl'l :
“regular tn claborncion de prod , di A Ios estri [ por cslos :
ordenamientos. : : :

: De to anterior se desprende, la urgente 1 de su esta {aguna legal y en sit
caso modificar: la’ Declaracién General de Proteccion, para incluir'y. regular el uso._de la
denominacidn de origen tequiln, en los productos claborados con base ‘en ésta bebida
alcohdlica.

Se claboré un proyceto que propane, ta nplu.ucmn de reglas de uso indirecto de ésta
denominacion a ln produu.mn y on de bebidas o prod s que wtilizan tequila
como materin prima’®, a través de un de corresponsabilidad registrado e el
IMPL, aplicable para que se produzean y/o comercialicen exclusivamente por las personas
fisicas o mornles, que sean usuarios snorizados por ¢l IMPI y por la DGN de SECOFI,
actualmente Secretaria de Economia, para producir y comercinlizar tequita,

Los productos elaborados o envasados por persona distinta al fabricante, solo podran
usar ln palabr tequils, con ¢l permiso comespondiente del usuario autorizado de ty
denominacién de origen, previn inscripeion del Convenio de Autorizacion de Uso de la
Denominacidn ante el IMPL, que se seala en el articulo 175 de la LP1L

Asn mismo ¢l pmduuor yfo envasador de bebidas que contienen tequila, estard sujeto a
la inspeccion del CRT, i li de Ja de verificacion de las nutoridades federales
competentes, como PROF] ECO y las Unidades de Verificacion Acreditadas,

El tequila comerciatizado a granel se sujetard o comprobacion de traslado y envasado,
en los términos que establece la NOM del Tequila vigente, asi como de los volimenes de
tequila asignados a la mezela y la graduacion tinal con que son elaborados estos productos.

En otras palabras se pretende que la Unidad de Verificacion acreditada, realice una
inspeecion por lote, pura supervisar el traslado a granet del wequila y su ulierior envasado en
cumplimiento de Ja NOM-006-SCF1-1994.

Izs indispensable establecer en Iy etiqueta:

. EI porcentaje del iugrcdicnlc aleohdlico total,

oLl lxpo dc. u.qlulxl ulthdn en Ll producto.

; Cndn t.n\'xm, dcbcm oq(t.nmr en romm legible ¥ en idioma espafiol:
. La lnfonnnclon quu (lcmllc ¢l porcentaje de tequila wtilizado en In much

sla ‘categoria y tipo a'la que pu1cm.cu confnrlnu al c.lpnuln 3 dc. ta NOM 006 SCl‘I-

" l’ropuuta de reglas dc use indirecto de Ja denominacion de origen’ tequila, m\*mda por la Suhdxrccmm de
1 [ i dcl IMPLL al I)tuclnr (,emnl Adjunto del I\1l’l el 18 deagostode

1998,

185
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: 1998.: ‘

Ll nombn. (3 rl/dn S0
Lllll)()l‘l ol producto

suirio n'ulronr ado productor de lcquiln con que se°

ocinl dv.l chvas ndur que haya obteido un du.lnmcn dc la Umdnd
dy Verifi gncmn Aclulu.l(ln. distinto al certificado del productor de tequila; R

'dct- iseiia oficial asig

se, dcbcm cumplir. con las Normas Mexicanas (NM‘() medns por el
Or;,musmo de Normalizacion acreditado para las bebidas alcohdlicas que utilizan lcqulln.

S La NMX ¢s ta normna contractual adoptada por ¢l CRT, en su cardcter de organismo de
eentificacion de producto para garantizar In ealidad del Tequita,

La NMX-EC-065-IMNC-2000, establece los Juisi les para organi que
~operan sistemas de certificacion de producto, ’ :

Se establece que ¢l producto que regula ln NOM-006-SCFI-1994, s la_bebida
alcobdlica destilada denominada "Tequila”, ¢laborada con agaves de In especie tequilana
weber variedad nzul, cultivados dentro de ln zona que se especificn en la declaracion general
dey ion de esta d inacion de origen.

