Capitulo XVI
Propiedad Intelectual

Seccion A: Disposiciones Generales y Principios Basicos

Articulo 16.1: Definiciones
Para los efectos de este Capitulo, se entendera por:

Arreglo de Lisboa: el Arreglo de Lisboa relativo a la Proteccion de las
Denominaciones de Origen y su Registro Internacional (1979);

Convencion de Roma: la Convencién Internacional sobre la proteccion de los
artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos
de radiodifusion (1961);

Convenio de Berna: el Convenio de Berna para la Proteccion de las Obras
Literarias y Artisticas (1971);

Convenio de Bruselas: el Convenio sobre la distribucion de sefiales portadoras
de programas transmitidas por satélite (1974);

Convenio de Ginebra: el Convenio para la proteccién de los productores de
fonogramas contra la reproduccion no autorizada de sus fonogramas (1971);

Convenio de Paris: el Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad
Industrial (1967);

derechos de propiedad intelectual: comprende todas las categorias de
propiedad intelectual que son objeto de proteccion mediante este Capitulo, en los
términos que en él se indiquen,;

marca: cualquier signo o combinacion de signos que permitan distinguir las
mercancias o servicios de una persona de los de otra, por considerarse estos
suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los productos o servicios a
que se apliquen, frente a los de su misma especie o clase. Las marcas incluiran
las colectivas;

nacionales de la otra Parte: respecto del derecho de propiedad intelectual
pertinente, las personas que cumplirian con los criterios de elegibilidad para la
proteccion previstos en el Acuerdo sobre los ADPIC; y

sefal de satélite cifrada portadora de programas: aquella que se transmite en

una forma por la cual las caracteristicas auditivas o visuales, o ambas, se
modifican o alteran para impedir la recepcion del programa portado en esa sefial
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por personas que carezcan del equipo que esta disefiado para eliminar los efectos
de tal modificacion o alteracion.

Articulo 16.2: Proteccién de los Derechos de Propiedad Intelectual
1. Cada Parte otorgard en su territorio a los nacionales de la otra Parte,
proteccion y observancia adecuada y eficaz para los derechos de propiedad
intelectual y asegurarda que las medidas destinadas para hacer valer esos
derechos no se conviertan, a su vez, en obstaculos al comercio legitimo.
2. Cada Parte podré otorgar en su legislacion nacional, una proteccion a los
derechos de propiedad intelectual mas amplia que la requerida en este Capitulo,
siempre que tal proteccién no contravenga las disposiciones del mismo.
3. Las Partes podran establecer libremente el método adecuado para aplicar
las disposiciones de este Capitulo, en el marco de su propio sistema y practica
juridica.
Articulo 16.3: Disposiciones sobre la Materia

Con objeto de otorgar proteccion y observancia adecuada y eficaz a los
derechos de propiedad intelectual, las Partes incorporan sus derechos vy
obligaciones establecidos en los siguientes acuerdos internacionales, sin perjuicio
de lo establecido en este Capitulo:

(@  Acuerdo sobre los ADPIC;

(b)  Arreglo de Lisboa;*

(c) Convencién de Roma,;

(d)  Convenio de Berna;

(e)  Convenio de Bruselas;

) Convenio de Ginebra,

(9) Convenio de Paris;

(h) Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes (2001);

® Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (1996); y

! Costa Rica, Nicaragua y México mantendran sus derechos y obligaciones establecidas en

el Arreglo de Lisboa.
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()] Tratado de la OMPI sobre Interpretacion o Ejecucién y Fonogramas
(1996).

Articulo 16.4: Trato Nacional y Nacién Mas Favorecida

Con sujecion a las excepciones y exenciones previstas en los articulos 3, 4
y 5 del Acuerdo sobre los ADPIC, cada Parte concedera a los nacionales de la
otra Parte:

(@) un trato no menos favorable que el otorgado a sus propios
nacionales con respecto a la proteccién? de la propiedad intelectual;

y

(b)  cualquier ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda a los
nacionales de cualquier otro Estado con respecto a la proteccién de
la propiedad intelectual.

Articulo 16.5: Control de Practicas y Condiciones Abusivas o Contrarias a la
Competencia

Siempre que sean compatibles con lo establecido en este Capitulo, cada
Parte podra aplicar medidas apropiadas para prevenir el abuso de los derechos de
propiedad intelectual por sus titulares o el recurso a practicas que limiten de
manera injustificable el comercio o redunden en detrimento de la transferencia
internacional de tecnologia.

