ooperacion
Internacional en la
Cuenca del Pacifico

Proteccion de los derechos de propiedad intelectual
en el TL.can

DOI: 10.32870/mycp.v7i21.222

do de Libre Comercio de América del

Norte (tLcan), se especifican los
lineamientos a seguir con respecto a la pro-
teccion de los derechos de propiedad intelec-
tual en los tres paises miembros: Estados
Unidos, Canada y México. El acuerdo entre
estos tres paises es el mas comprehensivo y
generalmente establece un nivel mas alto de
proteccion que cualquier otro, ya sea bilateral
o multilateral.?

E n el capitulo XVII del texto del Trata-

Laracionalidad del capitulo XV1I se fun-
damenta en que cada pais miembro debera
proveer en su territorio a los ciudadanos de
los otros miembros una proteccion adecuada,
efectiva y reforzar la protecciéon de los dere-
chos de propiedad intelectual. Al mismo tiem-
po debera asegurar que las medidas utilizadas
para hacer cumplir tales derechos no se con-
viertan en barreras al comercio legitimo.

De los acuerdos bilaterales o
multilaterales, el TLcan es el de mas largo al-
cance en la ejecucidn de los derechos de pro-
piedad intelectual.? En las disposiciones de
esta seccidn se refleja claramente la decision
de Estados Unidos, ya que muchas de las me-
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didas incluidas en el TLcan sobre propiedad
intelectual requieren que México proporcione
remedios previstos en la legislacion estadouni-
dense, por lo que “algunos han caracterizado
esas disposiciones como la americanizacion de
la ley mexicana”?® sobre la materia. No obstan-
te, como lo explica Sherwood, seria erréneo
suponer que México hizo las reformas como
respuesta a las presiones de Estados Unidos,
sino que éstas respondieron a los intereses
mexicanos, los cuales se habian estado
redefiniendo en el transcurso de la ultima dé-
cada, desde principios de los ochenta, como
resultado de las platicas informales entre es-
pecialistas estadounidenses y mexicanos. Par-
te del legado de esta historia bilateral, es que
existia un respeto y conocimiento mutuo en-
tre los negociadores de ambos bandos.*

La importancia de la proteccion de los
derechos de propiedad intelectual en el mar-
co del TLcan se hace evidente desde las dispo-
siciones introductorias del tratado. En el
preambulo, Canada, Estados Unidos y México
acordaron “alentar la innovacion y la creativi-
dad y fomentar el comercio de bienes y servi-
cios que estén protegidos por derechos de
propiedad intelectual”.® Asi, el TLcan estable-
ce seis objetivos principales, de los cuales, aun-
gue todos se relacionan indirectamente con la
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idea de una mayor proteccién de los derechos
de propiedad intelectual, uno se propone ex-
plicitamente “proteger y hacer valer, de ma-
nera adecuada y efectiva, los derechos de
propiedad intelectual en territorio de cada una
de las partes”.®

De esta manera, las disposiciones esta-
blecidas en el capitulo XVII estan sostenidas
en tres conceptos principales: a) la proteccion
de la propiedad intelectual proporcionada por
un pais miembro a los ciudadanos de otro pais
miembro, debe ser adecuada y efectiva; b) el
reforzamiento de los dere-
chos de propiedad intelec-
tual disponible para los
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no garantiza el establecimiento de un nivel
particular de proteccidn, pues solo previene
contra la discriminacién hacia los ciudadanos
de los otros paises miembros. Por esta razon,
el TLean establece, ademas, un nivel minimo de
proteccion, al especificar que cada pais debe
proporcionar un respaldo efectivo y adecuado
a los nacionales de otro pais (si fuera necesa-
rio, aun por encima del proporcionado a los
propios ciudadanos).

El capitulo XVII del TLcan esti organiza-

do en 21 articulos. Los primeros cuatro deter-
minan algunas precisiones

respecto a la naturaleza y

ambito de las negociacio-

nacionales de otro pais
miembro también debe ser
adecuadoy efectivo; c) esta
proteccion y reforzamiento
no deben convertirse en
barreras al comercio.” Este
ualtimo concepto represen-
ta la tension siempre pre-
sente entre la proteccion
celosa de la propiedad in-
telectual y la posible inter-
ferencia con aspectos de

De los acuerdos
bilaterales o
multilaterales, el
TLcaN es el de mas
largo alcance en la
ejecucion de los
derechos de
propiedad intelectual

nes, la proteccion amplia-
da, el principio de trato
nacional y el control de
practicas o condiciones
abusivas o contrarias a la
competencia dentro de
cada pais miembro. Los si-
guientes nueve articulos
analizan la materia de la
proteccién de los derechos
de propiedad intelectual,
por lo que se constituyen en

comercio y la innovacion.
No hay duda de la necesi-
dad de leyes que impidan la pirateria a fin de
proteger lainnovaciony el desarrollo tecnolé-
gico, pero las leyes que establecen una protec-
cion irrazonable o constituyen monopolios
podrian efectivamente impedir el comercio y
el desarrollo tecnoldgico.

El principio de tratamiento nacional es
la parte fundamental que da sustento al capi-
tulo XVII. El TtLcan requiere que cada pais
miembro otorgue “trato no menos favorable del
gue conceda a sus propios nacionales en mate-
ria de proteccidon y defensa de todos los dere-
chos de propiedad intelectual”.? Este aparente
simple principio, si es aplicado por todos los
paises miembros, cubre un trecho sustantivo
en el mejoramiento de la proteccion de los de-
rechos de propiedad intelectual, pues cada
pais miembro debe tratar a los nacionales de
otro pais como a los suyos. Sin embargo, esto

las disposiciones
sustantivas del capitulo
XVII. Dicha materia de proteccion esta clasi-
ficada en: a) derechos de autor; b) fonogramas
(grabaciones sonoras); c) sefiales de satélite
codificadas portadoras de programas; d) mar-
cas; e) patentes; f) esquemas de trazado de cir-
cuitos semiconductores integrados; g) secretos
industriales y de negocios; h) indicaciones geo-
graficas (denominaciones de origen); i) dise-
fios industriales.

Siguen otros cinco articulos que tienen
qgue ver con procedimientos que se proponen
reforzar la proteccién de la materia, que cu-
bren aspectos como las medidas generales para
la defensa de los derechos de propiedad inte-
lectual, los aspectos procesales especificos y
recursos en los procedimientos civiles y admi-
nistrativos, las medidas precautorias, los pro-
cedimientos y sanciones penales y la defensa
de los derechos de propiedad intelectual en la
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frontera. Los ultimos tres articulos cubren as-
pectos mas generales, como la cooperacion y
asistencia técnica, la protecciéon de la materia
existente (que previene contra la
retroactividad) y definiciones generales. Final-
mente, en los cuatro anexos se establecen va-
rias precisiones en relacion con algunos
convenios de propiedad intelectual, derechos
de autor, esquemas de trazado y la defensa de
los derechos de propiedad intelectual.

El texto del capitulo XV11 del TLcan es muy
preciso y detallado, por lo que practicamente
guedan cubiertas todas las areas fundamenta-
les de la proteccion de los derechos de propie-
dad intelectual. Para los efectos del presente
trabajo s6lo se analizaran las que se relacionan
con los derechos de autor, marcas comerciales
y patentes, lo que no limita que se pueda hacer
referencia a las demas. Asi, en las siguientes
secciones se estudiaran, en cada una de estas
tres areas, las posturasy propuestas de los pai-
ses miembros del TLcan y los resultados finales
de las negociaciones, de modo que al final de
cada seccion se tenga una idea clara de las pro-
puestas que prevalecieron en la definicion de
las disposiciones sobre derechos de propiedad
intelectual en el tratado. También se hara una
breve referencia, en cada area, del impacto que
ha tenido el TLcan en las respectivas legislacio-
nes nacionales de cada uno de los paises miem-
bros, asi como una comparacion con el régimen
global de proteccion de derechos de propiedad
intelectual relacionados con el comercio, el
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual Relacionados con el Co-
mercio (ApbriC).

Derechos de autor

Las disposiciones del T.can en esta area son
mas extensas que las del apric, y las clarifica
de tal manera que fortalece cierto lenguaje de
la proteccion de los derechos de autor del Con-
venio de Berna (el principal acuerdo que rige
la proteccion internacional de los menciona-
dos derechos). Ademas, con ciertas excepcio-
nes, las disposiciones sobre los derechos de
autor estipuladas en el TLcan no fueron objeto
de gran controversia, debido a que México ya
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habia incorporado muchas de ellas a la Ley
Federal del Derecho de Autor (LFpA), en su re-
vision de 1991. No obstante, los negociadores
del TLcan buscaron clarificar y extender cier-
tos derechos ambiguos en el Convenio de Ber-
na, con fundamento, por una parte, en la
desconfianza hacia el sistema judicial mexica-
no y la percepcion —principalmente de Esta-
dos Unidos— de que dicho sistema judicial
fuera incapaz de manejar los casos comercia-
les complicados y, por otra, en que los nego-
ciadores concibieron al TLcan como la base para
un acuerdo comercial hemisférico. Por lo tan-
to, la idea fue que a mayor entendimiento so-
bre la materia, menores serian las
posibilidades de conflicto entre los paises
miembros y los posibles integrantes futuros.