De lo anterior se dwprv.ndn.. que ¢l dmbito de aplicacion de s NOM del tequila es muy

; upt.clﬁco y limitado, sin embargo se han produculo y comercializado diversos produclos y
pr ladas que i tequila como ingredi que la idad de
rcgulurlns juridicamente y garantizar el plimi de las especificaci para la

extraccion, procesamiento y calidad del tequila que contengan.

No existe base legal para sostener que ta NOM del tequila, regula aquellos productos
que wtilizan tequila para su preparacion, por lo que quedan fuera del dmbito de aplicacion de
ln NOM y s cuestionable si sequicren o no de certificacion,

Tal es el caso de una bebida denominada Licor de Tequila, de marca Agavero,
introducido al mereado por Tequila José Cuervo en 1997, que seialaba en sus etiquetas ser
un producto efaborado a base de tequilas reposados y adicjos, 100 por ciento de agave, sin
embargo no presentaba el mimero de contraseda oficial del fabricante, situacign por la cual
Tequila Herradura solicitd a la PROFECO la inmovitizacion a gran escala del producto.

Productos como ¢l licor de tequila agavero hacen patente la neeesidad de determinar el
marco juridico aplicable a éstos, ya que algunos tratadi sosticnen, que regular cualquier
producto que utilice tequila, llevaria a ndop(.lr una palitica sobreregutatoria, que desuliente
este tipo de industria,

Sin embargo otra corriente sosticne, la impostergable tarea de modificar la NOM del
Tequila 'y que se expidan las reglis de vso indirecto de la denominacién  de ‘origen,

186
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dcbld'uncmc plll)lu.ndxm o (.I l)OF a l'm dc ceclnru:er y dar certéza Jundlcn ala rchlncndx
y conlml de'este tipo de prmlucm' B

1217Opinién personal

Es . necesario ampliar el marco legal de prote de la denominacién de orige
equila, para hacerlo extensivo a la produccién y comercializacion de bebidas y pmduclo
ZEque se clnbomu a bnsu de lL([uIlﬂ o que lo cc cn sus ingr

tipo de l)cbldnq 0 pmduc(os. (h, Lspwlﬁulr en sus c.uqm.ns y uwu:cs (.I pOI'LLlllnjL y
llpo dL luunln ulllundo en la mezcla.

lnmblén es necesario que nerediten fehacientemente que ¢l tequila utitizado como
. materia prima, cumple con las especificaci de ln NOM aplicable y que proviene de un
_:£* usuario nwtorizado, con la inscripeion del convenio respectivo ante ¢f IMPLL

Se- debe g,nrmumr que el tequila wiilizado en la elabormcion de estos produclos ¥

~ bebidas, sea genuino y de catidad, de 1) forma que la informacién contenida en las etiquetas

. sea veraz, comprobable y exenta de textos que induzean o puedan inducir a error o confusion
al consumidor por su inexactitud.

Existe una laguna juridica, para éstos productos, por lo que diversas empresas, han
obtenido una ventaja indebida, En algunos easos se induce a! consumidor a error, respecto a
la calidad y contenido de tequila, por lo que urge se publiquen por el IMPI las reglas de uso
indirecto de ta denominacion de origen tequila,

Es necesario establecer y aplicar las reglas de uso indirecto, para regular la produccién -
y comercializacién de este tipo de bebidas y productos, para garantizar la éptima calidad del -
tequila utilizado en su elaboracién e incrementar los niveles de proteceién y comml dc a:
denominacidn de ovigen. .

Esta laguna juridica ha pcnmndo ¢l uso ilegal de I palabm tequila, en” b buln
premezeladas de fabricacion en paises extranjeros sobre todo en los’ EUA, “que” dicen
comtener tequila en sus cnquu.ls y publicidad. Sin embargo no establecen’el porcentaje, npo 2
empresa tequilera mexicana quee les provee y el cumplununlo de la NOM nphcnblc qu
garantice su calidad y autenticidad.

