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Viexico
Ciudad de México a 6 de julio de 2021

Cuestionario de la HCCH y la OMPI sobre la identificacion de problemas
reales y practicos del derecho internacional privado en negocios
transfronterizos en materia de propiedad intelectual

1. (Existen en su jurisdiccidn disposiciones legales o jurisprudencia que aborden,
de forma expresa o implicita, las cuestiones de derecho internacional privado
(competencia, legislacion aplicable, reconocimiento y ejecucion de sentencias
extranjeras, cooperacion internacional administrativa o judicial) en controversias
transfronterizas de PI?

Respuesta:

1. Si

2. No

3. No sé

2. ¢Existen en su jurisdiccion instrumentos bilaterales, regionales o multilaterales
que, expresa o implicitamente, rijan o contengan disposiciones que aborden
cuestiones de derecho internacional privado (competencia, legislacion aplicable,
reconocimiento y ejecucién de sentencias extranjeras, cooperacion internacional
administrativa o judicial) en controversias transfronterizas de PI?

1. Si

2. No

3. No sé

3. ¢Se han referido los tribunales de su jurisdiccion a alguna directriz o
instrumento (vinculante o no) que aborde cuestiones de derecho internacional
privado (competencia, legislacion aplicable, reconocimiento y ejecucion de
sentencias extranjeras, cooperacion internacional administrativa o judicial) en
controversias transfronterizas sobre P1?

1. Si
2. No
3. No sé

4. ¢Ha tenido que enfrentarse a algin problema relacionado con el derecho
internacional privado en las controversias transfronterizas sobre PI, como por
ejemplo alguna laguna en el marco actual o cualquier otro obstaculo practico?

1. Si

2. No

3. No sé
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5. Indiquenos si existe informacion estadistica sobre controversias de Pl
relacionadas con el derecho internacional privado en su jurisdiccién. No existe

Respuesta (aporte una explicacion):

No existe una informacion estadistica habitual. Es posible hacer consultas por
medio de los institutos de transparencia, sin embargo, no existe ningun
control estadistico que tenga clasificados por separado las controversias de
PI que tienen relacion con el DIP.

Las escasas estadisticas con las que cuenta México solo estan relacionadas a
las controversias de Pl llevadas y sustanciadas ante el Instituto Mexicano de
la Propiedad Industrial, sin que estas hagan una division particular en si
derivan o estan relacionadas con el derecho internacional privado.

Jurisdiccidn
Responda a las siguientes preguntas haciendo referencia a un marco juridico
vigente o a consideraciones practicas.

6. ¢Existen consideraciones practicas o juridicas que sean relevantes a la hora de
seleccionar, establecer o impugnar la competencia en una controversia derivada
de una transaccion transfronteriza de P1?

1. Si
2. No
3. No sé

7. ¢Es la residencia o el domicilio (habitual), la sucursal, la agencia u otro
establecimiento del demandado el principal factor que determina la jurisdiccion
en las controversias transfronterizas sobre PI?

1. Si
2. No
3. No sé
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8. Si la controversia transfronteriza sobre Pl se refiere a la validez, concesion o
registro de un derecho de PI, ¢ello requeriria o permitiria aplicar normas de
jurisdiccidn diferentes de la norma principal?

1. Si
2. No
3. No sé

Aporte una explicacion:

La validez de los actos relacionados con la Pl estan regulados por Derecho
Interno, de acuerdo con nuestro sistema juridico, son los procedimientos y
normas previamente establecidos en las Leyes nacionales las que deben ser
aplicables para actos de PI, no obstante que existan otras normas de caracter
internacional que puedan ser considerados en el fondo, las normas procesales
deben ser de derecho nacional. En conclusion, Ante un conflicto relacionado
con la validez, concesion o registro de un derecho de PI, en nuestra
jurisdiccion, es aplicable la norma del Estado en el que el derecho fue
protegido.

9. Si la controversia transfronteriza sobre Pl se refiere a cuestiones contractuales,
¢ello requeriria o permitiria aplicar normas de jurisdiccion diferentes de la norma

principal?

1. Si

2. No
3. No sé

Especifique las normas y explique cémo se aplican en la préactica:

Dentro del contrato se establece qué jurisdiccion aplicaria.

De acuerdo Con la Convencién Interamericana sobre Derecho Aplicable a
los Contratos Internacionales:

Habiendo pacto de eleccidn de legislacion aplicable, si. El contrato se rige por
el derecho elegido por las partes. El acuerdo de las partes sobre esta eleccion
debe ser expreso 0, en caso de ausencia de acuerdo expreso, debe
desprenderse en forma evidente de la conducta de las partes y de las clausulas
contractuales, consideradas en su conjunto. Dicha eleccion podra referirse a
la totalidad del contrato o a una parte del mismo.