Trato nacional y proteccion de
derechos morales

Con el fin de evitar las practicas proteccionis-
tas o nacionalistas, el primer principio corres-
pondiente a la proteccion de los derechos de
autor en el TLcan es el que se contempla en la
disposicion del trato nacional. Dicha disposi-
cion establece que no debera haber condicio-
nes o formalidades para asegurar el trato
nacional, con el objeto de adquirir los derechos
de autory los relacionados en los paises miem-
bros.® Esta medida tiene la intencién de ase-
gurar que las tendencias a establecer nuevos
derechos no reconocidos en el Convenio de
Berna u otros convenios internacionales, para
justificar la falta de reconocimiento de los de-
rechos de autor mediante el trato nacional, no
se extienda a los paises miembros del TLcan.

Mientras que los tres paises miembros
acordaron que, como minimo, el TLcan deberia
reconocer las disposiciones sustantivas del
Convenio de Berna,’® en el anexo 1701.3 (2)
expresamente se asienta que el TLcan no impo-
ne obligaciones a Estados Unidos para reco-
nocer los derechos morales.!! Los negociadores
de Canada y México argumentaron que esta
separacion de la norma por parte de Estados
Unidos, no lo obligaba a respetar los derechos
morales de sus nacionales. Sin embargo, la
perspectiva de Estados Unidos fue que el al-



cance de los derechos morales no puede
definirse mediante el mecanismo de manejo de
disputas del TLcan. Esto reflejo el temor de los
negociadores estadounidenses de que sus le-
yes comunes que protegen los derechos mora-
les fueran inadecuadas para garantizar este
tipo de derechos bajo cualquier convenio in-
ternacional que requiriera la proteccion de los
derechos morales de los autores.

Estados Unidos, de hecho, no acepto la
aplicacion del articulo 6 bis del Convenio de
Berna, cuando se incorporé como miembro en
1989. El argumento para rechazar dicha apli-
cacion fue que la proteccion de que habla ese
articulo deberia regirse por la legislacion del
pais en que se reclame tal proteccion, y ésta
ya estaba contemplada en las leyes de Esta-
dos Unidos. Esa proteccion equivalente, se
argumentd, lograba los mismos resultados ob-
tenidos por la mayoria de las leyes sobre la
proteccion de los derechos de autor que te-
nian otros paises miembros del Convenio de
Berna.

La exclusién de la proteccion de los de-
rechos morales en el marco del TLcan fue uno
de los objetivos principales de la industria es-
tadounidense. Dicha exclusion es explicita con
el fin de asegurar que los derechos de los au-
tores siguieran siendo libremente enajenables
y transferibles a las compafiias o empleadores
en los paises miembros. De otro modo, los au-
tores en el ejercicio de sus derechos morales
podrian interferir con la explotacion de una
obra, lo que a su vez pudiera ir en detrimento
pecuniario del poseedor de los derechos eco-
nomicos. Ademas, la amplitud de los derechos
morales no es muy clara y existe muy poco
acuerdo internacional sobre los criterios para
determinar los derechos morales; razones por
las que tampoco se considera su proteccion en
el marco del apbric.?? Por lo tanto, Estados Uni-
dos juzg6 prudente dejar fuera del TLcan el tema
de los derechos morales de los autores.

Obras protegidas

El capitulo XVII del tLcan especifica que cada
pais miembro deberé proteger las obras lista-
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das en el Convenio de Berna.’®* Ademas, se
establece que todos los tipos de programa de
computo son obras literarias en el sentido del
citado convenio y que las bases de datos, en
funcién del trabajo de seleccién y acomodo de
la informacion, también deberan protegerse,
pues constituyen creaciones intelectuales. La
expresion “los programas de computo son
obras literarias” fue objeto de debates inten-
sos por parte de los paises miembros. No es
accidental que la disposicion no establezca que
los programas de computo seran protegidos
“como obras literarias”, lo cual implica que,
aunque éstas no sean de hecho obras litera-
rias, se les dara la proteccion equivalente.

De esta manera, la primera expresion
significa que los programas de computo y las
bases de datos se beneficiaran de la jurispru-
dencia sobre la proteccién de las obras litera-
rias, la cual incluye limitaciones estrictas sobre
las excepciones para la proteccion. Este con-
cepto otorga proteccion, ademas, sin perjuicio
de los derechos del autor de la obra original, a
las traducciones, adaptaciones, arreglos mu-
sicales y demas transformaciones de una obra
literaria o artistica, como si ésta fuera origi-
nal.#

El objetivo de la proteccidn de las obras
literarias, por tanto, fue dejar muy claro que
no deberia aplicarse ningln otro mecanismo
de proteccion sui generis o especial para este
tipo de propiedad intelectual. Asi, aun cuan-
do el Convenio de Berna permite ciertas ex-
cepciones nacionales sobre la proteccion, los
negociadores de Estados Unidos pensaron que
el nivel de proteccion provisto por tal conve-
nio para los programas de computo proveeria
la mejor cobertura contra los intentos de per-
mitir la ingenieria de reversa o la de limitar
la proteccion sélo a los elementos literales de
un programa de computo. Esto respondio al
temor de la industria de los programas de
computo de que si éstos se consideraran de di-
ferente manera (es decir, no como obras lite-
rarias), se pudiera argumentar que no podrian
disfrutar de la proteccién total otorgada a ta-
les obras, o que se propusiera que fueran tra-
tados como circuitos integrados o
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semiconductores, a los cuales sélo se les da una
proteccion de diez afios bajo la legislacion de
Estados Unidos.

Este tema de las obras literarias se cono-
cio en las negociaciones como “el tema ism”, en
razén de que esta compafiia tom¢ el liderazgo
en la posicion de que los programas de compu-
to son obras literarias en el sentido del Con-
venio de Berna. La presion de la industria del
ramo hizo que este tema se constituyera en uno
de los més importantes para los negociado-
res de Estados Unidos. La posicion mexicana,
por su parte, adopté la postura de que los pro-
gramas de computo ya estaban protegidos
como obras literarias con las reformas reali-
zadas a la Lrpa en 1991. Sin embargo, la con-
traparte estadounidense demandoé que tal
proteccion se hiciera explicita, dada la ausen-
cia de precedentes o jurisprudencia sobre la
materia en México. Asi, la posicién de Esta-
dos Unidos prevalecié también en este tema,
lo que a su vez incidi6 en las modificaciones
gue después realizaron Canada y México en
sus respectivas leyes internas.

Derechos fundamentales

El TLcan declara que los derechos fundamen-
tales de los autores son aquellos enumerados
en el Convenio de Berna, lo que implica que al
menos estos derechos estan cubiertos. Pero lo
establecido en el tratado va mas alla, al agre-
gar al texto de éste que “se incluye el derecho
a autorizar o prohibir”.'® Los negociadores es-
tadounidenses alteraron la interpretacion del
convenio al descubrir derechos nuevos en éste,
pues no todos esos derechos estipulados en el
TLCAN Se encuentran en el texto del convenio.
No obstante, la postura de Estados Unidos es que
el tratado solamente pone carne en el esque-
leto del convenio. Aun si asi fuera, cabe men-
cionar que, antes de que se reconocieran en el
TLcAN, estos derechos no hubieran sido tan cla-
ramente estipulados en ningun acuerdo co-
mercial.

En primer lugar, no hay referencia algu-
na en el Convenio de Berna a un derecho de
importacion. Sin embargo, el derecho a auto-
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rizar o prohibir la importaciéon de copias he-
chas sin la autorizacion del propietario del
derecho pareceria estar implicito en el dere-
cho, estipulado en el convenio, de autorizar o
prohibir la reproducciéon de una obra.'® Ade-
mas, las obras no autorizadas son obras ilega-
les y el convenio establece que las obras que
infringen un derecho de autor deberan estar
sujetas a embargo en cualquier pais donde la
obra goce de proteccion. Pero este derecho no
fue tan lejos como los negociadores estadouni-
denses hubieran querido. La propuesta origi-
nal de Estados Unidos fue que se diera también
al propietario el derecho de impedir la impor-
tacion no autorizada de obras hechas con la
autorizacion del mismo, esto es, de bienes pa-
ralelos. Empero, los negociadores mexicanos
se opusieron a tal propuesta, principalmente
por considerarla anticompetitiva.

En segundo lugar, no hay un estableci-
miento claro en el Convenio de Berna para
autorizar o prohibir la primera distribucion
publica del original y cada copia de una obra,
ni lo que se entiende por “publico” y tampoco
menciona nada sobre la “renta” de las obras.
Por el contrario, el TLcan si establece su pro-
pia definicion de lo que significa “publico”;’
esto representd un avance sustancial por el
esfuerzo que signific6 dejar claro un concepto
importante. Ain mas, “el derecho [reconoci-
do] en el TLcan es de hecho méas amplio que el
derecho bajo la ley de derechos de autor exis-
tente en Estados Unidos”.'® En contraste, esta
definicion ampliada de “publico” fue rechaza-
da por los negociadores del Apric.