4,13 Visita de México a Francia sobre protecclén de las denominaciones de origen

En mayo del 2000, se conformé una g mexicana m isciplinaria, en
representicion de diversos sectores relacionados con la produccion de u.quiln, que visitd
Francia, pais con gran teadicion en la proteccion de las dummumclom.s de origen, con el
objcto de conocer los diferentes sistemas de control y seguimi de bebidas aleohdli

NCESAS C 01 C| u.unt.mrn( (Y aron Ia .(IL( ns, C B
francesas con denominacion d 1, lo que visitaron las ciudades de Paris, Cogitn
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Clmmmgnc, ademds de una reunién con nllns ﬁlncmnurlm (l‘.l lnsu(u(o Nncmnnl de las
: I’mplcdml Industrial de Francia (INP1) ** :

: La representacion de México, se conformd por ¢l Secretario de Desarrollo Rural del
- Gobiemo de Jalisco, el Presidente de Ia Cimara Nacional de la Industria Tequilera(. CNIT),’
¢l” Director General del CRT, el Direclor” Divisional - de Promocién y: Servicios 'd
Informacin. Tecnolégica del IMPI y el Coordinador - Departamental - de - Conservacion,
Control de Documentos del IMPI, ¢l Representante de Bancomext en Paris y el Consqcro
Juridico de la Embajada, entre otros. -

La visita tuvo como abjctivo abrir un nuevo sector de cooperacion - bilateral con
Meéxico, en materia de g ion y rec imicento de d i de origen, porlo que
se buscd conocer los sistemas de contrel que para los productos de denominacién de origen
similares al 1equila, como ¢l Cogiine y el Champagne.

El conocimiento del sistema francés de proteccion y control de bebidas aleohdlicas con -
denominacién de origen, puede auxiliar al desarrollo planificado del mercado del tequila y et
mantenimiento de los niveles competitivos nacionales ¢ intermacionales del ntismo. :

La visita de |n delegacion mexicana en Francia, miende a la crisis en la produccion del |
agave, como materia prima par la claboracién de tequila, asf como la baja en las ventas que
oblign a los productores de esta industria, a ismos que soluci la’
situacion actual.

Francia tiene un avanzado sistema de control y seguimiento, de sus bebidas alecohélica
con ' d inacion de origen, principal de produceion del seetor vitivinicola,  El
Ministerio de licmmmin, aplica los meeanismos que regulan las hectireas plantadas d«.
materia prima, la ex in en reserva gicn en caso de medios de laci

distribucion de productos y los montos fucturados,

Todos los clementos de la cadena productiva, se identifican y distinguen por
documentacion que permite trazar el prod hasta el idor final. La  Direccidn de
Aduanas francess cumple un control fuera de la cadens productiva, ya que cotejn la;
informacién obtenida y en caso de determinar incumplimiento conteactual de tos productores
y distribuidores de denominaciones de origen, informa a la contraparte para que exija su
cumplimiento,

En la visita a Cogiiac, destacaron los métodos de control y de trazabilidad del producto
hasta el consumidor final, asi como el marco contractual existente entre los dlfthlC<
actores de la cadena productiva y ¢l Estado.

La delegacion mexicana celebré tna reunién con el Institwto Nucional de la Propiedad -
Industrinl de Francia (INP1), quien a través del responsable de Relaciones Internacionales de
este [nstituto, explicod los ismos de proteccidna las d es de origeny. la
reciente controversia entre I empresa mexicann pmduclqm del Tequila l-Icrr,udur_ﬂ‘,yk la

™ Informe de fa visita de trabajo de la Delegacion .\1cx|cana en'Francia, con rclncnén ala Denommacwn dc :
Origen Teguila, del 10 al 19 de mayo de] 2000, Cortesia \lc fa Cnusulxorla Jundlcn dela SRL. : ¢
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mercm fr'mcun l‘nsco, quicn en 1985, r«.g,lslm como murcn “lap lnhu tequila“ para una
agencia de pubhcndnd por lo que se opnnm al rq,nlro “de; varias marcas mllcuudo por, .
IC(|lll|'l Ih.rmdurl 8 X

