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INTRODUCCION

El hombre es por esencia un ser inteligente. El significado etimolégico de inteligencia, como
lo expresa el maestro Cepeda, es “leer la realidad”. La finalidad es llegar a la verdad de las
cosas.

Es un proceso en el que comienza formulando interrogantes acerca de la realidad que le
rodea; esto le permite establecer ideas que penetran en el conocimiento de la verdad.

Cuando esas ideas van mas alla de lo cotidiano, y llegan a convertirse en obras
intelectuales o soluciones creativas de los problemas, es el momento en que el derecho
debe hacerse presente, para permitir que el creador de esas obras goce del reconocimiento
y los beneficios que del mismo se derivan.

La rama del derecho que se encarga de la regulacion de los derechos y obligaciones

que nacen con motivo de la creacion de una obra, es el Derecho Intelectual. El principal
cometido de la regulacién en esa materia es la exclusién de terceras personas respecto de
la utilizacion de una , siempre que su creador acuda con las autoridades para lograr ese
reconocimiento,

El presente estudio comienza con una resena de los principales antecedentes histéricos y
los motivos que originaron el nacimiento del Derecho Intelectual.

Se dedica un capitulo a la regulacion de la propiedad intelectual en los tratados de libre
comercio celebrados por México con algunos paises de América: Estados Unidos y Canada,

Colombia y Venezuela, Bolivia, Costa Rica y la Republica de Nicaragua.

Posteriormente se da una vision del actual sistema mexicano en relacidén con la proteccion
de invenciones, signos distintivos y procedimientos administrativos.

También se dedica un capitulo a explicar las principales disposiciones del derecho de autor.

Este libro esta dedicado a todas aquéllas personas que tienen el interés por la materia 'y
quieren iniciar el largo camino que representa su estudio.

Quiero expresar mi mas profundo agradecimiento a mi esposo Félix Contreras Arguirbpulos
por su constante colaboracién y apoyo y a mi Hijo Félix Alejandro por su infinita paciencia.

San Nicolas de los Garza, N.L., Febrero de 2007.
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CAPITULO 1.

ANTECEDENTES

A) La propiedad intelectual.

Por derecho intelectual, de acuerdo con David Rangel Medina® “se entiende el conjunto de
normas que regulan las prerrogativas y beneficios que las leyes reconocen y establecen a
favor de los autores y de sus causahabientes por la creacién de obras artisticas, cientificas,
industriales y comerciales”.

Abarca un rango muy extenso de creaciones, desde poesia, masica, trabajos literarios y
otras obras artisticas, formulas, ya sean quimicas, cosméticas o de la industria alimenticia,
procesos de manufactura y disenos (por senalar algunos) hasta marcas, nombres
comerciales, secretos industriales y otras de naturaleza analoga.

Los derechos sobre estas creaciones pueden ser materia de “apropiacion”, es decir, “una
persona puede excluir a otras de la utilizacion de una obra o invencion (producto o proceso
productivo) y lograr una situacién que le reporta (o puede reportarle) una retribucion
pecuniaria”.?

La exclusion de terceros sobre la utilizaciéon de una obra o invencion se logra a través del
registro o inscripcion ante los organismos gubernamentales competentes y culmina con el
reconocimiento juridico de que los derechos sé6lo podran ser explotados por sus creadores o
por aquéllos expresamente autorizados por ellos, por un periodo determinado de tiempo.

La propiedad intelectual se divide en dos grandes temas:
a) Derechos de autor; y
b) Propiedad industrial.

Este Gltimo, a su vez, se divide en dos areas:

1. La proteccién sobre signos distintivos, particularmente
marcas que distinguen a los fabricantes, vendedores o
prestadores de servicios, y las indicaciones geograficas
que distinguen el origen de ciertos bienes con
caracteristicas atribuibles a dicho origen;

2. Latutela a la innovacion, diseno y creacion de tecnologia.
El fin Gltimo de la proteccion de la propiedad industrial
es el desarrollo de nueva tecnologia, a través de la
investigacion.