Si las partes no hubieran elegido el derecho aplicable, o si su eleccion
resultara ineficaz, el contrato se regira por el derecho del Estado con el cual
tenga los vinculos més estrechos.
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El tribunal tomara en cuenta todos los elementos objetivos y subjetivos que
se desprendan del contrato para determinar el derecho del Estado con el cual
tiene vinculos mas estrechos. También tomara en cuenta los principios
generales del derecho comercial internacional aceptados por organismos
internacionales.

No obstante, si una parte del contrato fuera separable del resto del contrato
y tuviese una conexién mas estrecha con otro Estado, podra aplicarse, a titulo
excepcional, la ley de este otro Estado a esta parte del contrato.

10. Si la controversia transfronteriza sobre Pl se refiere a la infraccion de un
derecho de PI, ¢ello requeriria o permitiria aplicar normas de jurisdiccion
diferentes de la norma principal?

1. Si
2. No
3. No sé

Especifique las normas y explique cémo se aplican en la préctica:

En el derecho mexicano, las declaraciones de infraccion deben ser declaradas
bajo las leyes y por las autoridades previamente expedidas y facultadas para
ello, ademés, la determinacién de infraccion es homologada bajo los
principios del derecho penal, por lo que las autoridades Unicamente pueden
aplicar el derecho publico para establecer las sanciones comentadas.

11. Si la controversia transfronteriza sobre Pl se refiere a la reivindicacion de la
titularidad o propiedad de un derecho de PI, ¢ello requeriria o permitiria aplicar
normas de jurisdiccion diferentes de la norma principal?

1. Si
2. No
3. No sé

Especifique las normas y explique cémo se aplican en la préctica:

En estos casos puede ser aplicable el principio de Nacién mas favorecida, si
las normas de un Estado parte de un tratado permiten menor proteccion que
las de otro en las que se encuentra el derecho de PI en discusidn, se opta por
la que otorgue mayor proteccion con base en los Instrumentos
Internacionales.
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12. Si la controversia transfronteriza sobre Pl se refiere a varias demandas, como
las mencionadas en las preguntas 8 a 11, ;serian las normas o consideraciones
sobre la jurisdiccion diferentes de las requeridas o permitidas en las demandas
individuales?

1. Si
2. No
3. No sé

Especifique las normas y explique cémo se aplican en la préctica:

Ante un conflicto relacionado con la validez, concesion o registro de un
derecho de PI, en nuestra jurisdiccién, es aplicable la norma del Estado en el
gue el derecho fue protegido y las normas internacionales cuando las normas
del Estado parten concedan menor proteccion a las de los Instrumentos
Internacionales.

13. ;Serian diferentes las consideraciones anteriores si se tratara de un derecho de
Pl existente o registrado en otra jurisdiccion?

1. Si
2. No
3. No sé

Aporte una explicacién:

Solamente el Estado Mexicano puede resolver sobre violaciones a derechos
de PI (infracciones) por el principio de territorialidad de los propios
derechos, asi como de las autoridades que lo aplican.

Competencia exclusiva
14. ; Serian determinados asuntos de Pl competencia exclusiva de un tribunal de

su jurisdiccion?
1. Si

2. No

3. No sé
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15. ¢ Serian las normas o consideraciones de competencia exclusiva mencionadas
anteriormente diferentes entre los derechos de PI registrados y los no registrados?
1. Si

2. No

3. No sé

Aporte una explicacion:

Toda vez que los derechos registrados o no registrados (como lo pueden ser
derechos que derivan de un uso previo) son analizados y su controversia es
resuelta por un mismo organo administrativo como lo es el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), y en su caso, por el Tribunal
Federal de Justicia Administrativa.

16. ¢Serian diferentes las normas o consideraciones de competencia exclusiva
mencionadas anteriormente si la cuestion de Pl se plantea mediante una demanda,
una contestacion o una contrademanda?

1. Si
2. No
3. No sé

Aporte una explicacién:
Es indiferente. La competencia exclusiva de la jurisdiccion no depende de la
forma de plantear una cuestion.

Inhibicién

17. ¢Existen circunstancias en las que el fuero acordado por las partes pueda ser
denegado en las demandas planteadas en las preguntas 8, 11y 14?