Ln nlcnc:on al caso anterior los rq)rucnlnmcc dcl lMPI se m'lmfcsl.lmn enel scnlxdo
de que procede Ia cancelacion de dicho I‘CUSII‘O ya que constituye un uso mdcbulo de la
palabra tequila, cuyo titulor es el Estado mexicino,

El representante del INPI en Francia, scﬁnlo que la defensa juridica de las
denominaciones de origen, eseapa al procedimicnto contencioso del propio Instituto y
sugirid la conveniencin de presentar una gestion oficial del Estado mexicano por la via
diplomiitica, que solicite la cancelacion de todo registro de marca de la palabra tequila. Los
repr del IMP] seiial que realizarin las gestiones procedentes.

La Delegacion mexicana celebro reunion en ¢l Ministerio de Economin Finanzas ¢
Industria, quien a través de la Direeeion General de Competencia, Consumo y Represion del
Fraude (DGCCRF), organismo encargado de la aplicacion de los contrales sobre los
cmbou.ll.uloru, importadores y distribuidores de tequila, explico los importantes avanices
registrados en materia de d y ascgurami de falsos ilas en el lo
frances.

Estos mecanismos permiten la adecunda proteccidn a la denominacion de origen
tequila, sin embargo se reiterd a la Delegacion mexicana [a existencia de debitidades en ef
sistema de razabilidad que se utiliza para el wequila.

La exportacidn a granel, ¢s el elemento que gener todos los problemas parn garantizar
la nulmuudnd del producto, toda vez que los unpnmdorcs cumpum, .lpro\'cclmn la libertad
de circulucion de me fas I y ] pro de diversos
proveedores con otros alcoholes. :

Para evitar la comescializacion de warcas  no autorizadas de tequila, ¢! CRT ha
cestablecido listas de bas marcas nutorizadas, sin cmbargo para Francia esto resulta inaplicable
por ser limitativas del comercio con los paises europeos, posicion manifestada en diversas
ocasiones # México, por lo que Francia reiter que las listas son inoperantes y-seialan que
no se acatanin,

De acuerdo con fa postura de Francia, es responsabilidad de las autoridades mexicanas
la expedicion de certificndos que gamnticen la autenticidad y Lllmpllllllull(\ de los estindares -
de calidad del tequila.

Francia sostiene que las marcas con tas que se comercializ cl lcqllll-l 1o consulu)'ul i
por sf mismas, garantia de que efeetivamente se trate de un lL(lllll.l y.munm quc unmpln con °.
todas las caracteristicas de calidad,

Respecto al Acuerdo entre In Unién Entropea y México sobre ¢l reconocimiento mutuo -
y la proteccion de lns denominaciones en ¢l sector de tas bebidas espirituosas, s¢ indicd In” .

™ fdem.
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ncccslddd dl. (|m. Mcx:co sohcnc la: inclusi dtica en las fi de.venta, del
nimero de certifi Io qul. umpam el tequila, que c.stublczcu en forma elara ¢! volumcn total
~ e venta, :

l‘mnuu reiterd su compromlso con México, de continuar con la LOO[leClO" Lll In
materia’y vt.nl'c.lcmn del limicnto de ln legislacion francesa de | ion ol tequila,

p.nm detectar b4 rcur.lr del mcmndo los falsos productos y evitar fraude pnm el consumldor.

La l)glugncmn mexicana expreso ¢l desco de cooperacién, con los Inbom(onm que
vcnl‘cnnuu In '|u|cnm,|d‘|d del tequita, pars realizar un andlisis crommog,mfco.

Para Francia, que es el mh con ¢l mayor ntimero de dcnomimlciohcs dc origen cn el
muxl(lo, dstas. representan una importancia dental en su fa, porlo ‘que;hin
lo diversos i paen su ad ta proteccié B

Las embajadas de este pais tienen la instruccion de velar por la’ aulcnucuhd dc los
proaductos con denominacion de origen.

El' Instituto Nacional de D inaci de Origen: (INAQ), cs cl org,nmsmo
encargado pare la ad 1 idn de las denomi de origen en ancm.