1 Derecho Intelectual. Serie Panorama del Derecho Mexicano. Primera ed. Ed. Mc Graw Hill. 1998.
2 PEREZ MIRANDA, Rafael. Propiedad Industrial y Competencia en México. Un enfoque de derecho econdémico. Primera
ed. Ed. PorrGa. México. 1994, p. 69.
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B) Necesidad de un régimen internacional para la proteccion de las invenciones.

La proteccion de la propiedad industrial nace como resultado de la necesidad de
proteger las invenciones, recompensando a sus creadores y beneficiando a la
comunidad como resultado de la promocion del avance tecnolégico.®

El derecho ha tenido que intervenir a lo largo de la historia para resolver los problemas
que se suscitan en relacion con la retribucion que deben recibir quienes crean obras
intelectuales.

Es bien sabido que para solucionar los obstaculos que ameritan una solucion cientifica

o tecnoldgica (inventos, modelos de utilidad, entre otros) surgen al mismo tiempo, en
distintos lugares del mundo, y aln dentro del mismo pais, equipos o investigadores
independientes dispuestos a invertir su tiempo y dinero (un ejemplo de ello lo constituyen
las investigaciones relacionadas con la clonacion, o el tratamiento contra diferentes
enfermedades como el SIDA - sindrome de inmunodeficiencia adquirida- o el cancer, entre
otros).

Bajo esas circunstancias es muy probable que mas de un inventor pretenda obtener los
derechos para la explotacion de esas creaciones en un mismo pais, y ello se multiplica por
el nUmero de paises en que se ha abordado el problema y se ha obtenido el resultado.
Pese a lo anterior, en materia de los derechos de propiedad industrial, rige el principio de
exclusividad, aceptado en la mayoria de las legislaciones, que consiste en recompensar al
primero que registra un nuevo conocimiento con la condicion de que hubiera cumplido todos
los requisitos legales exigidos por la legislacion del pais al que acude para el inscripcion de
su invento.

Segln refiere Rafael Pérez Miranda* este sistema de retribuir sélo al ‘primero’ ha sido
seriamente criticado por lo siguiente:

En primer lugar, perjudica a quienes llegaron a conocimientos cientificos basicos que
no pueden registrarse pero que sirvieron de fundamento a los inventores que lograron
soluciones tecnoldgicas.

En segundo lugar afecta a los investigadores que han invertido un largo tiempo y recursos
econdmicos y por una diferencia de tiempo, que puede ser muy breve, pierden la posibilidad
de obtener ganancias y de recuperar la inversion realizada.

“El fundamento de que las patentes estimulan las investigaciones ofrece un argumento
contrario: si s6lo se va a premiar al primero que obtenga una solucion inventiva, carece de
sentido que los paises de menor desarrollo inviertan en investigaciones que ya han sido
abordadas por paises industrializados que, por el tamano de sus instituciones y el gasto

3 ALVAREZ SOBERANIS, Jaime. La regulacion de las Invenciones y Marcas y de la Transferencia Tecnolégica. México.
Primera ed. Ed. Porrda, p. 37.
4 Op. Cit. p. 41.
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realizado, obtendran primero los resultados exitosos. Ademas, es necesario tener en cuenta
que “al darle al innovador un monopolio temporario de la innovacion, se asegura que las
innovaciones realmente se produzcan, pero también se evita que se utilicen 6ptimamente
...por lo tanto... el sistema de patente puede incluirse entre aquellas “relaciones de
produccién” que inmovilizan las “fuerzas productivas...”.”®

No obstante los anteriores argumentos, la existencia de una armonizacion internacional,
en materia de propiedad industrial, y de un sistema de respeto a las prioridades en otros
paises, ha logrado evitar, en gran medida, los conflictos relacionados con el espionaje
industrial.

B) Normas constitucionales alusivas a la Propiedad Industrial.

Las principales disposiciones constitucionales aplicables a la materia se pueden clasificar
en:

1) Garantias individuales.