Finalmente, uno buscaria en vano algu-
na referencia en el Convenio de Berna sobre
el derecho de “renta” o el de “renta comercial”.
De hecho, muy pocos creen que este derecho
pueda ser deducido del derecho a autorizar o
prohibir la reproduccion de una obra bajo el
articulo 9 (1) del convenio, por lo que mas bien
se piensa en aquél como un derecho nuevo. El
derecho a autorizar o prohibir la renta de una
obra no fue establecido expresamente en la
legislacion mexicana sobre derechos de autor,
ni de la canadiense, antes del TLcan. De este
modo, es claro que el tratado no s6lo enumera



los derechos estipulados en el Convenio de
Berna, sino que los clarifica, ampliay, alln mas,
crea nuevos, como el derecho a la “renta co-
mercial”. Por esta razon, el rLcan hace mas que
el abric en la expansidn de la proteccién de los
derechos de autor considerados en el Conve-
nio de Berna.

Transferencia de derechos econdmicos

El tLcan contempla la libre transferencia de
los derechos econdémicos sobre una obra por
parte del propietario de tales derechos por
medio de contratos (incluidos los contratos con
empleados) y la explotacion total de dichos
derechos por el cesionario, lo cual incluye el de-
recho a recibir cualquier remuneracién anexa
a los derechos transferidos.'® En estados Uni-
dos y Canad& no hay mucho problema con este
aspecto, puesto que en esos paises los dere-
chos de autor pueden transferirse libremen-
te. Sin embargo, en las leyes civiles de México
ciertas transferencias de derechos de autor no
son reconocidas y, aun cuando lo son, el dere-
cho del cesionario para recibir remuneracio-
nes procedentes de los derechos transferidos
puede no ser reconocido.

Otro objetivo de esta disposicion fue de-
jar en claro la preocupacion de Estados Uni-
dos porgue se reconociera el trabajo por obra
determinada en el TLcan; es decir, quiso ase-
gurarse de que una obra creada por otra per-
sona, ya sea como empleado o bajo determinada
relacion contractual, pertenezca al empleador
0 a la parte que haya contratado la realizacion
de la obra.

Periodo, excepciones de la proteccion
y licencias obligatorias

El periodo de la proteccién que se estipula en
el TLcan para los derechos de autor contempla
gue, cuando el tiempo de la protecciéon de una
obra (diferente a las fotograficas y de arte apli-
cado, las cuales permiten periodos mas cortos)
se establezca con base en algo diferente al
tiempo de vida natural del autor, dicho perio-
do no debe ser menor a los 50 afios. Asi, cuan-
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do se considera que una corporacion es la au-
tora —ya que el periodo no esté sujeto a una
vida natural— el derecho debera terminar a
los 50 afios de la publicacion autorizada. Es-
pecifica, ademas, que cuando no sucede esa
primera publicacion autorizada, dentro del
término previsto, entonces el periodo de la
proteccion debe ser de 50 afios a partir del fin
del afio calendario en que se hizo la obra.?

Lo dispuesto sobre excepciones aplica-
bles a la proteccion de los derechos de autor
establece que cualquier particularidad nacio-
nal debera ser minuciosamente formulada, y
no debera entrar en conflicto con la explota-
cion de la obra ni perjudicar al propietario del
derecho protegido. Estas excepciones fueron
ampliadas en el contexto del TLcan, al igual que
en el apric, con el fin de incorporar otros de-
rechos, como el de distribucion publica, el dere-
chode importaciény el de renta. De este modo,
el TLcan tiene éxito en la aplicacion de las li-
mitaciones estipuladas en el Convenio de Ber-
na al espectro total de los derechos de autor.

Se argumenta que el apéndice del Con-
venio de Berna perjudica al propietario de un
derecho al permitir a los gobiernos de los pai-
ses en desarrollo ofrecer licencias de traduc-
cion y reproduccion de ciertas obras para
determinados propoésitos (educacion e inves-
tigacion) y sujetos a determinadas condiciones.
El tLcan reduce el alcance del apéndice del
convenio al establecer que ninguna de las par-
tes concedera licencias para la reproducciony
traduccion cuando las necesidades legitimas
de copias o traducciones de laobra en el terri-
torio de esa parte pudieran cubrirse median-
te acciones voluntarias del titular del derecho,
de no ser por obstaculos creados por las medi-
das de la parte.?! Esta disposicién del TLcan
sobre las licencias obligatorias fue un intento
de limitar el principio de la ley mexicana so-
bre los derechos de autor que permitia enton-
ces las licencias obligatorias para la traduccion
y reproduccién de obras bajo ciertas condicio-
nes.
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El efecto del Tican sobre las leyes
nacionales en materia de derechos de
autor

Los cambios que se hicieron a la ley mexicana
sobre los derechos de autor con el fin de adap-
tarla a las disposiciones del TLcan, como resul-
tado de su inminente entrada en operacion,
fueron minimos. Esto fue asi, en principio,
debido al alegado caracter autoejecutable del
TLcan bajo la legislacion mexicana.?? Esto es,
en México el tratado pasa a ser ejecutable por
si mismo, por lo que no hay necesidad de re-
formar las leyes domésticas. Una de las pocas
modificaciones que se hicieron a laLrpa fue con
la intencion de proteger las bases de datos,
estén en formato electrénico o no. Ademas, se
aumento el periodo de proteccion de los dere-
chos de autor a la vida de éste y 75 afios des-
pués de su muerte (25 afios méas de lo que
estipula el tratado como minimo).2® No obstan-
te el caracter autoejecutable del tratado en
México, en la Lrpa (de diciembre de 1996) se
incorporaron ciertas precisiones por insisten-
cia de Estados Unidos; por ejemplo, se hace
explicito que los programas de computo son
obras literarias.?

Estados Unidos, por su parte, restable-
cidé los derechos de autor a ciertas peliculas
mexicanas y canadienses que habian pasado al
dominio publico al carecer de la leyenda que
avisara que dichas obras estaban protegidas
por las leyes sobre derechos de autor. Cana-
da, por ultimo, modificé su ley sobre derechos
de autor para considerar los programas de
computo como objetos de tal proteccién, al
mismo tiempo que establecié el derecho de la
renta comercial de programas de computo. Sin
embargo, este derecho sobre la renta comer-
cial esta sumamente restringido y existe solo
con respecto a las rentas con fines de lucro (es
decir, cuando la persona que renta el progra-
ma de computo busca recobrar mas que los cos-
tos en que incurre, asociados con la renta
misma).

Como puede verse, las modificaciones de
México y Canadéa son sustanciales y tienen un
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impacto en el nivel de proteccion de los dere-
chos de autor mucho mayor que la modificacion
hecha por Estados Unidos. De este modo, los
primeros tuvieron que ceder mas a las propues-
tas estadounidenses, las cuales estan muy re-
lacionadas con la postura de la industria en ese
pais. Asi, aunque Estados Unidos es menos pre-
ponderante ahora de lo que fue en los afios in-
mediatamente posteriores a la segunda guerra
mundial y los elementos subjetivos de la hege-
monia norteamericana se han erosionado,?® su
influencia en la zona es determinante. Esto,
como vimos, se reflejé en los resultados de la
negociacion del TLcan, especificamente en lo que
concierne a la proteccién de los derechos de
autor, al guiar de manera sustantiva la coope-
racion en este rubro.

El 1.can y el apric en materia de derechos
de autor

Los objetivos establecidos en el marco del TLcan
y del abric en materia de derechos de autor
son un poco diferentes. El TLcan buscé otorgar
una proteccion mayor que la considerada en
el Convenio de Berna, en razén de que los pai-
ses firmantes del tratado ya eran miembros de
dicho convenio. Ademas, se asienta en el tra-
tado que “las partes haran todo lo posible para
adherirse a los textos citados de estos conve-
nios si aun no son parte de ellos a la fecha de
entrada en vigor de este tratado”.?® Asimismo,
debemos tomar en cuenta que el TLcan se fir-
mo y entrd en operacion antes que el abric, por
lo que las disposiciones encontradas en el tra-
tado se definieron con anterioridad a las esta-
blecidas en el acuerdo,?” es decir, antes de que
entrara en funcionamiento el régimen inter-
nacional de proteccién de derechos de propie-
dad intelectual vigente. Dicho régimen
entonces no estaba formalmente definido, por
lo que no se le puede reconocer por la fortale-
za de la proteccion de la propiedad intelectual
en el marco del TLcan, en general, ni de los de-
rechos de autor, en particular.

El abric buscé proporcionar una protec-
cion similar a la del Convenio de Bernaen una
gran variedad de paises, especialmente aque-
llos en proceso de desarrollo, que hasta enton-



ces no se habian suscrito al convenio. En con-
secuencia, el appic inicia con una disposicion
gue sujeta a los paises firmantes a los prime-
ros 21 articulos del Convenio de Berna, ade-
mas del apéndice, los cuales son las
disposiciones sustantivas, con excepcion del
articulo 6 bis, que establece los derechos mo-
rales. Esta excepcion, encontrada también en
el TLcan, fue incluida en consideracion a Esta-
dos Unidos, quien legalmente no reconoce ta-
les derechos. Otros paises estuvieron de
acuerdo con la exclusién de los derechos mo-
rales, puesto que la ausencia de acuerdo in-
ternacional sobre el alcance de dichos derechos
se podria constituir en una seria barrera al
comercio.