Articulo 16.6: Cooperacién Técnicay Transferencia de Tecnologia

1. Las Partes reconocen la importancia de la cooperacion técnica que facilite
la aplicacion de las disposiciones de este Capitulo y asegure una proteccién eficaz
y adecuada de los derechos de propiedad intelectual, para lo cual las Partes
cooperaran sobre bases de equidad y beneficio reciproco, en los términos y
condiciones que sus autoridades competentes acuerden mutuamente. Esta
cooperacion podra incluir lo siguiente:

(@) desarrollo de actividades para crear conciencia en el publico sobre la
importancia de la proteccion de la propiedad intelectual,

(b)  seminarios, talleres, reuniones, visitas e intercambios de expertos; e

(c) implementacion de proyectos y programas conjuntos.

2 Para los efectos de este Articulo, “protecciéon” comprendera los aspectos relativos a la

existencia, adquisicion, alcance, mantenimiento y observancia de los derechos de propiedad
intelectual asi como los aspectos relativos al ejercicio de los derechos de propiedad intelectual de
gue trata especificamente este Capitulo.
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2. La implementacion de este Articulo estard sujeta a la disponibilidad de
recursos econdmicos y a las leyes y reglamentaciones aplicables de cada Parte.

3. Los costos de las actividades de cooperacion de conformidad con este
Articulo serdn asumidos en la forma en que las Partes acuerden mutuamente.

4. Las autoridades competentes en materia de propiedad intelectual seran las
encargadas de establecer los detalles y procedimientos de las actividades de
cooperacion de conformidad con este Articulo.

5. Las Partes cooperaran con miras a eliminar el comercio de mercancias que
infrinjan los derechos de propiedad intelectual. Para estos efectos, las Partes
estableceran y dardn a conocer los puntos de contacto establecidos en sus
gobiernos, dedicados a intercambiar informacién relativa al comercio de esas
mercancias.

Seccién B: Derechos de Autor y Derechos Conexos

Articulo 16.7: Proteccién de los Derechos de Autor y Derechos Conexos

1. Cada Parte protegera los derechos morales y patrimoniales de los autores
de las obras comprendidas en el Articulo 2 del Convenio de Berna, incluida
cualquier otra que incorpore una expresion original en el sentido que confiere a
este término ese Convenio, tales como los programas de computacion, o las
compilaciones de datos que por razones de seleccion, compendio, arreglo o
disposicion de su contenido constituyan creaciones de caracter intelectual.

2. La proteccién conferida a las compilaciones de datos no se extendera a los
datos o materiales en si mismos, ni se otorgara en perjuicio de ningun derecho de
autor que exista sobre tales datos o materiales.

3. Cada Parte dispondra que para los derechos de autor y derechos conexos:

(@) cualquier persona que adquiera o detente derechos patrimoniales
pueda, libremente y por separado, transferirlos mediante contrato
para efectos de explotacion y goce por el cesionario; y

(b) cualquier persona que adquiera y detente esos derechos
patrimoniales en virtud de un contrato, incluidos los contratos de
empleo que impliguen la creacion de cualquier tipo de obra y
produccion de fonogramas, tenga la capacidad de ejercer esos
derechos en nombre propio y de disfrutar plenamente los beneficios
derivados de tales derechos.
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Articulo 16.8: Artistas Intérpretes o Ejecutantes

Los derechos que no hayan sido transmitidos expresamente por el artista
intérprete 0 ejecutante se entenderan reservados en favor de él, salvo en los
casos previstos en la legislacion nacional de cada Parte.

Articulo 16.9: Organismos de Radiodifusién

Cada Parte otorgarda a los organismos de radiodifusion el derecho de
autorizar o prohibir la recepciébn de sus emisiones con relaciéon a actividades
comerciales.

Articulo 16.10: Proteccién de Sefales de Satélite Cifradas Portadoras de
Programas

Cada Parte establecerA como causa de responsabilidad civil,
conjuntamente o no con la penal, de conformidad con su legislacién nacional, la
recepcion en relacion con actividades comerciales, o la ulterior distribucion de una
sefial de satélite cifrada portadora de programas, que ha sido recibida sin
autorizacion del distribuidor legitimo de la sefial.

Seccién C: Marcas

Articulo 16.11: Marcas Notoriamente Conocidas

1. Se entenderd que una marca es notoriamente conocida cuando un sector
determinado del publico o de los circulos comerciales de la Parte en que se
reclame la notoriedad, conoce la marca como consecuencia de las actividades
comerciales o promocionales, desarrolladas por una persona que emplea esa
marca en relacibn con sus productos o servicios. A efecto de demostrar la
notoriedad de la marca podran emplearse todos los medios probatorios admitidos
en la Parte de que se trate.