Durmu, la vmlu de la Delegacion mexicana en ese pais, se reiterd ol uompmmlso pnm‘
de peracion que permitan hacer efectivo” ¢l respeto de lus ;

denominaciones de origen de México en Francia, en un marco de reciprocidad.

La juridica francesa y curopea de los signos distintivos de cnhd'ld se
" fundamenta en el conceplo de indicacion geografica. En sentido amplio se distingue la
denominacion de origen, que establece un vineulo muy estrecho entre ef producto y su tugar
de origen y en sentido estricto la indicacion geogrdfica, que determina vinculos menos
estrechos entre ¢l producto y su lugar de origen,

L2} sistema francés establece los instrumentos juridicos, cuya base son la denominacion .
de origen y la indicacion geografica, que se conocen por signos oficiales de identificacion de -
la calidad y ¢l origen. Se trata de crilerios garantizados por las autoridades piblicas, que
establecen las politicas de identificacion de calidad, origen y los procedimientos -de
concesion de estos signos™* ’

Una vez concluida la visita, ln representacion mexicana en Francia, llc;,o a lws‘
siguientes canclusiones:

o Is necesario que la cadena productiva del qumln. bl wn W equitati
de ganancias, que incluyan a todos los que pnruupan, dv.de cI m,ru.ullur del
el distribuidor y exportadores,

* Es urgente establecer un sistema obligatorio de cnmslrb:.dc los culli\'(is_dc agave, en

" \tdase, Agnés Catinois, Denominaciones de vrlgcn para vinos, Iu-hl:lnr exﬂlrlnmmx ] alms producl

Seminario sobre Denominaciones de Origen.., op cit. pp. l') y20°



Casos Iedgticos on fa Prateyeidnde ta [

pen Loty -

Ins zonas de la denominaci

dn de origen, con ¢l apoyd por parteide.In Sccreturia de
Agricultura, L e : Cin

e La intervencion de In” Awtoridad Federal, como, muhudor oluclén dc‘
conflictos entre agricultores y pmduclorca. ya quesde’ I experien bicnida- ¢n
Francia, se desprende que ks grandés crisis en Champagne’y Cog,ﬂ'ac se s‘olucwnaron
con la intervencion del Estado, . -

oLa desgravacion parcial del  impuesto “al u.qml.l p.ln consumo ~nacional,” -

especialmente al producto 100% de agave,

Por su parte ¢l Seerctario de Desarrollo Agropecuario del Gobicm_o de " Julisco,
concluyd que es necesario que ¢l Gobierno Federal declare ln produccidn de agave tequil
weber variedad azul como de interés piblico y refuerce el sistema agricola, nsf como una
revision de fa norma del tequila que cstablezea parimetros claros y especificos. Finalmente
seiald It urgencia de atender tn cuestion fitosanitaria y gendtica del agave azul, el cual es
atacado actualmente por un hongo y una bacteria®

Con mativo de la visita, se presentd un proyecto de coopericidn mutua entre México y
Franeia, para ln proteceion de las denominaciones de origen, con [a finalidad de desarrollar
en corto plazo, un Acuerdo que permita reformir ¢l sistera que actualmente se aplica al
tequila en Francia.

El proyecto de cooperacion, se presemié en el marco del Acierdo de Cooperacion
Téenica y Cientifiea suscrito por las partes en 1965, el Acuerdo Marco de Cooperacion de
1992 y el Acuerdo entre México y ln Comunidad Europea sobre ¢l Reconocimiento Mutuo y
la Proteceion de Denominaciones de Origen en el sector de Bebidns Espirituosas, ﬁuecnlo en
Bruselas ¢1 17 de mayo de 1997, -

Dicho proyecto tiene ¢l objetivo, de foralecer mutmamente la p'mlcccién delas .
denominaciones de origen, # través del interenmbio  de ﬂpu‘lL‘nChlb, clp:lcimcién.‘
informacion y estadisticas de importaciones y exportaciones. :