1. Si

2. No

3. No sé

Aporte una explicacion:

Cuando la cuestion se plantee con base en la validez o infraccién de un
derecho otorgado en otro estado; a menos que se haga valer una cuestion
relacionada a la competencia desleal y/o a un derecho de autor; de otra forma
la invasion a un derecho concedido como lo es una patente o0 una marca, esta
limitada por el principio de Territorialidad, a aquellos derechos concedidos
en México.
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Preguntas preliminares México

18. ¢Un tribunal trataria de forma diferente un asunto que fuera competencia
exclusiva de un tribunal de otro Estado si el asunto se planteara como cuestién
prejudicial o como objeto principal de la controversia?

1. Si
2. No
3. No sé

Aporte una explicacion:

Si como cuestion prejudicial se requiere el pronunciamiento de un tribunal
de otro Estado, si es posible que se analice. Sin embargo, si se trata del fondo
del asunto, se requiere que exista una homologacion de la sentencia y se
acredite el derecho extranjero para poder hacer valer dicho acto dentro de
un procedimiento nacional.

Varios demandados/Unificacion

19. Cuando hay varios demandados ubicados en diferentes Estados que estan
implicados en una controversia sobre Pl (por ejemplo, filiales de la misma
empresa multinacional), ¢pueden los tribunales de su jurisdiccion agrupar los
procedimientos para procesar a todos los demandados?

1. Si
2. No
3. No sé

Actividades de Pl en linea

20. (Existen normas o consideraciones especificas a la hora de determinar,
establecer o impugnar la competencia sobre asuntos de Pl relacionados con
Internet, por ejemplo, con respecto a una infraccién ubicua?

1. Si
2. No
3. No sé

Medidas cautelares, incluidas las de proteccion

21. ¢Seria competente un tribunal de su jurisdiccion para decidir o conceder
medidas cautelares, incluidas las de proteccidon, en relacion con un derecho de Pl
existente o registrado en otra jurisdiccion?

1. Si
2. No
3. No sé
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Inhibicion o suspensién del procedimiento México

22. En los litigios transfronterizos sobre PI, a la vista de los procedimientos
iniciados en otro fuero, ¢puede un tribunal de su jurisdiccion suspender el
procedimiento o inhibirse de conocer un asunto sobre el que es competente?

1. Si

2. No

3. No sé

Alcance territorial de los recursos

23. ¢ Existen circunstancias en las que un recurso concedido por un tribunal de su
jurisdiccion pueda tener efectos juridicos extraterritoriales, como una
indemnizacion por dafios y perjuicios sufridos en un pais extranjero o una orden
judicial con efecto en otro fuero?

1. Si
2. No
3. No sé

Expliquelo e incluya los requisitos pertinentes:
No porque los derechos de PI tienen una limitante territorial, por lo que no
podria fallarse por la indemnizacion de registros que no son otorgados e
infracciones declaradas por actos dentro del pais.

Legislacion aplicable

24. Sirvase responder a las preguntas sobre la legislacidn aplicable que figuran a
continuacién en relacion con determinados tipos de controversias en su
jurisdiccion:

a) En una controversia sobre validez, concesién o registro relativa a derechos de
Pl registrados, ¢seria exclusivamente aplicable la legislacion del Estado en el que
se concede o inscribe el derecho?

1. Si
2. No
3. No sé

b) En una controversia por infraccion fuera de Internet, ;seria aplicable la
legislacion del lugar de la infraccion?

1. Si
2. No
3. No sé
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c¢) En una controversia por infraccién en Internet, ;seria aplicable la legislacion
del lugar donde se produjo la carga?

1. Si
2. No
3. No sé

d) En una controversia contractual relacionada con un derecho de Pl, como la
concesion de licencias, ¢se respetaria siempre la jurisdiccion elegida por las

partes?

1. Si

2. No

3. No sé

e) En una controversia contractual relacionada con un derecho de PI, como la
concesion de licencias, en caso de que las partes no elijan la jurisdiccion o esta se
considere nula, ¢serd la legislacion aplicable a la controversia la que rija el
contrato?

1. Si
2. No
3. No sé

f) En una controversia relativa a la titularidad o propiedad inicial, ;seria la
legislacion aplicable la del Estado en el que se solicita la proteccion?

1. Si

2. No

3. No sé

g) En una controversia relativa a la transmisibilidad, ¢seria la legislacion aplicable
la del Estado en el gue se solicita la proteccion?