2. Las Partes no registraran como marca aquellos signos iguales o semejantes
a una marca notoriamente conocida que, para ser aplicada a cualquier mercancia
0 servicio, su uso pudiese indicar una conexion con el titular de la marca
notoriamente conocida, o lesione los intereses del titular de la marca notoriamente
conocida.

Articulo 16.12: Duracién de la Proteccion
El registro inicial de una marca tendra una duraciéon de 10 afios contados a

partir de la fecha de la presentacion de la solicitud o de la fecha de su inscripcion,
segun la legislacion nacional de cada Parte, y podra renovarse indefinidamente
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por periodos sucesivos de 10 afos, siempre que se satisfagan las condiciones
para la renovacion.

Articulo 16.13: Requisito de Uso

1. El registro de una marca podra declararse caduco o anularse por falta de
uso Unicamente después de que transcurra, como minimo, un periodo
ininterrumpido de falta de uso de 3 afios, salvo que el titular de la marca
demuestre razones validas apoyadas en la existencia de obstaculos para el uso.
Se reconoceran como razones validas para la falta de uso, las circunstancias
surgidas, independientemente de la voluntad del titular de la marca y que
constituyan un obstaculo para el uso de la misma, tales como restricciones a la
importacion u otros requisitos gubernamentales aplicables a mercancias o
servicios protegidos por la marca.

2. Se entendera que una marca se encuentra en uso cuando las mercancias o
servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio 0 se encuentran
disponibles en el mercado, en la cantidad y del modo que normalmente
corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de las mercancias o servicios y las
modalidades bajo las cuales se efectla su comercializacion.

Seccién D: Patentes

Articulo 16.14: Materia Patentable

En relacién con el Articulo 27.3(b) del Acuerdo sobre los ADPIC, las Partes
otorgaran proteccion a todas las obtenciones vegetales mediante patentes, un
sistema eficaz sui géneris o una combinacion de aquéllas y este, de conformidad
con lo establecido en su legislacion nacional. En la medida que sea compatible
con su legislacién nacional, sin que ello implique compromiso alguno de adhesién,
cada Parte considerard atender las disposiciones sustantivas vigentes del
Convenio Internacional para la Proteccién de las Obtenciones Vegetales (UPOV
1991).

Seccion E: Modelos de Utilidad

Articulo 16.15: Proteccion de los Modelos de Utilidad

Cada Parte protegera los modelos de utilidad de conformidad con su
legislacién nacional.
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Seccioén F: Disefos Industriales

Articulo 16.16: Condiciones y Duracion de la Proteccidn

1. Cada Parte otorgara proteccion a los disefios industriales creados
independientemente, que sean nuevos u originales. Cada Parte podra establecer
qgue los disefios no se consideren nuevos u originales si no difieren en grado
significativo de disefios conocidos o de combinaciones de caracteristicas de
disefios conocidos. Cada Parte podra establecer que esa proteccion no se
extienda a los disefios basados esencialmente en consideraciones funcionales o
técnicas.

2. Cada Parte garantizara que los requisitos para obtener la proteccion de
disefios industriales, particularmente en lo que se refiere a cualquier costo,
examen o publicacién, no dificulten injustificadamente la oportunidad de una
persona para solicitar y obtener esa proteccion. Las Partes tendran libertad para
cumplir esta obligacion mediante su legislacién sobre disefios industriales o
mediante su legislacion sobre el derecho de autor.

3. Cada Parte otorgara un periodo de proteccion equivalente a 10 afios como
minimo, los cuales podran contarse a partir de la fecha de la presentacion de la
solicitud.

Articulo 16.17: Derechos Conferidos

1. El titular de un disefio industrial protegido tendra el derecho de impedir que
terceros sin su consentimiento fabriquen, vendan o importen articulos que
ostenten o incorporen un disefio protegido o fundamentalmente una copia del
mismo, cuando esos actos se realicen con fines comerciales.

2. Las Partes podran prever excepciones limitadas a la proteccién de disefios
industriales, a condicion que tales excepciones no atenten de manera injustificada
contra la explotacion normal de los disefios industriales protegidos, ni causen un
perjuicio injustificado a los legitimos intereses del titular del disefio protegido,
teniendo en cuenta los intereses legitimos de terceros.