Se cstablecieron varios topicos especificos, que incluyen LOI)II‘OI de: cnhdnd (lt,l
lulml.l a través de métodos de prucba, aereditamicnto de_ laboratorios en’ uropa “que’’
verifiquen la no adulteracion del tequila exportado y la inspeccion slm.mnucn, qut. vml‘quc 5
las caracteristicas lisico quimicas de los productos importados. :

Se busca un método fisico quimico, que detennine la autenticidad del tequila como
100% de agave o al menos un 51% del mismo y 49% de otros azcares, asi como el
certificado de origen del CRT y la cooperacidn de la autoridad aduanera francesa que lo
exija.

Se establece conperacion en la defensa de los derechos de propiedad industrial, en el
mareo de las legistaciones nacionales y los acuerdos intemmacionales aplicables ¢n la materia,
que incluye el acceso a solicitudes y registros de marcas francesas y asistencia juridica

" vid ad stpra, nota 210
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) .

‘ ;||||.|  ional, de protee ion de las tones de origen.

. Dicha cooper acion serd entre los organismos de I cadena pmduulvn del lcqullu, .
“"copilac’y ‘champagne, asi como las autoridades competentes dc fi scnhmcmn y proplcd'ld_ N

SL mdlcé la necesidad de formacion de profcsmmlcq para | loe procesos de’ Lnlld'ld
fnlmc'lcmn. verificacién y eertificacion del producto, que incluye ala coopers acion téenica y
‘I formacién ‘de un n.g,nlro catastro agricoln del agave,.en seguimiento del modelo de
. champagne y un método fisico quimico que identifique y determine ¢l uywo lcqmlnnu \\'cbt.r :
v.|ru.d.ld azul. . : -

Frmcm se compromete a’ proporcionar al -CRT, lns nvnm.c )fpmgmmﬂs de

' m\msugnclén que apoyen ¢l fortalecimiento del (cqmln.

O El ncuurdo tendri una dumcmu indefinida y podm terminarse por. Lualquncr\ de lus
p‘mu. mediante notificacidn pr la por via di con seis meses de unlu:npnclén

+EICRT suqcnbld convenios con ol INAO y con ¢l Consejo Regulador del Vino de la
RIO_]'I cn Espaitt en octubre del 2001, con ¢l fin de fomentar cl respeto a las denominaciones
de origen,: el combate a la_falsificacion, imitacion y adulieraciones del tequila en paises
LlerpCOQ

l’mncin representa para el CRT, un socio privilegiado por su trayectoria en materia de
denominaciones de origen de bebidas aleohdlicas, especialmente del cogiiac, por lo que ¢l

CONVENio rey un i bio téenico y de investigacion entre ambos paises.

W Romo Sofla, Exportando Tequila con .Tu,-umlml Gaceta chulla dc Orlgcn. Ao t. No, 11, Ed. CRT,
Guﬂdal-uarn Jalisco, México, Noucmhrc 20(]I pA8.

T2



" CONCLUSIONES

El tequilu- presenta nctualnente una crisis que se refleja ‘en el ambito juridico,
“por_lo qie: es necesario ampliar ¢l marco legal de proteccion en ta Ley de
LR Propiedad | Industrial y en In Norma Oficial Mexican aplicable, pam comolld.nr
[Ept - dsta industria n lr'lvw de un sistema de control y proteecion de I
k ; (lt. orlgcn. .

' EI Consqn ch,ulador del Tequilay Ia Proctirdurin Federal del Consumldor. en

- el-marco de sus I ias, vigilan adecuad el cumplmmmo de la
 Norma Oficial Mexicana nphcnbk 1t la denominacion dc origen, que garantiza a
los consumidores la catidad del producto y el jento de los estind

de In industrin det 1equila,

3. Consideramos que la intervencién y lns gestiones de la Secretarin de Relaciones

Exteriores en la proteccion de ta d inacién de origen 1equila, han sido
acertadas como en ¢l caso del falso tequila en I\an e ¢l que detectd en forma
oportuna la violacién y lio de i liato o