Las disposiciones del abric sobre los pro-
gramas de computo y las bases de datos son
similares a las establecidas en el TLcan. Sin
embargo, aunque sea materia de discusion de-
pendiendo del enfoque, en el TLcan son més cla-
ras y precisas las disposiciones. En tanto que
en el apbric se especifica que los programas de
computo deben protegerse como obras litera-
rias, en el tratado se asienta que dichos pro-
gramas son obras literarias, y como tal deben
protegerse, en el sentido otorgado en el Con-
venio de Berna.

Respecto a los derechos sobre la renta
de los programas de computo, los textos son
virtualmente idénticos, con la Unica distincion
de que los abric contemplan més claramente
el establecimiento de renta para las obras ci-
nematograficas, pero sélo en aquellos paises
donde la pirateria de videocasetes esté muy
difundida. Asi, el derecho a prohibir la renta
de una obra cinematografica, como la grabada
en videocasete, deberd aplicar so6lo en paises
donde la pirateria sea incontrolable y dafie el
derecho, del propietario de los derechos so-
bre la obra, de autorizar o prohibir la repro-
duccion de ésta. Sin embargo, el acuerdo nada
dice acerca de cdémo se determina el grado de
pirateria.

Una diferencia clave entre el TLcan y el
appic es que el primero detalla las disposicio-
nes que garantizan, con respecto a los dere-
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chos de autor y los relacionados, la libre trans-
ferencia de todos los derechos econémicos por
medio de contratos. El abric nada contempla
al respecto debido, principalmente, a la resis-
tencia de los demas paises negociadores a las
propuestas de Estados Unidos de incluirlas.
Esto hubiera pasado por encima de las leyes
domeésticas sobre derechos de autor de muchos
de los paises miembros que niegan la transfe-
rencia de ciertos derechos o limitan el de re-
muneracion si se transfieren los derechos
sobre la obra.

Finalmente, el TL.can va més alla que el
appic al pasar por encima del apéndice del Con-
venio de Bernay restringir la traduccion y la
reproduccion obligatoria de algunas obras en
determinadas circunstancias. En general, Es-
tados Unidos se opone a las licencias obligato-
rias en la legislacion sobre la propiedad
intelectual y tiende a resistirse a las disposi-
ciones de los paises en desarrollo que favore-
cen esta practica.

El TLcan brinda, pues, una mayor protec-
cion de los derechos de autor que la propor-
cionada por el appic. Esto es asi a pesar de que
en ambos esta presente Estados Unidos; sin
embargo, su accionar en la definicion de las
disposiciones sustantivas tiene un mayor im-
pacto en los resultados de la negociacién de la
proteccidn de los derechos de autor en el tra-
tado que en el apric. Lo anterior debido, en
parte, a la posicion preponderante, en el mar-
co del TLcan, de Estados Unidos en relacion con
Canada y México, pero fundamentalmente es
el resultado de argumentos persuasivos, con-
siderando que, “en situaciones de ineficiencias
del poder y cuando temas complejos estan en
juego, la persuasion tiende a reemplazar a la
coaccion como el medio para lograr la coordi-
nacion de politicas”.?® Estos elementos fueron
mas dificiles de manejar en el caso del Abric,
dada la gran cantidad de participantes en las
negociaciones.

Marcas comerciales
El texto del TLcan establece un punto de inicio

minimo para la proteccion de las marcas co-
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merciales. En sus disposiciones se incluye una
definicion amplia de “marcas comerciales” y
una lista extensiva de varias formas de mar-
cas comerciales, asi como de signos que no son
objeto de registro. Ademas, describe en gene-
ral los derechos del propietario de una marca
comercial y los limites y condiciones que un
pais miembro puede imponer sobre esos dere-
chos. Sin embargo, las disposiciones del trata-
do no consideran de manera exhaustiva la
proteccidon que un pais miembro debe dar a las
marcas comerciales. En lugar de eso, y en co-
rrespondencia con la idea de la proteccion
ampliada,?® cada pais miembro puede dar a las
marcas comerciales una proteccién mas amplia
de la que esta contemplada en el tratado. Asi,
el TLcan otorga a cada socio cierta
discrecionalidad con respecto a la manera en
que cumple con los términos del mismo y si
dara o no proteccion adicional.

El TLcan define el término “marca comer-
cial” como cualquier signo o combinacion de
signos que permita distinguir los bienes y ser-
vicios de una persona de los de otra, inclusive
nombres de personas, disefos, letras, nume-
ros, colores, elementos figurativos o la forma
de los bienes o la de su empaque. Las marcas
incluiran las de servicios y las colectivas y po-
dran incluir las marcas de certificacion.®

Una marcade certificacion, como su nom-
bre lo indica, certifica al publico que los bie-
nes o servicios (con los cuales una marca se
asocia) reunen los requisitos y especificacio-
nes del propietario de la marca. Finalmente,
cada pais miembro tiene la opcidn de requerir
gue la marca sea perceptible visualmente,
como condicidn para el registro.

La intencion fundamental de las dispo-
siciones anteriores es asegurar que las mar-
cas de servicios y las marcas colectivas gocen
de una debida proteccion. Esto no obstante que
los socios del TLcan ya protegen las marcas de
servicios y las colectivas. Sin embargo, cabe
mencionar que algunos de los miembros poten-
ciales del tratado entonces no proveian el re-
gistro de dichas marcas, lo que tampoco
contempla el Convenio de Paris.®
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Derechos del titular, condiciones para
el registro y procedimientos

El TLcan dispone que cada pais miembro debe
proveer al propietario de una marca registra-
da una proteccién que no podré ser menor a
cierta base. Dicha base minima consiste en el
derecho de prohibir a terceros el uso comer-
cial no autorizado de una marca idéntica o si-
milar en grado de confusion.®? La probabilidad
de confusidn se presume cuando se utiliza un
signo idéntico en bienes o servicios similares.®
Esta disposicion, sin embargo, no otorga al
propietario de una marca registrada el dere-
cho para actuar en perjuicio de cualquier de-
recho adquirido con anterioridad, esto es, con
base en el uso anterior a la fecha de registro
de la marca en cuestion.

Aunque un pais miembro del tratado pue-
de condicionar el registro al uso de la marca,
el uso efectivo de la marca no debe ser una
condicién para aceptar la solicitud de registro
de ésta. Por lo tanto, los paises miembros se
comprometen a permitir la solicitud de regis-
tro de una marca con base sélo en la intencion
del uso de tal marca. No obstante, el registro
puede negarse si el uso efectivo de la marca
no ha sucedido después de tres afios a partir
de la fecha de solicitud de su registro.

El TLcaN requiere que cada pais miembro
incorpore a su sistema de registro de marcas
comerciales determinados procedimientos de-
finidos en el texto de dicho tratado. Asi, cada
miembro debe llevar a cabo un examen de la
solicitud; notificar al solicitante las razones por
las que se niega, en su caso, el registro de la
marca; dar una oportunidad razonable para que
el solicitante responda a dicha negativa de re-
gistro; publicar cada marca antes o poco des-
pués de que haya sido registrada; dar una
oportunidad razonable para que las personas
interesadas puedan solicitar la cancelacion de
una marca.

Marcas notoriamente conocidas

El texto del TLcan incorpora el articulo 6 bis
del Convenio de Paris, con algunas modifica-



ciones necesarias para proteger marcas de
servicios.®* Este articulo establece que un pais
miembro puede negar, o cancelar, un regis-
tro o prohibir el uso de una marca comercial
gue pueda causar confusién con respecto a
otra marca notoriamente conocida que sea
usada para bienes idénticos o similares. Di-
cho articulo también requiere que no existan
limitaciones para solicitar la cancelacion, o
prohibir el uso, de marcas registradas o usa-
das de mala fe. Ademas, puesto que ni el Con-
venio de Paris ni el TLcan requieren que la
marca notoriamente conocida esté registra-
da, ambos permiten, de hecho, que las leyes
comunes en cada pais miembro traten con la
proteccion de éstas.

Para determinar si una marca comercial
es notoriamente conocida, el mismo tratado
especifica que se debe tomar en cuenta el co-
nocimiento que se tenga de tal marcaen el sec-
tor correspondiente del publico, en lugar del
publico en general (a menos que éste sea el
sector relevante).

Ahora bien, aunque Estados Unidos in-
tentd proteger las marcas notoriamente cono-
cidas enfocando la averiguacion sobre lo que
era difundido en ese pais, al final de cuentas
accedio a la definicion ligada a la fama en cada
pais miembro. No obstante, Estados Unidos
logro, en gran parte, su objetivo de atacar el
problema de los extorsionadores de las mar-
cas comerciales, lo cual era compartido tam-
bién por Canada y México.

Periodo de vigencia del registro

Este periodo considerado en el TLcan es de un
minimo de diez afos, renovable de manera in-
definida por lapsos adicionales de igual tiem-
po al menos, sujeto a que el titular cumpla con
las condiciones para la renovacion. Aunque
tales condiciones no se especifican en el texto
del tratado, el uso permanente es el requisito
minimo en la mayoria de los paises, incluidos
los miembros del tratado. Ademas, el registro
no puede cancelarse por falta de uso, a menos
que esto ocurra por un periodo ininterrumpi-
do de al menos dos afios. Sin embargo, si la
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marca no ha sido usada en tal periodo, el re-
gistro de la marca no sera cancelado si el titu-
lar presenta argumentos validos de los
obstéculos que le impidan el uso.