Seccién G: Informacién no Divulgada
Articulo 16.18: Proteccién de la Informacion no Divulgada
1. Para otorgar la proteccion, cada Parte podra exigir qgue un secreto industrial

conste en documentos, medios electrénicos o0 magnéticos, discos Opticos,
microfilmes, peliculas u otros instrumentos similares.
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2. Ninguna Parte podra limitar la duracion de la proteccion para los secretos
industriales o comerciales, mientras existan las condiciones descritas en el parrafo
2 del Articulo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC.

3. Ninguna Parte desalentara ni impedira el licenciamiento voluntario de
secretos industriales o comerciales imponiendo condiciones excesivas o0
discriminatorias a tales licencias, ni condiciones que diluyan el valor de los
secretos industriales o comerciales.

Seccion H: Indicaciones Geogréaficas y Denominaciones de Origen

Articulo 16.19: Proteccion de Indicaciones Geogréaficas y Denominaciones de
Origen

1. De conformidad con lo establecido en el parrafo 1 del Articulo 22 del
Acuerdo sobre los ADPIC, los nombres que figuran en el Anexo 16.19(a) son
indicaciones geograficas y denominaciones de origen que se encuentran
protegidas en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras o Nicaragua; y los
nombres que figuran en el Anexo 16.19(b) son indicaciones geogréficas y
denominaciones de origen que se encuentran protegidas en México.

2. Cualquier Parte que otorgue proteccion a las indicaciones geograficas y
denominaciones de origen de los anexos 16.19(a) y 16.19(b) a través del Arreglo
de Lisboa mantendra esa proteccion. Dichas indicaciones geograficas y
denominaciones de origen gozaran ademas de la proteccion prevista en el Articulo
16.20.% La proteccion otorgada de conformidad con este parrafo se extendera a las
indicaciones geograficas y denominaciones de origen que, con posterioridad a la
entrada en vigor de este Tratado, sean protegidas a través del Arreglo de Lisboa
por las Partes o de conformidad con la legislacién y procedimientos nacionales de
la otra Parte.

3. Sin perjuicio de lo establecido en el parrafo 4 y en el Articulo 16.20.6,
cualquier Parte que no otorgue proteccion a las indicaciones geogréficas y
denominaciones de origen a través del Arreglo de Lisboa, protegera esos nombres
como indicaciones geograficas o denominaciones de origen en su territorio, con
sujecion a los requisitos y procedimientos previstos en su legislacion nacional. Una
vez que se concluyan dichos procedimientos, las indicaciones geograficas o
denominaciones de origen contaran con la proteccion otorgada en el Articulo
16.20.

3 Para los efectos de este parrafo, se considera que una Parte otorga proteccién a las

indicaciones geograficas y denominaciones de origen a través del Arreglo de Lisboa cuando se
hayan satisfecho respecto de ellas todos los procedimientos previstos en el Reglamento del
Arreglo de Lisboa relativo a la Proteccion de las Denominaciones de Origen y su Registro
Internacional (1 de enero de 2010) y, en consecuencia, se haya otorgado la proteccion en la Parte
correspondiente.
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4. En tanto no se completen los procedimientos referidos en el parrafo 3, las
Partes tomaran las medidas necesarias para evitar el registro de signos distintivos
que puedan causar confusién en cuanto a su procedencia y cualquier otro acto
que pueda ser considerado como competencia desleal, que menoscaben los
derechos de los titulares de las indicaciones geogréficas y denominaciones de
origen contenidas en el Anexo 16.19(b), en el territorio de la Parte interesada.

5. México otorgara a las indicaciones geograficas y denominaciones de origen
del Anexo 16.19(a), la proteccion prevista en el Articulo 16.20.

6. Hasta que no entre en vigor su legislacion nacional sobre el tema de
proteccion de indicaciones geograficas extranjeras, México otorgara la proteccion
establecida en el Articulo 16.20 a nuevas indicaciones geogréficas, siempre que
se demuestre que se encuentran protegidas de conformidad con la legislacion
nacional de la Parte interesada y no existan precedentes de marcas
contradictorias en sus bases de datos. Una vez que se concluyan dichos
procedimientos, México lo notificara a la Parte interesada.

Articulo 16.20: Contenido de la Proteccidn de las Indicaciones Geogréficas y
de las Denominaciones de Origen

1. Cada Parte protegera las indicaciones geogréaficas y denominaciones de
origen, en los términos de su legislacion nacional.