La fraccion V del articulo 3° de la Constitucidon Mexicana senala que el Estado tiene como
obligacion apoyar la investigacion cientifica y tecnoldgica; asimismo, en la fraccion VIl de
este mismo articulo se establece que las universidades y demas instituciones de educacion
superior a las que la ley otorgue autonomia realizaran sus fines de educar, investigar y
difundir la cultura, respetando la libertad de catedra e investigacion.

Consideramos que el articulo 5° se relaciona con la materia por ser el que garantiza la
libertad de dedicarse a la profesion, industria, comercio o trabajo de su preferencia, siendo
licitos. Dentro del término comercio se incluyen los derechos de propiedad industrial y estos
s6lo pueden existir dentro de un contexto comercial o industrial.

El articulo 25 establece la rectoria del Estado en el desarrollo nacional, garantizando en su
Gltimo parrafo el aliento y la proteccion a la actividad econémica, asi como las condiciones
para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo econdémico nacional.
El articulo 26 determina que “el Estado organizara un sistema de planeacion democrética
del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al
crecimiento de la economia...”

Es indudable que el crecimiento econdmico esta ligado intimamente al progreso tecnoldgico,
el cual se logra, entre otras medidas, con el fomento a la proteccién de las invenciones y
otros derechos de propiedad industrial.

Finalmente, el articulo 28, que estipula la prohibicion de los monopolios y las practicas
monopdlicas, hace una excepcion con los derechos de propiedad industrial al indicar en
su décimo parrafo que no constituyen monopolios los privilegios que se concedan a los
inventores y perfeccionadores de alguna mejora para el uso exclusivo de sus inventos.

5 Op. Cit. p. 41.
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2) Las facultades del Congreso de la Union.

La propiedad industrial se entiende como reservada para ser legislada por el Congreso de la
Unién, de conformidad con lo establecido por la fraccion X del articulo 73 Constitucional, el
cual dispone:

“El congreso tiene facultad:

X. Para legislar en toda la RepUblica sobre hidrocarburos, mineria, industria
cinematografica, comercio, juegos con apuestas y sorteos; intermediacion y
servicios financieros, energia eléctrica, y nuclear, y para expedir las leyes de trabajo
reglamentarias del articulo 123.

Como se senal6 en parrafos precedentes, los derechos de propiedad industrial s6lo pueden
existir dentro de un contexto industrial o comercial, por lo que se concluye que la facultad
constitucional consignada en dicha fraccion comprende los derechos de referencia.

3) Las facultades del Presidente de la Repiblica.

Corresponde al Ejecutivo Federal la aplicacion administrativa de la ley de la materia, de
conformidad con la fraccion XV del articulo 89 de la Constitucion, que establece dentro de
las facultades y obligaciones del Presidente de la Republica:

Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los
descubridores, inventores o perfeccionadores de algin ramo de la industria.

4) Prevenciones Generales.

Finalmente, es menester senalar que el articulo 133 de la propia Constitucion se aplica
también a la materia, en virtud de que, como se ha afirmado, el sistema de propiedad
industrial se rige por la Constitucion Federal, por los tratados internacionales y por la Ley de
Propiedad Industrial, y este precepto no deja lugar a dudas en lo que se refiere a la jerarquia
de las normas; a la letra dice:

“Esta Constitucion, las leyes del Congreso de la Union que emanen de éella y todos

los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el
Presidente de la Repdblica, con aprobacion del Senado seran la Ley Suprema de toda la
Unién. Los jueces de cada Estado se arreglaran a dicha Constitucion, leyes y tratados, a
pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de
los Estados.”
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CAPITULO II.

ORIGEN Y EVOLUCION DE LA REGULACION DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL

A) Antecedentes legislativos del Derecho Intelectual Mexicano
1) Propiedad industrial
(a) Creaciones industriales

Segln refiere David Rangel Medina® “la primera ley que rigié en México en materia de
patentes de invencion fue el decreto expedido por las Cortes Espanolas el 2 de octubre de
1820, para asegurar el derecho de propiedad a los que inventen, perfeccionen o introduzcan
algln ramo de industria. El titulo de propiedad de inventor no se llamaba patente, sino
“certificado de invencion”, el cual tenia fuerza y vigor durante diez anos (art. 13).