El tratado también permite que el uso de
una marca sea acreditado por medio del uso
de esa marca por personas diferentes al pro-
pietario o titular de la misma. Es decir, el uso
se puede establecer mediante personas auto-
rizadas por el titular de la marca para usufruc-
tuar ésta. En estas circunstancias, el uso de
una marca comercial por parte de terceros sera
suficiente para que el propietario mantenga
el registro mientras que tal uso esté sujeto al
control de parte del titular.

Licencia y cesion de marcas vy
excepciones a los derechos otorgados

El tratado establece que cada pais miembro
puede determinar las condiciones para el otor-
gamiento de licencias y la cesion de derechos
sobre las marcas comerciales. Sin embargo,
también se especifica que estan prohibidas las
licencias obligatorias, esto es, sin el consenti-
miento del titular del derecho sobre la marca
determinada. El tratado permite, ademas, que
el propietario de una marca pueda cederla con
o0 sin la transmisién de la empresa a que per-
tenezca la marca en cuestion.

Con respecto a las excepciones a los de-
rechos otorgados, el tratado dispone que se
pueda imponer excepciones limitadas a los
derechos conferidos, como el uso correcto de
términos descriptivos, sélo en tanto éstas no
dafien los intereses legitimos, tanto del titu-
lar del derecho sobre la marca como de otras
personas.

El TLcan prohibe expresamente el regis-
tro de términos genéricos como marcas comer-
ciales, ya sean en espafiol, inglés o francés, que
designen los bienes o servicios a los que se
aplique dicho término. Esta disposicion tiene
la intencion de evitar que algun pais miembro
pueda registrar un término genérico como
marca con sélo traducirlo a otro idioma. Asi-
mismo, el tratado prohibe el registro como
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marca comercial a lo que contenga o consista
en elementos inmorales, escandalosos, 0 que
induzca a error, 0 elementos que puedan deni-
grar o sugerir falsamente una relacion con
personas, vivas 0 muertas, instituciones,
creencias, simbolos nacionales de cualquiera
de los paises miembros, o que las menospre-
cien o afecten en su reputacion.®®

El efecto del t.can sobre las leyes
nacionales en materia de marcas
comerciales

Las disposiciones del TLcan en materia de pro-
teccion de marcas comerciales, en general, no
necesitaron de revisiones de importancia en
las leyes de los paises miembros, con el fin de
hacerlas compatibles con la entrada en vigor
de las disposiciones del tratado. Estados Uni-
dos y Canada, por un largo tiempo antes, han
provisto la mayor parte de la proteccion en la
materiaestipuladaen el tratado. En lo que toca
a México, aunque considerado entonces un pais
gue recién habia impulsado la proteccion en
la materia, ya en su Ley de Fomento y Protec-
cién de la Propiedad Industrial de junio de
1991%¢ habia adoptado la mayoria de las dis-
posiciones necesarias, con el fin de hacerla
compatible con el nivel de proteccion acorda-
do en el tratado.

Sin embargo, posteriormente se han he-
cho algunas modificaciones en las respectivas
leyes de los paises firmantes que, aunque no
han sido sustanciales, han permitido acercar-
se mas a los lineamientos del tratado. Por
ejemplo, México ha reformado su ley en varias
ocasiones y ha incorporado ciertas precisiones
establecidas en el tratado, entre ellas la que
se refiere al grado de confusion.

De esta manera, la conclusién de las ne-
gociaciones de esta area de la propiedad inte-
lectual no requirié de grandes esfuerzos para
llegar a los resultados alcanzados. Esto no sig-
nifica que no hayan existido diferencias entre
las partes negociadoras, sino mas bien que el
tema no registro posiciones encontradas, to-
mando en cuenta que la cooperacion necesita
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gue los “actores ajusten sus conductas a las
preferencias, efectivas o esperadas, de otros,
a traveés de un proceso de coordinacion de po-
liticas”.®” Asi, dicho proceso de coordinacion
de politicas resultdé mas facil, lo que llevé a la
cooperacion en este rubro sin mayores contra-
tiempos.

El T.can y el abric en materia de marcas
comerciales

Hay otros dos acuerdos o convenios en mate-
ria de marcas comerciales que aplican también
a los paises miembros del tLcan: el abpic y el
Convenio de Paris. Muchas de las disposicio-
nes de estos dos ultimos proveen la misma
proteccion o solo difieren poco de las del pri-
mero. No obstante hay algunas, tanto del Abric
como del convenio, que no figuran en el trata-
do, o bien lo hacen pero difieren
sustancialmente de las contempladas en éstos.

Asi, la definicion de marca comercial en
el appic difiere de la del TLcan en que la prime-
ra no incluye la “forma de los bienes o de su
empaque”. Esta diferencia hace més fuerte la
proteccion del tratado, puesto que la falta de
atencion a este rubro en el apbric excluye las
formas de proteccion de las etiquetas y enva-
ses utilizados en algunos bienes, limitando
potencialmente la aplicacion de los derechos
de proteccion de las marcas comerciales.

Una disposicién que es similar en el abric
y el TLecan es la que se refiere a los derechos
del propietario de una marca comercial regis-
trada, y las excepciones a los mismos. Sin em-
bargo, el apric dispone que el derecho del
titular de la marca de prevenir el uso de una
similar en grado de confusion, por parte de
terceros, sea exclusivo de dicho titular, mien-
tras que el TLcan no requiere que este derecho
sea solo del propietario de la marca. Asi, el
tratado permite que los que gocen de una li-
cencia para la explotacion de la marca, esto
es, una persona diferente al propietario, tam-
bién puedan prevenir a otros de usar una mar-
ca confusamente similar. De este modo, el
rango de la proteccion es automaticamente
mas amplio en el TLcan que en el Apric.



El TLcan es mucho més detallado que el
appic en la definicion de los procedimientos
para obtener el registro. El aoric sélo requiere
gue la marca se publique antes o inmediata-
mente después de que ésta se registre y que
se contemple una oportunidad razonable para
recibir peticiones de cancelacion del registro.
El apbric, al igual que el tratado, también espe-
cifica que se debe dar una oportunidad razo-
nable para que los interesados se opongan al
registro de una marca.

Aungue el Convenio de Paris no estable-
ce un periodo minimo de proteccién para las
marcas comerciales, el t.can y el apric si lo
definen. Sin embargo, el apbric contempla que
dicho periodo debe ser al menos de siete afios,
tres afios menos que los requeridos por el tra-
tado. AGn mas, éste delimita las condiciones
gue los paises miembros deben contemplar
para la renovacion del periodo de vigencia del
derecho conferido, mientras que aquél no de-
fine el cumplimiento de requisitos o condicio-
nes para dicha renovacion.

Por ultimo, en relacion con el uso de una
marca comercial, tanto el abric como el TLcan
prohiben que un pais miembro imponga obs-
taculos al uso de una marca por medio de re-
querimientos especiales. Ambos proveen
ejemplos de trabas prohibidas, como los requi-
sitos que reducen la funcion de la marca como
un indicador del origen o que imponen el uso
de una marca junto con otra. Sin embargo, la
diferencia entre ellos estriba en que mientras
el appic circunscribe su prohibicion sélo a las
imposiciones injustificables, el TLcan no las li-
mita, sino que aplica para todas las posibles
trabas injustificables. Asi, el alcance del tra-
tado es mayor que el del acuerdo, puesto que
el primero prohibe todos los requerimientos
especiales que restringen el uso de una marca
comercial, en tanto que el segundo no.

También en la proteccion de las marcas
comerciales el TLcan es mas fuerte que el appic.
Esto indica que sin mayores dificultades se
logr6 aumentar sustancialmente el nivel de
proteccion, en relacién con el existente hasta
antes de la firma del tratado y aun del poste-
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rior a la firma del acuerdo. De esta manera,
no fue necesario ningun tipo de presion o coac-
cion para que alguno de los paises participan-
tes en el tratado accediera a elevar
considerablemente la proteccion de las mar-
cas comerciales en su respectivo territorio, por
lo que se puede asumir que otras variables
—diferentes a las consideradas por los teori-
cos realistas— entran en operacion, de modo
gue no se observa la recurrente falacia
estructuralista de esperar que diferentes es-
tados o individuos respondan de manera simi-
lar a las mismas limitaciones y oportunidades
estructurales; mucho tienen que ver la histo-
ria, los objetivos y el conocimiento.3®

Patentes

Las disposiciones del TL.can en materia de pa-
tentes fueron el resultado de intensas nego-
ciaciones entre los paises miembros, pues las
diferencias eran grandes y en muchos aspec-
tos. Asi, aunque se resolvieron algunos, mu-
chos quedaron sin definirse en su totalidad. A
pesar de esto, uno de los puntos fundamenta-
les del tratado en materia de patentes es el
requerimiento de que cada pais miembro debe
proveer un determinado nivel minimo de pro-
teccion. En particular, los paises firmantes
acordaron que, ademas del TLcan, éstos tenian
que adherirse al Convenio de Paris y al Con-
venio Internacional sobre la Proteccién de
Variedades Vegetales (upov).*®

Requisitos y excepciones para la
patentabilidad

El TLcan contempla que cada pais miembro
debe aceptar la patentabilidad de cualquier
invento, ya sean productos o procesos, siem-
pre y cuando cumpla con las condiciones de
gue sea nuevo, resulte de un proceso inventivo
y que sea susceptible de aplicacion industrial.
Estas son condiciones que se encuentran fun-
damentalmente en la legislacién estadouni-
dense, con algunas diferencias minimas, por
lo que se nota aqui cierta asimilacién de las
disposiciones encontradas ahi. Sin embargo,
por la similitud entre las legislaciones de los

MEXICO Y LA CUENCA DEL PACIFICO 77
vol. 7, nim. 21 / enero - abril de 2004



Cooperacic')n internacional en la Cuenca del Pacifico

demas paises en este aspecto, el debate sobre
los requisitos para adquirir una patente no fue
muy grande.