2. En relacion con las indicaciones geogréficas y las denominaciones de
origen, cada Parte establecera los medios legales para que las personas
interesadas puedan impedir:

(@ el uso de cualquier medio que, en la designacién o presentacion del
producto, indique o sugiera que el producto de que se trate proviene
de un territorio, region o localidad distinto del verdadero lugar de
origen, de modo que induzca al publico a error en cuanto al origen
geografico del producto; y

(b)  cualquier otra utilizacidbn que constituya un acto de competencia
desleal, en el sentido del Articulo 10 bis del Convenio de Paris.

3. Las Partes, de oficio, si su legislacién nacional lo permite, o a peticién de
una parte interesada, denegaran o invalidaran el registro de una marca que
contenga o consista en una indicacion geografica o denominacion de origen
respecto a productos no originarios del territorio indicado, si el uso de tal
indicacion en la marca para esos productos en esa Parte es de naturaleza tal que
induzca al publico a error en cuanto al verdadero lugar de origen.

4. Los parrafos 2 y 3 se aplicaran a toda indicacion geografica o denominacion
de origen que, aunque indique de manera correcta el territorio, regién o localidad

XVI-9



en que se originan las mercancias, proporcionen al publico una idea falsa de que
estas se originan en otro territorio, region o localidad.

5. En relacion con las indicaciones geograficas y las denominaciones de
origen, cada Parte establecera los medios para impedir la importacién®, fabricacién
0 venta de una mercancia que utilice una indicacion geografica o denominacion de
origen protegida en la otra Parte, salvo que haya sido elaborada y certificada en
esa Parte, de conformidad con las leyes, reglamentos y normativa aplicables a
esas mercancias.

6. Las Partes que no otorguen proteccidon a las indicaciones geogréficas y
denominaciones de origen a través del Arreglo de Lisboa reconocen al Tequila y al
Mezcal como productos distintivos de México para los efectos de normas y
etiquetado. En consecuencia, esas Partes no permitiran la venta de producto
alguno como Tequila o Mezcal, salvo que se hayan elaborado en México de
conformidad con sus leyes y reglamentaciones relativas a la elaboracion de
Tequila y Mezcal. La proteccidbn a que se refiere este parrafo iniciara con la
entrada en vigor de este Tratado y estard vigente hasta que se obtenga la
proteccion de conformidad con los procedimientos legales internos a que hace
referencia el Articulo 16.19.3.

4 Para mayor certeza, las Partes aplicaran estas medidas de conformidad con su legislacion

nacional.
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Anexo 16.19(a)
Indicaciones Geogréficas y Denominaciones de Origen de Centroamérica®

Estado Nombre Producto
Costa Rica Banano de Costa Rica® Bananos
El Salvador Café Apaneca-llamapetec | Café
Guatemala Café Antigua Café
Guatemala Ron de Guatemala Bebidas espirituosas
Honduras Café Marcala Café
Honduras Cafés del Occidente | Café

Hondurefo

Honduras Honduras Western Coffee | Café
Honduras Café Camapara Café
Honduras Café Cagual Café
Honduras Café Congolon Café
Honduras Café Erapuca Café
Honduras Café Guisayote Café
Nicaragua Café de Nicaragua’ Café
Nicaragua Queso Chontalefio® Quesos

° Guatemala y México acuerdan que la proteccién que se otorga de conformidad con el

Articulo 16.20 no prejuzgara sobre la validez del registro de una marca registrada, en los términos
del parrafo 5 del Articulo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC, como consecuencia de que esa marca
sea idéntica o similar a una denominacién de origen o indicacién geogréfica protegida en su pais
de origen.

6 Esta indicacion geografica estara sujeta a lo establecido en el Articulo 16.19.5.
Esta indicacion geografica estara sujeta a lo establecido en el Articulo 16.19.5.

Esta indicacion geografica estara sujeta a lo establecido en el Articulo 16.19.5.
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Anexo 16.19(b)
Indicaciones Geograficas y Denominaciones de Origen de México

Nombre Producto
Tequila Bebidas espirituosas
Mezcal Bebidas espirituosas
Sotol Bebidas espirituosas
Olinala Artesanias
Talavera Artesanias
Bacanora Bebidas espirituosas
Ambar de Chiapas Artesanias
Charanda Bebidas espirituosas
Vainilla de Papantla Alimentos
Chile Habanero de la | Alimentos
Peninsula de Yucatan
Café Veracruz Café
Café Chiapas Café
Mango Ataulfo del | Alimentos
Soconusco de Chiapas
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