Después de consumada la independencia nacional, el primer texto legal que se expidio fue
la Ley de 7 de mayo de 1832 sobre privilegio exclusivo a los inventores o perfeccionadores
de algdn ramo de industria, la cual senalaba para las patentes de invencion fuerza y vigor
durante diez anos.

El segundo fue la Ley de 7 de junio de 1890 sobre patentes de privilegio a los inventores
o perfeccionadores, conforme a la cual las patentes eran otorgadas por veinte anos
susceptibles de proérroga por cinco anos mas.

La Ley de Patentes de invencion expedida el 25 de agosto de 1903 que comenz0 a regir el
12 de octubre del mismo ano, fijo a las patentes un plazo de veinte anos susceptible de ser
prorrogado hasta por cinco anos mas (arts. 15y 16). Esta Ley incorpord por primera vez las
patentes de modelos y dibujos industriales, sometiéndolas a lo prevenido respecto a las
patentes de invencion (art. 107).

La Ley de Patentes de Invencion del 26 de junio de 1928 que comenzd a regir el 12 de enero
de 1929, senalaba para las patentes de invencidon un plazo de veinte anos como maximo,
improrrogables, y para las patentes de modelo o dibujo industrial un plazo de diez anos (art.
33)

El Reglamento de esa Ley se expidi6 el 11 de diciembre de 1928 (Diario Oficial de la
Federacion [en adelante DOF] de 8 de enero de 1929)

La Ley de Propiedad Industrial del 31 de diciembre de 1942 (DOF de 31 de diciembre de
1942), que senald para las patentes de Invencion un plazo Improrrogable de quince anos

6 Op Cit.. Ed. Mc Graw Hill. México. 1988. Pp. 3-9.
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y de diez para las patentes de modelo o dibujo industrial. Esta ley se caracteriza, desde

el punto de vista formal, porque codifica todas las disposiciones relativas a patentes de
invencion, patentes de modelo y de dibujo industrial, marcas, avisos comerciales, nombres
comerciales y competencia desleal.

El Reglamento de la Ley de propiedad Industrial, de 31 de diciembre de 1942 se public6 en
el DOF el 31 de diciembre de 1942.

La Ley de Invenciones y Marcas de 30 de diciembre de 1975 (DOF de 10 de febrero de
1976), reformada en 1987 (DOF de 16 de enero de 1987) A pesar de su titulo limitativo,
esta ley, como la que le precedid, abarco todas las instituciones que tradicionalmente

la doctrina, la legislacion y la jurisprudencia estiman como elementos constitutivos de la
propiedad industrial. El plazo de vigencia de las patentes era de diez anos improrrogables,
contados a partir de la fecha de expedicion del titulo (art. 40) Incorpord el certificado

de invencidn para inventos no patentables, el cual era objeto de registro con duracion de
10 anos (art. 67) Conservo los dibujos y los modelos industriales, pero dejaron de ser
protegidos por patentes, estableciéndose en su lugar el registro de los mismos con una
duracion de cinco anos improrrogables.

El Reglamento de dicha Ley se expidi6 el 4 de febrero de 1981 (DOF de 20 de febrero de
1981), emitiéndose otro posterior el 24 de agosto de 1988.

En 1972 se promulgb la Ley sobre el Registro de la Transferencia de Tecnologiay el Uso y
Explotacion de Patentes y Marcas.

Su reglamento es del 16 de noviembre de 1982 (DOF de 25 de noviembre de 1982).

En 1990 se aprob6 una nueva ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de
Tecnologia y el Uso y Explotacion de Patentes y Marcas (DOF de 9 de enero de 1990).

(b) Signos distintivos

Por lo que se refiere a los signos distintivos, se pueden encontrar los siguientes
antecedentes legislativos:

El articulo 12 de la Ley de Marcas de Fabrica del 28 de noviembre de 1889 establecia la
duracion indefinida para la propiedad de las marcas.