1. Si
2. No
3. No sé

h) En una controversia relativa a las garantias reales sobre un derecho de PI, ;seria
aplicable la legislacion del Estado en el que la persona otorgante tiene su domicilio
o residencia (habitual) en el momento de la constitucién de la garantia real?

1. Si

2. No

3. No sé
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i) ¢Existen otros tipos de controversias en materia de Pl que puedan plantear
problemas de legislacion aplicable?

1. Si
2. No
3. No sé

25. En las controversias transfronterizas sobre Pl, ¢aplicaria un tribunal de su
jurisdiccion diferentes leyes a distintas demandas del mismo pleito en relacion con
los mismos derechos?

1. Si
2. No
3. No sé

Aporte una explicacion:

Es un principio general de derecho, que se aplique la misma legislacion a los
mismos hechos planteados. Esto es, a casos iguales, soluciones iguales.

26. ¢Puede un tribunal de su Estado prescindir de una legislacion extranjera
elegida por las partes en los casos transfronterizos de PI1?

1. Si
2. No
3. No sé

Reconocimiento vy aplicacion

27. ¢Ha tenido dificultades para que se reconozca 0 ejecute una sentencia
relacionada con la PI fuera del Estado en el que se haya dictado?

1. Si

2. No

3. No sé

28. ¢ Tiene su jurisdiccion normas de reconocimiento y ejecucion especificas para
las sentencias extranjeras relacionadas con la PI1?

1. Si
2. No
3. No sé
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29. ¢ Tiene su jurisdiccion algin motivo especifico para denegar el reconocimiento
o la ejecucién de una sentencia de Pl extranjera?

1. Si
2. No
3. No sé

Que su aplicacién sea contraria al orden publico o el interés general, ademas
de que debe cumplir con las formalidades legales para su homologacion.

Medidas cautelares o decisiones provisionales
30. ¢Pueden las medidas cautelares o decisiones provisionales relativas a la Pl
dictadas en un Estado extranjero ser reconocidas o ejecutadas en su jurisdiccion?
1. Si
2. No
3. No sé

Aporte una explicacion:

Como se trata de reconocer medidas dictadas por otras jurisdicciones, una
vez que la medida sea homologada, un tribunal nacional que esté dotado de
competencia en la materia del asunto puede aplicar en México las mismas
medidas.

31. Si los tribunales de su jurisdiccion reconocen o ejecutan las sentencias
extranjeras relacionadas con la Pl, ;reconocen o ejecutan la parte no pecuniaria de
las sentencias, como los requerimientos?

1. Si
2. No
3. No sé

Aporte una explicacion:
Como se trata de reconocer sentencias de otras jurisdicciones, una vez que la
medida sea homologada, un tribunal nacional que esté dotado de
competencia en la materia del asunto puede aplicar en México las mismas
medidas.

Otros
32. ¢(Existen otras cuestiones de derecho internacional privado que surjan en las
controversias transfronterizas en materia de Pl que no se hayan abordado
anteriormente?

1. Si
2. No
3. No sé
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33. Al invitar a la OMPI a cooperar con la HCCH en este cuestionario, el 6rgano
rector de la HCCH reconocié la necesidad de seguir trabajando sobre la
interseccion del derecho internacional privado y la Pl (conclusiones y decisiones
del Consejo de Asuntos Generales y Politica de 2020).

Le agradeceremos que comparta cualquier observacion o sugerencia sobre
posibles actividades futuras de la HCCH y la OMPI en relacion con el derecho
internacional privado y la PI, tales como una mayor sensibilizacion e iniciativas
educativas, una mayor cooperacion o coordinacion judicial, o la continuacion del
debate en el marco del Proyecto de Jurisdiccion de la HCCH.

Respuesta:

Esperemos que la colaboracién entre la HCCH y la OMPI pueda generar:

- Conferencias conjuntas sobre temas relevantes que muestren y expliquen los
vinculos entre el Derecho Internacional Privado y el Derecho de la Propiedad
Intelectual.

- Publicaciones que puedan ser accesibles en linea para tener una mayor conocimiento
de los vinculos entre el Derecho Internacional Privado y el Derecho de la Propiedad
Intelectual

- Colaboraciones entre las distintas oficinas de Propiedad Intelectual y los tribunales
nacionales para estudiar y entender el vinculo entre el Derecho Internacional Privado
y el Derecho de la Propiedad Intelectual.

Sin mas por el momento, reciban un cordial y afectuoso saludo.
Atentamente,

—% v ; /’/ —bw O/w/i’\
. on S oo

Juan Carlos Hernandez
Secretario

José Juan Méndez
Presidente
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