Lo que fue objeto de debates mas acalo-
rados son las exclusiones sobre la
patentabilidad. La negociacion de las disposi-
ciones sobre este aspecto reflejo diferencias
mas marcadas entre los paises miembros del
tratado y los intentos por acomodar dichas di-
ferencias. Asi, el TLcan establece exclusiones
sobre la patentabilidad de ciertas invenciones.
En especifico, permite la exclusion de ciertos
inventos con el fin de proteger el orden publi-
coy lamoralidad. La ambigtedad implicita en
esta excepcion permite muchas interpretacio-
nes, por lo que pudiera dar pie para excluir
aquellos inventos que sean politicamente sen-
sibles.

Si estas exclusiones se aplican y cdmo,
depende de la interpretacion de orden publi-
co o moralidad de cada pais. Estados Unidos
no estuvo muy convencido del contenido de
esta disposicion, pues dudaba de la capacidad
de los otros miembros para aplicar esta exclu-
sion a la luz de las propias disposiciones de
Estados Unidos.

A pesar del amplio potencial de alcance
de las exclusiones previstas en el tratado, tam-
bién se especifica que la negacion de una pa-
tente no debe estar fundamentada sélo en que
la parte prohibe la explotacién comercial, en
su territorio, de la materia que sea objeto de
la patente.®® Esto concuerda con la legislacion
estadounidense que, al contrario de otros pai-
ses, no excluye de la patentabilidad lo que pu-
diera estar prohibido para la venta en otros
paises. De este modo, la restriccidn sobre la
exclusién se incluy6 para disipar las preocu-
paciones de Estados Unidos con respecto a que
dicha exclusion se aplicara de manera
indiscriminada. Por lo tanto, debe haber un
hallazgo especifico de que el producto o pro-
ceso en particular pondria en peligro la vida,
la salud o pudiera perjudicar seriamente al
ambiente.

Los paises miembros del tratado pueden
negar la patente a los métodos de diagndstico,
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terapéuticos y quirdrgicos, para el tratamien-
to de seres humanos o animales; a plantas y
animales (excepto microorganismos), y proce-
sos esencialmente bioldgicos para la produc-
cion de plantas o animales, distintos de los
procedimientos no biolégicos y microbiologicos
para dicha produccién. Estas exclusiones se
establecieron, por lo general, en contra de la
postura de Estados Unidos. Por un lado, los
negociadores estadounidenses plantearon la
preocupacion de los fabricantes de equipo
médico de que México y Canada negaran la
proteccidon por medio de patentes a las maqui-
nasy procesos ya patentados en Estados Uni-
dos. Por otro, la exclusién de la patentabilidad
de animales y plantas se acomodé a las dispo-
siciones de México y Canada que, al contrario
de Estados Unidos, no proveen proteccion a
plantas ni animales reproducidos asexual-
mente. Por ultimo, la exclusion de la protec-
ciébn a los procesos biol6égicos para la
produccion de animales y plantas, podria in-
cluir cualquier proceso para crear o producir
animales o plantas. Sin embargo, esto esta
moderado por la disposicion de que los proce-
sos no bioldgicos y microbioldgicos usados para
la produccion de plantas y animales pueden
protegerse por medio de una patente.

Asi, el nivel de proteccion del TLcan para
la investigacion en plantas y animales no es
tan fuerte como la proporcionada por Estados
Unidos, puesto que éste provee una proteccion
total por medio de patentes, a las plantas y
animales, incluso de aquellos creados a través
de medios biotecnolégicos.

Proteccion para productos farmacéu-
ticos y agroquimicos

Debido a laimportancia de este rubro para los
paises miembros del TLcan, se incluyé una clau-
sula especial para proporcionar proteccion por
medio de patentes para este tipo de produc-
tos. Asi, el texto del tratado requiere que se
otorgue proteccion a los productos farmacéu-
ticos y agroquimicos ya patentados en un pais,
pero que no hayan sido previamente
patentados en otro pais miembro. Esta protec-
cion se estipularia por el tiempo de vigencia



gue le quede a la patente en el primer pais que
se hubiera otorgado. Sin embargo, deberd cum-
plir con dos condiciones: a) el producto no debe
haber sido comerciado antes en el pais que se
solicite su proteccion; b) que la persona que so-
licite esa proteccion presente una solicitud
oportunamente.*

Meéxico y Canada, a la firma del tratado,
ya cumplian con lo estipulado al respecto en
éste. Esta disposicion fue incorporada pensan-
do en el resto de los paises latinoamericanos 'y
del Caribe que pudieran entrar en el futuro al
TLCAN. Si es0s paises no proveen proteccién a
los productos farmacéuticos y agroquimicos,
con esto se puede pedir que garanticen su pro-
teccion por el tiempo que les reste de vigencia
en otro pais miembro.

Derechos otorgados y excepciones a
los derechos exclusivos

El texto del TLcan refrenda los derechos basi-
cos del propietario de una patente ya estipu-
lados en la legislacion de cada uno de los paises
miembros. Por esta razon, no fue objeto de
mucha controversia durante las negociaciones.
El tratado contempla que cuando la materia
objeto de la patente sea un producto, ésta con-
fiera a su titular el derecho de impedir a otras
personas que fabriquen, usen o vendan la ma-
teria objeto de la patente; cuando la materia
objeto de la patente sea un proceso, ésta con-
fieraasu titular el derecho de impedir a otras
personas que utilicen dicho proceso y que
usen, vendan o importen, por lo menos, el pro-
ducto obtenido directamente de éste. Asimis-
mo, el tratado dispone que cada una de las
partes debera permitir a los propietarios de
una patente, cederlas o transmitirlas por su-
cesion, asi como celebrar contratos de licencia
sobre la misma.

El tratado permite a los paises firman-
tes establecer excepciones limitadas a los de-
rechos exclusivos del titular de una patente.
Tales excepciones no deben entrar en conflic-
to con la explotacion normal de una patente,
ni perjudicar sin razon alguna los derechos
legitimos del titular. El alcance de esta dispo-
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sicién es muy vago, lo que causo6 gran preocu-
pacion entre varias industrias, sobre todo de
Estados Unidos, pues se presta para una apli-
cacion muy amplia.

Disposiciones
discriminacion

para evitar la

Este fue uno de los aspectos en que se dieron
los debates mas intensos durante el proceso
de negociacion sobre propiedad intelectual en
el TLcan. Las disposiciones establecen que las
patentes se deben otorgar sin discriminar el
campo de la tecnologia, el territorio de la par-
te en que el invento fue realizado o si los pro-
ductos son importados o producidos
localmente.

El que las patentes se deben otorgar y
gue los derechos concedidos se deben disfru-
tar sin discriminacién del campo tecnoldgico,
significa que los paises miembros no deben
separar tecnologias particulares (por ejemplo,
farmacéutica, agricola o de manufacturas) para
discriminar su tratamiento. Con esta base, los
representantes de Estados Unidos, bajo pre-
sidn de la industria farmacéutica, argumenta-
ron que varias disposiciones de la legislacion
canadiense sobre licencias obligatorias*? sepa-
raban la industria farmacéutica para darle un
tratamiento discriminado. Estados Unidos
prevalecio sobre este punto y Canada se vio
obligado a abolir su sistema de licencias obli-
gatorias para productos farmacéuticos.*

La disposicion con respecto a la no dis-
criminacion por motivos fundamentados en el
lugar donde se hizo el invento, obliga a los pai-
ses miembros del tratado a tomar en conside-
racion laactividad inventiva en todos ellos, no
solo domésticamente. Esta disposicion se di-
rigio en especial a Estados Unidos, quien an-
tes del TLcan establecia que sélo la actividad
inventiva dentro de ese pais se podria consi-
derar al momento de solicitar una patente.
Meéxico y Canada argumentaron que el hecho
de no considerar la actividad inventiva en sus
territorios era discriminatorio.
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Finalmente, con el animo de limitar las
disposiciones en la legislacion de los paises que
discriminan los productos de sus socios, se
decidio no permitir la discriminacién si el pro-
ducto es importado o producido localmente.

Revocacion de la patente y licencias
obligatorias

El TLcan dispone que una patente puede
revocarse cuando existan bases que justifiquen
una negativa para otorgarla o si la concesion
de una licencia obligatoria no haya corregido
la falta de explotacion de la patente. En el pri-
mero de los casos no hay mucha diferencia
entre lo que estipulan las leyes domésticas de
los miembros del tratado. Con respecto al se-
gundo caso hay diferencias entre las legisla-
ciones; por ejemplo, Canada y México
contemplan que si después de tres afios de otor-
gada la patente ésta no se pone en uso, se otor-
gard, en primera instancia, una licencia
obligatoria y si tampoco asi se corrige la falta
de uso, se podradeclarar administrativamente
la caducidad de la patente en cuestion. Esta-
dos Unidos, por su parte, no contempla esta
posibilidad.