La Ley de Marcas Industriales y de Comercio del 25 de agosto de 1903 (DOF de 2 de
septiembre de 1903), fijaba al registro de la marca una vigencia de 20 anos (art. 6)

La Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales del 26 de junio de 1928 (DOF de 27
de julio de 1928) senalaba también un plazo de veinte anos al registro marcario (art.24)

El reglamento de esa ley se expidié el 11 de diciembre de 1928 (DOF de 31 de diciembre de
1928).

La ley de la Propiedad Industrial de 1942 establecia que los efectos del registro de la marca
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duraban diez anos, renovables por periodos similares (art. 132).

La ley de Invenciones y Marcas de 1975, senalaba que los efectos del registro de la marca
tenian una vigencia de cinco anos, renovables indefinidamente por periodos de cinco anos
(art. 112)

(2) Derechos de autor

Los antecedentes legislativos mexicanos que han regulado la materia son en esencia los
que enseguida se senalan:

La Real Orden de 20 de octubre de 1764 dictada por Carlos lll se considera como la primera
disposicion legislativa espanola que tomd en cuenta los derechos intelectuales sobre las
obras literarias. Declaraba que los privilegios concedidos a los autores no se extinguian con
su muerte; que los autores podian defender sus obras ante el Santo Oficio de la Inquisicion
antes de que ésta las prohibiera; se establecid por vez primera cuando una obra entraba

al dominio pUblico, concediéndose licencia para reimprimir un libro a quien quiera que se
presentase a solicitarla, después de transcurrido un ano sin que el autor hubiera pedido
prorroga del privilegio.

Pero no fue sino hasta el 12 de junio de 1813 cuando de una manera expresa se reconocio
el derecho que tienen todos los autores sobre sus escritos. En efecto, las Cortes Generales
y Extraordinarias Espanolas, deseando que "tales frutos del trabajo intelectual no quedasen
algln dia sepultados en el olvido en perjuicio de la ilustracion y de la literatura nacionales”,
decretaron las Reglas para Conservar a los Escritores la Propiedad de sus Obras. Este breve
decreto, en su primer inciso, concedia al autor el derecho exclusivo de imprimir sus escritos
durante toda su vida y por diez anos a sus herederos contados desde el fallecimiento de
aquél. El inciso segundo lo conferia por cuarenta anos si el autor era un cuerpo colegiado.

El siguiente parrafo declaraba que transcurridos los anteriores plazos las obras caian en
el dominio publico, y los Gltimos apartados trataban lo relativo al derecho que tienen los
interesados para denunciar ante el juez a los infractores, incluso cuando se tratase de
reimpresion de periddicos.

El 3 de diciembre de 1846, el encargado del Supremo Poder Ejecutivo, don José Mariano
Salas, expidid un Decreto sobre Propiedad Literaria, considerando que las publicaciones y
otra clase de obras que hay en la Repulblica, exigian “que se fijen los derechos que cada
autor, editor, traductor o artista, adquieran por tan apreciables ocupaciones”. Era una
reglamentacion a las bases del decreto de 1813, con indicaciones sobre el paso de las
obras al dominio pablico, aumento del derecho de los herederos a 30 anos, igualdad de
mexicanos y extranjeros para el goce de los derechos y la penalidad a los falsificadores.

El Codigo Civil de 1870 para el Distrito Federal y el Territorio de Baja California, que rigié
desde el 10. de marzo de 1871, adoptd el sistema seguido en el c6digo portugués, que en
uno de sus capitulos comprendia todo lo relativo al trabajo literario en general. Tanto las
obras literarias como las draméticas y musicales, y las artisticas en general, se rigieron por
las disposiciones del nuevo c6digo mexicano, contenidas en el titulo 82 del libro II; con el
nombre de “Del trabajo”, constaba de sendos capitulos para disposiciones preliminares,
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propiedad literaria, propiedad dramatica, propiedad artistica, reglas para declarar la
falsificacion, penas para la fabricacion y disposiciones generales.