4. Es improrrogable que las autoridades mexicanns competentes en la proteceion de
la denoniinacién de origen tequils, detecten oportunamente los casos de
violacion en los paises extranjeros y ejerzan en forma coordinada las acciones

egnles procedentes, parn detener de inmediato el uso ilegal del tequila,

Con relacion a los casos ya detectados por las autoridades de uso ilegal y
“violacion & la denominacion de origen quuiIn es wrgente que se preseaten las
"demandas y solicitudes necesarias en la vin administrativa y judicial del pais
inftactor, paran detener esas actividades ilicitas y sancionar a la empresa
infractora, en ¢l marco de los Acuerdos y Tratados Intermacionales de la materia.

6. Consideramos un importante precedente judicial para ! proteccion de la
industria del tequila, la resolucion de la Corte Federal en Estados Unidos de
América, que detenmind que ¢l cdetel margarita es una bebida asociada
estrechamente eon el tequila, por o que las bebidas que no lo contienen y que se
comercializan con ese cardcter, causan confusion enmre los consumidores,
decision que es favorable par la denominacion de origen tequila,

~

El Acuierdo entre la Unién Europea y México sobre el Reconocimiento Muto y
Proteccion de las Denominaciones en el Sector de las Bebidas Espirituosas, es
inequitativo, ya que a nuestro pais se le reconocen Bnicamente Tequila y Mezeal,
mientras que a los paises de la Unidn Europe: i 200 bebid,
comprendidas en 16 LnlLLDrixlS, por Jo que es urgente impulsar ¢f desatrollo de
las denominaciones de origen en este sector, en México y en Amcnc.l Latina,
que permiti unia competencia comercial equilibrada.

L

No obstante los casos en que se deteetd ¢ interrumpio la violacion a fa-
denominacion de origen tequila, no existe una adecuada proteccidn juridica en:
cl extranjero, especialmente en los Estados Unidos de Américn, ya que-se -




"comercializan mitltiples bebidas de imitacisn tequila, que. engafian a - los

consumidores y causan confusidn respecto al origen del producto, en violacion a
los tratados internacionales de ln materia, pricticas que lesionan gravemente a la
industria del tequila.

9. - Las autoridades que participan en la proteceién a la denominacién de origen

tequila, presentan una coordinacion deficiente past detectar y detener algunos

. casos de uso ilegal y violacion, por lo que es necesario crear una celr'uc;,n

conjunta de proteccion ¢ intercambio de informacién y experiencias, que
garanticen ¢l respeto a la denominacidn de origen mas importante de México.

10. Los registras de marcas otorgados por el IMPL & Tequiza, Rose, McCormick
Rose y Tardntla Big Bite, se concedieron ¢n contravencion a la Ley de la
Propiedad Industrial, lo que lesionn a la denominacion de origen, ya que son
bebidas sin tequila, que engadia a los consumidores y generan confusion.

11. Los registros de marca otorgados por fa Unidn Europen a Tequiza, Tequila Rose
y Tardntula Az, violan ¢l Acuerdo entre la Unién Europea y México sobre el
Reconocimicnto mutuo y Proteccion de las Denominaciones en el sector de las
Bebidas Espirituosas, que reconoce expresamente al chuiln, lo que lesiona
gravemente a la denominacion de origen, par lo que es neeesario que se solicite
ln nulidad de las marcas.

12. Lo OAMI de ta Unidn Europea, resolvio acertadamente retirar fa solicitud de:
registro de marcy para tequila Tres Sombreros, ya que pretendin utilizar en su™
disedio, de forma indebida, ol udo Nacional Mexicano, por. lo™que la =0
oposxcnon al registro presentada por [a firma de abogados Uh(hoﬂ' Gomez, chl.'
evitd el uso indebido. 8

13, Es insuficiente ¢l reconocimiento de la d inacidn de origen tequila’en los
diversos acuerdos y tratados intermacionales, por lo que es fundamental exigir
su cumplimiento, par que fas autoridades competentes de los pafses
infractores, obliguen juridicamente a detener las actividades que lesionan a ést
denominacion.