Las licencias obligatorias se sujetan a que
cada uso deba ser considerado en forma indi-
vidual y que el interesado en obtenerla haya
intentado conseguir sin éxito —durante un
tiempo razonable— la autorizacion de parte
del titular de la patente para usarla bajo tér-
minos comerciales sensatos. Ademas, la auto-
rizacion y el pago establecido para usar una
patente determinada estaran sujetos a revi-
sion judicial u otro mecanismo independiente
por otra autoridad superior distinta. Esta si-
tuacion afecta en mayor medida a Estados
Unidos, puesto que ciertas disposiciones do-
meésticas autorizan al gobierno de ese pais,y a
sus contratistas, a usar automaticamente los
inventos, patentados o no, en industrias como
la aeronautica y de defensa.
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Carga de la prueba en procedimientos
de infraccion

El TLcan establece que, bajo ciertas circunstan-
cias, se debe invertir la carga de la prueba en
los procedimientos de infraccion. De esta ma-
nera, cuando la materia objeto de una patente
sea un proceso para la obtencion de un produc-
to, el demandado tendra la carga de probar que
el supuesto producto infractor fue hecho por
un proceso diferente al patentado si: a) el pro-
ducto obtenido por el proceso patentado es
nuevo, o b) existe una probabilidad significati-
va de que el producto presuntamente infrac-
tor haya sido fabricado mediante el proceso
patentado en cuestidn y el titular de la paten-
te no hubiera logrado, mediante esfuerzos ra-
zonables, establecer el proceso efectivamente
utilizado.*

Este planteamiento es consistente con la
legislacion de Estados Unidos, la cual provee
al demandante con el beneficio de la presun-
cién que ciertos productos fueron hechos con
un determinado proceso patentado. La simili-
tud entre los términos usados en el tratado y
los de la legislacion de Estados Unidos sobre
la materia, comprueba la imposicion de los
deseos estadounidenses para que el tratamien-
to de esta situacion se ajuste a sus propias re-
glas, obligando a México y Canada a modificar
también su enfoque de la carga de la prueba,
la que normalmente recae en el demandante y
no en el demandado.

Periodo de vigencia de una patente

En el marco del TLcan se establece que sera de
20 anos a partir de la fecha de solicitud, o de 17
afos a partir del otorgamiento del titulo de la
patente. Asi, reconoce las diferencias entre las
legislaciones nacionales de cada uno de los
paises miembros, puesto que Canada y Méxi-
co favorecen la opcién de los 20 afios, mien-
tras que Estados Unidos aplica la de los 17 afios.
El tratado acepta que se pueda extender el
periodo de vigencia de una patente para com-
pensar los retrasos causados por los procesos
de aprobacién. Esta disposicion fue incluida



en respuesta a la preocupacion de la industria
farmacéutica estadounidense, debido a los pe-
riodos largos que suelen pasar antes de que se
apruebe una patente en este sector y, ademas,
que se pongan en el mercado sus productos.

Efecto del TtLcan sobre las leyes
nacionales en materia de patentes

Los tres paises miembros del tLcan tuvieron
gue realizar modificaciones a sus leyes nacio-
nales sobre patentes, a fin de hacerlas compa-
tibles con los estdndares minimos establecidos
en el texto del tratado. Sin embargo, Canada
fue el que incorporé mas cambios. Asi, este pais
eliming las licencias obligatorias para produc-
tos farmacéuticos y corrigio otras practicas
discriminatorias que tenian que ver con la con-
dicion de que una patente se trabajara en el
pais como requisito para otorgar la proteccion,
sin importar si el producto objeto de la paten-
te se importara, y si no se trabajaba en los si-
guientes tres afios de concedida, se garantizaba
una licencia de uso de la patente a cualquier
solicitante para ponerla en funcionamiento en
dicho pais.

Estados Unidos fue el que mas presiono
para que Canada hiciera estos cambios, pues
el primero argumentaba que los requisitos es-
tablecidos por este dltimo eran
discriminatorios, ya que no reconocia la ope-
racion de la patente en aquel pais ni en Méxi-
co. Otro de los cambios hechos por Canada, al
igual que por México, es la carga de la prueba
en los procedimientos de infraccion. En estos
casos, el tratado requiere, como ya se mencio-
n6é mas arriba, que el demandado aporte las
pruebas que lo exoneren de la acusacion por
parte del demandante.

México, por su parte, desde junio de 1991
habia decretado su ley, en la que incorporé la
mayoria de las previsiones que luego fueron
reconocidas en el TLcan. Esto fue debido a que
Estados Unidos trabajé muy estrechamente
con México en la formulacién de las nuevas
disposiciones contempladas, las cuales fueron
precursoras de las negociaciones del tratado.®
De esta manera, los negociadores mexicanos
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ya no aceptaron hacer mayores modificaciones
a su ley, puesto que argumentaban que la le-
gislacion mexicana actuaba disefiada de con-
formidad con el tratado. Sin embargo, uno de
los temas que no cubria la ley era la protec-
cion de plantas. Asi, México acordo, durante
las negociaciones del tratado, cumplir con las
disposiciones de laurov, ya seade 1978 6 1991,
antes de los dos afios a partir de la fecha de
firma del tratado.*®* Ademas, México se com-
prometié a que, a partir de la entrada en vigor
del TLcan, recibiria las solicitudes de los
obtentores de vegetales para variedades en
todos los géneros y especies vegetales y con-
cederia la proteccion conforme a tales dispo-
siciones sustantivas con prontitud, luego de
cumplir con su compromiso de adoptar el
upov.4

Estados Unidos, por ultimo, sélo hizo un
cambio: antes de la entrada en operacién del
TLcAN, la legislacion en ese pais estipulaba que
solo la actividad inventiva dentro del mismo
se deberia considerar durante los procedi-
mientos de solicitud de una patente o en las
cortes. Debido a la importancia del término
“actividad inventiva” para determinar cudndo
un invento particular fue el primero, Méxicoy
Canada argumentaron que el efecto de esta
disposicion era discriminatorio, puesto que la
actividad inventiva en estos dos paises no era
considerada en ese otro pais.

En esta area de la propiedad intelectual,
una de las mas importantes, Estados Unidos
fue quien mas propuestas hizo para que sus
contrapartes se ajustaran en mayor medida a
una proteccion de patentes reforzada en el
TLcAN. Sin embargo, no todas sus recomenda-
ciones se aceptaron, y cuando si, éstas no se
incorporaron tal como las propuso, por lo que
se puede inferir cierto grado de resistencia de
Canaday México para acatar sumisamente los
deseos de Estados Unidos durante las nego-
ciaciones sobre derechos de propiedad intelec-
tual en el tratado. Lo anterior muestra que,
aun cuando la proteccion de patentes es una
de las areas de vital importancia para la in-
dustria estadounidense, los resultados obte-
nidos no fueron acordes con lo esperado de
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acuerdo con la posicion preponderante de Es-
tados Unidos. Esto sugiere que hay una dis-
crepancia entre la distribucion de poder
estructural y las capacidades de los actores
para ejercer una influencia considerable sobre
los resultados de las negociaciones, y ese con-
trol sobre un gran monto de recursos materia-
les es s6lo un elemento determinante del poder
de negociacién, entre otros mas.*®

El .can y el apric en materia de patentes

El tratamiento dado a las patentes en el TLcan
es muy similar al que se les da en el apbric debi-
do a que la fuente fundamental de ambos es el
texto de Dunkel. No obstante, hay diferencias
en los estandares de proteccion en razon de la
gran cantidad de paises que participaron en las
negociaciones del apric y la existencia de nive-
les de proteccion diferentes para las patentes,
tanto entre paises desarrollados como entre
éstosy los paises en vias de desarrollo. Asi, tan-
to el TLcan como el apric establecen condiciones
similares para el otorgamiento de las patentes,
las exclusiones para la patentabilidad de pro-
ductos particulares y los derechos exclusivos
otorgados a los propietarios de patentes.

Unade las principales diferencias es que
la proteccion que se otorga en el Tican a las
patentes de productos farmacéuticos y
agroquimicos que ya estan otorgadas en otro
pais miembro, es algo que no se encuentraen el
appic. Este sdlo establece que, a la fecha en que
entre en vigor el acuerdo, cada uno de los pai-
ses miembros que no proteja la materia en
cuestion, debera determinar los mecanismos
para que se pueda solicitar la proteccion de
estos rubros, sin especificar el periodo.