Por su parte, el Codigo Civil (1884) se reprodujo del que le precedid, el titulo 82 del libro
segundo, llamandolo igualmente “Del trabajo”.

En el Codigo Civil para el Distrito y Territorios Federales en Materia Comdn y para toda la
Repulblica en Materia Federal de 31 de agosto de 1928 (DOF de 26 de mayo, 14 de julio,
3 de agosto y 31 de agosto de 1928), se considerd que no podia identificarse la propiedad
intelectual con la propiedad comin porque la idea tiene que publicarse o reproducirse para
que entre bajo la proteccion del derecho. Razén por la cual dicho codigo estimd que en

el caso se trata de un derecho distinto al de propiedad, denominado “derecho de autor”,
consistente en un privilegio para la explotacion.

La primera ley especializada, autbnoma respecto de la legislacion comprendida en el Codigo
Civil, cuyo titulo octavo del libro segundo derog6, es la Ley Federal sobre el Derecho de Autor
de 30 de diciembre de 1947(DOF de 14 de enero de 1948)

La segunda es la Ley Federal sobre el Derecho de Autor de 29 de diciembre de 1956. (DOF
del 31 de diciembre del mismo ano).

Por Decreto de 4 de noviembre de 1963 (DOF de 21 de diciembre de 1963) fue reformada y
adicionada de modo tal que algunos comentaristas han opinado que este derecho constituye
una nueva legislacion, mismo que no es asi, ya que no abrogd la ley de 1956, sino que la
modifico.

Otro decreto, fechado el 30 de diciembre de 1981 también la reformd, a fin de adecuarla a
las disposiciones contenidas en tratados y convenios internacionales en los que México es
parte.

La ley fue objeto de nuevas reformas mediante decreto de 9 de julio de 1991 (DOF de 17

de julio de 1991) para adaptar su texto a la normatividad del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte.

Sus disposiciones fueron cambiadas una vez mas mediante el Decreto de 14 de diciembre
de 1993 que reforma, adiciona y deroga disposiciones de diversas leyes relacionadas con el
mencionado tratado (DOF del 22 de diciembre de 1993)

C) Normatividad nacional vigente de la propiedad industrial.

Los ordenamientos nacionales sobre la propiedad industrial actualmente en vigor en México
son los siguientes:

a) Ley de la Propiedad Industrial de 25 de junio de 1991 (DOF de 27 de junio de 1991),
reformada mediante publicaciones en el DOF del 2 de agosto de 1994, 26 de diciembre
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de 1997, 17 de mayo de 1999, 26 de enero de 2004, 16 de junio de 2005 y 25 de
enero de 2006.

b) Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial de 18 de noviembre de 1994 (DOF
de 23 de noviembre de 1994), reformado el 10 de septiembre de 2002y 19 de
septiembre de 2003.

c) Ley federal del derecho de autor (DOF de 24 de diciembre de 1996), reformada el 19 de
mayo de 1997 y el 23 de julio de 2003.

d)Reglamento de la ley federal del derecho de autor (DOF del 22 de mayo de 1998)
reformado el 14 de septiembre de 2005.

e) Decreto por el que se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (DOF de 10
de diciembre de 1993).

f) Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (DOF de 14 de diciembre
de 1999), reformado el 1 de julio de 2002 y 15 de julio de 2004 (fe de erratas de este
Gltimo, publicada en el DOF el 28 de julio de 2004).

g) Estatuto Organico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (DOF de 27 de
diciembre de 1999) reformado el 10 de octubre de 2002 y 29 de julio de 2004.

h) Acuerdo que delega facultades en los directores generales adjuntos, coordinador,
directores divisionales, titulares de las oficinas regionales, subdirectores divisionales,
coordinadores departamentales y otros subalternos del IMPI, DOF de 15 de diciembre
de 1999), reformado el 29 de julio de 2004.

i) Acuerdo por el que se crea la Comision intersecretarial para la proteccion, vigilancia y
salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual. (DOF de 4 de octubre de 1993).

k) Acuerdo que establece las reglas para la presentacion de solicitudes ante el IMPI (DOF
del 14 de diciembre de 1994) reformado el 22 de marzo de 1999.