14, Las denominaciones de origen adquieren mayor importancia en ¢l dmbito del
comercio intemacional, por lo que demandan un reconocimiento explicito en las
legistaciones modemas de propiedad industrial, ya que son productos originarios
de determinadas regiones con una calidad especial que les otorga prestigio a
nivel mundial,

15. Francia tiene was de 500 denominaciones de origen, México comparativamente
es titular de 7, por lo que es tiempo de revisar ¢l marco juridico actual y las
facultades y procedimientos de las autoridades competentes, para fomentar el
desmrollo de las denominaciones de origen en México.

16. De la investigacid lizada se desprende que exisien productos mexicanos dl.

alta calidad, que merecen ser reconacidos y protegidos juridicamente como Lo
(ltllOlllIl)'lt,lOll(.S de origen, sin embargo oy .lulondadcs no han npoyudo su




| ﬁlm, suuncnén gite ¢s- lamentable, ya- que’ en”contiaposi ion_ fi el
: rcuﬁlro dc marcis cxlnuuums que It.smnan a h mduem'l nncnon.ll

Es necesiria la crencion de un or;,nmsmo fonnndo por dlslmlns mllondudcs y
asociaciones, que estudien en forma detallada la'p lencia de las solicitud,
- de< proteceién - de” una - denominacién’ de’ origen,- ya" que - algurios’ productos
lmporlmm.s como In charanda y et pilque, o se les hu reconocido como Inlcs,
con'el arguniento de que no han cumplido satisfactori con los

de la LPL

=

. Bs urgente fortalecer las facultades del [IMPL, para allegarse de oficio los
clementos, pruebas y documentos necesarios parn proteger y elevar al rango de
denominacion de origen, productos mexicanos que asf lo merecen, por su
tradicion, neraigo y trayectoria, con lo cual se incrementard ¢l comercio exterior
del pais y In competitividad intemacional.

3

, En los filtimos aitos la planta def agave ha sido atacada por diferentes bacterias,
que han mermado su crecimiento y madurez, por lo que es insuficiente el tequila
producide en la zona geogrifica awtorizada, que abarca los Estados de Jalisco,
Nayarit, Guanajuato, Michoacin y Tamaulipas. Es conveniente ampliar la zona
de produccion del tequila a otros Muaicipios que acrediten los requisitos para ser
reconocidos como productores, como medida para afrontar la escasez de fa
materin prima para su fabricacion,

(<3
=}

. Actualmente existe una crisis en la industria par producir tequila 100% puro de
agave, por lo que se ha incrementado la venta y el cons de tequiln lad
con otro tipo e azucares, por la creciente demanda nacional y extrmnjera que
supera a o ofena existente, sitwacion que preocupa n los productores,
distribuidores y comercializadores de esta industria, que tendrin que buscar una
salida para satisfacerla.

=

. Las bebidas mezeladas con 1equila y otros ingredientes, representan una salida
para satisfocer la demanda ante la falta de materia prima, sin embargo, es
necesario determinar juridicamente si estian sujetas al cwmplimiento de Ia Norma
Oficial Mexicana del tequila y a la inspeecion de las autoridades competentes.

~
1o

. Es urgente In puhlicucit’m de las reglas de uso indirecto de esta denominacion de

origen, para regular juridi aguellos prod s que contienen tequila
mezeludo con otros ingredientes en su fabricacion, en” beneficio de los
consumidores,

23, El fontalecimicnto, fomento y proteccion de la denominacién de origen tequila,
permitiri ¢l desarrollo del Mezeal, Talaverm de Puebla, Madera de Olinald, Café
Veraeruz, Ambar de Chiapas y Bacanora, asi como su proyeceitn a. nivel
internaeional, por lo que es necesario el apoyo de las autoridades mexicanas para
este fin, ya que paises como Francin con amplia experiencia en materia de
denaminaciones de origen es titular de casi 500, lo que demucstra ¢l interés de
su gobierno para su proteceion y crecimicnto.
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