Otra diferencia importante es la que se
refiere a las licencias para las patentes depen-
dientes.*® Estados Unidos no otorga licencias
para las patentes dependientes y, durante las
negociaciones del tratado, argumento que éste
no deberia permitir las licencias obligatorias
para éstas, posicion que prevalecid en el enfo-
gque adoptado en el marco del TLcan. La posi-
cion del aoric difiere en el sentido que establece
el otorgar una licencia para que se use una pa-
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tente a fin de permitir la explotacion de una
patente que no podria explotarse sin violar los
derechos de otra. Sin embargo, el acuerdo es-
tablece ciertas condiciones para otorgar las
licencias mencionadas: a) que el invento recla-
mado en la patente dependiente debe incor-
porar un avance técnico sustancialmente por
encima del invento protegido en la patente
antecesora; b) el titular de la patente base ten-
dra derecho a una licencia cruzada en condi-
ciones razonables para explotar la invencion
planteada en la patente dependiente; c) no
podra cederse el uso autorizado de la primera
patente sin la cesion de la segunda.*®

Otras diferencias son las que tienen que
ver con los periodos de proteccion para los in-
ventos patentados y con los derechos exclusi-
vos reconocidos a los propietarios de patentes.
En relacion con el primer punto, en el tLcan se
acomodoé el periodo contemplado por Estados
Unidos (17 afios a partir de la fecha en que se
otorga la patente), pero el apric estipula que
el periodo de proteccion debera ser de 20 afios
a partir de la fecha de solicitud de la patente.
Por lo que toca a los derechos exclusivos, el
appic sefiala que el titular de una patente, cuan-
do la materia de ésta sea un producto, tiene el
derecho de impedir que terceros, sin su con-
sentimiento, realicen actos de fabricacion, uso,
oferta para la venta, vender o importar para
estos fines dicho producto. La diferencia con
el TLcan estriba en que en éste no se contem-
pla el derecho del titular de la patente para
prohibir a otros “ofrecer para la venta” el pro-
ducto patentado. Ademas, el apbric contempla
que la importacion de un producto patentado,
0 un producto obtenido directamente por me-
dio de un proceso patentado, puede ser consi-
derada una infraccion por si misma. Asi, en
estos dos aspectos considerados, el Abric €s mas
amplio y preciso que el TLcan, aunque la dife-
rencia real pueda no ser grande.

También en esta area de la proteccion de
los derechos de propiedad intelectual el TLcan
es mas fuerte que el abric, aunque sus resulta-
dos estan mas mezclados. Esta diferencia me-
nos pronunciada entre el tratado y el acuerdo
en la proteccién de patentes, sin embargo, pue-



de deberse mas a una debilidad relativa del
primero que a un fortalecimiento del segun-
do. Esto no deja de sorprender dada la rele-
vancia que tiene la proteccion de las patentes
en el mundo, sobre todo para los paises mas
desarrollados. No obstante, la explicacion
puede fundarse en que, si no es facil en un con-
texto tan reducido como el TLcan reflejar la in-
fluencia del poder estructural en los resultados
de la negociacion, en uno mucho mas amplio
debe ser consecuentemente de mayor dificul-
tad. Ademaés, las ideas, que por lo general es-
tan mas alla del control de cualquier actor (aun
del mas poderoso) y no pueden ser manipula-
das por éste, tienen una influencia decisiva
sobre el resultado de las negociaciones.>!

Conclusiones

El TLcan representa un gran esfuerzo para es-
tablecer una zona de libre comercio entre las
economias de México, Estados Unidos y Cana-
da. Pero el libre comercio significa mucho mas
que bajar los aranceles y hacer més flexibles
los procedimientos en las aduanas. Los ciuda-
danos de cada pais miembro deben ser capa-
ces de invertir en cada una de las contrapartes
y proteger esas inversiones. Ademas, deben
poder vender sus bienesy servicios en los otros
paises miembrosy realizar acciones razonables
para protegerlos. Una zona de libre comercio
solo es viable si todos los miembros acuerdan
una base comun de proteccion de los derechos
de propiedad intelectual, de modo que los pro-
ductores de los bienes o proveedores de los
servicios se sientan confiados al exportar, pro-
ducir o proveer en cada uno de los paises
miembros. Asi, es necesaria una legislacion
adecuada y efectiva para reforzar la protec-
cién de los derechos de propiedad intelectual
en cada pais firmante del tratado, a fin de que
fluyan mas facilmente los bienes y servicios en
el marco de la zona de libre comercio.

Al respecto, el capitulo XVII del TLcan
—que instruye sobre la atencion de los dere-
chos de propiedad intelectual— sobrepasa a
todos los acuerdos multilaterales de Estados
Unidos, no sélo en la gran amplitud de los de-
rechos cubiertos (de autor, marcas comercia-
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les, patentes, disefios industriales, indicacio-
nes geograficas, etcétera), sino también en el
alcance y profundidad de la proteccion que se
les ofrecera. Esto es asi porque, como vimos,
el TLcan incorpora, principalmente ainstancias
de Estados Unidos, la mayor parte de las dis-
posiciones sustantivas de la mayoria de los
acuerdos internacionales mas importantes en
la proteccion de los derechos de propiedad
intelectual, incluyendo el Convenio de Berna
y el de Paris, con lo que amplia
sustancialmente la proteccion que se propor-
ciona a cada area de la propiedad intelectual.

Esta fortaleza de la proteccion de los
derechos de propiedad intelectual, como vimos
en las areas analizadas en este documento,
responde a una variedad de factores que in-
tervienen en el resultado de las negociaciones
del TLcan. En el caso de la proteccion de los
derechos de propiedad intelectual es notoria
una mayor influencia de parte de Estados Uni-
dos. Sin embargo, la forma de ejercer esa in-
fluencia no es como lo consideran algunos
tedricos de la estabilidad hegemoénica, es de-
cir, por medio de la imposicién o aplicacion
forzosa de medidas de acuerdo con los deseos
de una sociedad superior,® sino que se acerca
mas a una postura menos radical en la que el
poder preponderante puede usar la coercién
para reforzar la adherencia a las reglas o pue-
de confiar en gran medida en sanciones posi-
tivas: la provision de beneficios a quienes
cooperan.®

No obstante, dado que dicho poder pre-
ponderante requiere la participacion de otros
paises para la construccion de cualquier me-
canismo de cooperacion y la inoperancia del
uso del poder material, la negociaciony la per-
suasion a través de medios pacificos son los
mecanismos mas apropiados. Asi, el objetivo
es convencer a los otros participantes de que vean
las cosas de la misma manera, por lo que los
argumentos se convierten en uno de los deter-
minantes del poder de negociacion. Los resul-
tados, pues, dependen de que se llegue a un
entendimiento convergente de la realidad, en
lo que la difusién y comunion de ideas y cono-
cimiento nuevo influyen en la posibilidad de
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un entendimiento comudn tanto de la naturale-
za del problema como de la mejor manera de
enfrentarlo.

El TLcan realmente establece bases nue-
vas en la proteccidon de los derechos de pro-
piedad intelectual. Lo anterior en funcion de
la necesidad de un tratado de este tipo, el cual
intenta armonizar la proteccidon entre un pais
en desarrollo, México, y dos paises desarro-
llados, Estados Unidos y Canada. Esto podria
tener mas relevancia, y sera de mayor utili-
dad, una vez que los demés paises del conti-
nente busquen acceder al TLcan, con lo que se
estard aumentando automaticamente la pro-
teccién de los derechos de propiedad intelec-
tual a nivel global.

El appic, concluido como parte del caTr,
entr6 en funcionamiento en el marco de laomc.
El apbpic, que se negoci6 casi a la par que el
TLCcAN, €s marcadamente similar a éste y tiene
una mayor amplitud de aplicacion geografica,
debido a la gran cantidad de paises firmantes.
Con la adopcion del apbeic se dio un gran im-
pulso a la idea de garantizar una proteccion
adecuada a los derechos de propiedad intelec-
tual en el mundo. Sin embargo, este acuerdo
tomé un enfoque mas cauteloso que el TLcan,
en respuesta a las propuestas de los paises en
desarrollo, los cuales eran mayoria, y a los di-
ferentes modelos legales que estuvieron en
juego.

Ademas, la entrada en operacién del
appic, al contrario del tratado, se programo de
manera escalonada, de modo que los paises
desarrollados tuvieron que hacer valer lo acor-
dado a partir de 1996, mientras que para los
paises en desarrollo y menos desarrollados se
establecié una prorroga de cuatro y diez afios,
respectivamente, por lo que para los primeros
apenas empezo a ser forzosa la aplicacion del
acuerdo a partir del afio 2000 y para los se-
gundos sera hasta 2006.

Se cree que las provisiones del appric son
un reflejo de las disposiciones legales en Es-
tados Unidos con respecto a la proteccion de
los derechos de propiedad intelectual. Sin
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embargo, este acuerdo se queda corto con res-
pecto al TLcan, aunque desde el inicio de las
negociaciones en el contexto del catT ese pais
propuso de manera agresiva la inclusion de la
propiedad intelectual segln sus propios
estandares, lo cual habia reforzado anterior-
mente, unilateral o bilateralmente, con la ame-
naza de sanciones comerciales a los paises que
no aceptaran sus propuestas. De este modo, el
TLCAN, aun sin el manejo de ese tipo de amena-
zas estadounidenses, logré aumentar de ma-
nera sustancial el nivel de proteccion de los
derechos de propiedad intelectual.

El TLcan permitié a Estados Unidos po-
ner estandares mas altos para la debida pro-
teccion de los derechos de propiedad
intelectual, no solo en el marco de este trata-
do sino en el mundo entero, ya que es una ten-
dencia mundial ver a ese pais como un modelo
a seguir en las negociaciones comerciales (bi-
laterales o multilaterales). Esto ha permitido,
de alguna manera, que la proteccion de tales
derechos sea cada vez mas acentuada y acep-
tada por mas paises en el mundo.
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