I) Acuerdo por el que se establecen los plazos maximos de respuesta a los tramites ante
el IMPI (DOF de 10 de diciembre de 1996).

m) Acuerdo por el que se establecen reglas y criterios para la resolucion de diversos
tramites ante el IMPI (DOF de 9 de agosto de 2004).

n) Acuerdo por el que se dan a conocer los tramites inscritos en el Registro Federal de
Tramites y servicios que aplican la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, los
organismos descentralizados y 6rganos desconcentrados del sector (DOF del 27 de
noviembre de 2000).
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0) Acuerdo por el que se dan a conocer todos los tramites y servicios inscritos en el
Registro Federal de Tramites y servicios asi como los formatos que aplica el IMPI (DOF
de 20 de junio de 2000).

p) Acuerdo por el que se da a conocer la lista de instituciones reconocidas por el IMPU
para el deposito de material biolégico (DOF de 30 de mayo de 1997).

q) Ley Federal de Variedades Vegetales de 3 de octubre de 1996. (DOF del 25 de octubre
de 1996).

r) Reglamento de la Ley Federal de Variedades Vegetales, (DOF de 24 de septiembre de
1998).

s) Ley Aduanera (DOF de 15 de diciembre de 1996).

t) Codigo penal federal, en lo correspondiente a las reformas del 24 de diciembre de
1996, 19 de mayo de 1997 y 19 de mayo de 1999.

u) Tarifa por los servicios que presta el IMPI (DOF de 23 de marzo de 2005).

v) Acuerdo por el que se determinan la organizacion, funciones y circunscripcion de las
oficinas regionales del IMPI (DOF de 7 de abril de 2000).

w) Declaracion General de Proteccion a la Denominacion de Origen “Tequila” para aplicarse
a la bebida alcohélica del mismo nombre (DOF de 13 de octubre de 1977) y sus
modificaciones (DOF de 3 de noviembre de 1999 y 26 de junio de 2000).

x) Declaracion General de Proteccion a la Denominacion de Origen “Mezcal” (DOF de 28 de
noviembre de 1994) y su modificacion del 8 de agosto de 2002.

y) Declaracion General de Proteccion a la Denominacion de Origen “Olinala” (DOF de 5 de
septiembre de 1994).

z) Declaracion General de Proteccion a la Denominacion de Origen “Talavera” (DOF de 17
de marzo de 1995) y sus modificaciones del 11 de noviembre de 1997 y 16 de octubre
de 2003.

aa) Declaracion General de Proteccion a la Denominacion de Origen “Bacanora” (DOF de 6
de noviembre de 2000).

bb) Declaracion General de Proteccion a la Denominacion de Origen “Café Veracruz” (DOF
15 de noviembre de 2000).

cc) Declaracion General de Proteccion a la Denominacién de Origen “Ambar de Chiapas”
(DOF de 15 de noviembre de 2000).
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dd) Declaracion General de Proteccion a la Denominacion de Origen “Café Chiapas” (DOF
de 27 de agosto de 2003).

ee) Declaracion General de Proteccion a la Denominacion de Origen “Sotol” (DOF de 8 de
agosto de 2002).

ff) Declaracion General de Proteccion a la Denominacion de Origen “Charanda” (DOF del
27 de agosto de 2003).

gg) Declaracion General de Proteccion a la Denominacion de Origen “Mango Ataulfo del
Soconusco” (DOF de 27 de agosto de 2003).

C) Normas de Tratados Internacionales
1) Convenio de Paris.

Este Convenio tuvo su origen en (1883) como respuesta a la necesidad de proteger las
invenciones para que no fueran objeto de la pirateria internacional.

Es el primero en regular a escala internacional la propiedad intelectual; logrd llevar a
las partes contratantes a sujetar sus legislaciones de propiedad intelectual a una serie
de principios fundamentales que subsisten hasta nuestros dias, sin dejar de ser lo
suficientemente elasticos como para oponerse a las legislaciones nacionales.

Segln Ernesto Aracama Zorraquin’, los principios fundamentales del convenio son:

a) El trato nacional (articulos 2° y 3°), en virtud del cual cada Estado
contratante debe otorgar a los nacionales de los miembros restantes los
mismos derechos que a sus ciudadanos.

b) El derecho de prioridad (articulo 4°), segln el cual, quien solicita una
patente o modelo de utilidad en alguno de los paises contratantes cuenta con
el plazo de un ano para registrarlo en el resto de los paises miembros.

Las relativas especificamente al derecho de patentes son las siguientes:

a) Independencia de las patentes (articulo 4° bis) que implica que la
concesion de una patente en un pais no da derecho a exigir proteccion en
otros; y por otro lado, la negativa o caducidad de la patente en un pais no
constituye argumento suficiente para rechazar la solicitud en otro.

b) Mencion del inventor en la patente (articulo 4° ter)

¢) Patentabilidad en caso de restriccion legal de la venta (articulo 4° quarter)
d) Limitaciones y sanciones en caso de no-explotacion (articulo 5°): en virtud
de ese convenio, los titulares de las patentes estan obligados a explotar

7 El Convenio de Paris y los paises de América Latina. Revista La Propiedad Intelectual. Afo VII, No. 2, Ginebra, Suiza,
1975, pp 119y 120.
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su invento directa o indirectamente; en caso contrario, los gobiernos estan
facultados para imponer dicha obligacion a través de la concesion de una
licencia obligatoria.

e) Periodo de gracia para el pago de impuestos y tasas (articulo 5° bis)

f) Introduccion libre de objetos patentados que formen parte de medios de
locomocidn (articulo 5° ter)

g) Introduccion de productos fabricados por aplicacion de un procedimiento
patentado en el pais de importacion (articulo 5° quarter): la condicion para
aplicar este principio es que la introduccion en el pais se haya hecho en forma
legal.

h) Proteccion temporal en las exposiciones (articulo 11)

i) Creacion de un servicio especial para la comunicacion al pablico de las
patentes de invencion (articulo 12)

1) Convenio que establece la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual.

Esta organizacion (OMPI) se cred en 1967 con el objetivo de dar estimulo a la actividad
creadora y promover en todo el mundo la propiedad intelectual, con una tendencia hacia la
modernizacion y mayor eficacia de la administracion de las uniones instituidas en el campo
de la proteccion de la propiedad intelectual, garantizando el respeto a la soberania de las
partes contratantes.

En los términos de este convenio, la propiedad intelectual comprende los derechos relativos

a:
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a) Obras literarias, artisticas y cientificas;

b) Interpretaciones de los artistas intérpretes y a las ejecuciones de los artistas
ejecutantes, a los fonogramas y a las emisiones de radiodifusion;

¢) Invenciones en todos los campos de la actividad humana;

d) Descubrimientos cientificos;

e) Dibujos y modelos industriales;

f) Marcas de fabrica, de comercio y de servicio, asi como a los nombres y
denominaciones comerciales;

g) La proteccion contra la competencia desleal, y todos los demas derechos
relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial, cientifico, literario y
artistico.

Entre las funciones que realiza la OMPI se destacan:

a) La armonizacion de las legislaciones nacionales sobre esta materia;

b) Favorecer la conclusion de todo acuerdo internacional destinado a fomentar la
proteccion de la propiedad intelectual;

c) Prestar su cooperacion a los Estados que le pidan asistencia técnico-juridica en
el campo de la propiedad intelectual;

d) Mantener los servicios que faciliten la proteccion internacional de la propiedad
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intelectual y, cuando asi proceda, efectuar registros en esta materia y publicar
los datos relativos a esos registros.

El 6rgano supremo de la OMPI es la Asamblea General; esta formada por un representante
de cada Estado miembro; para que se considere que hay quérum deberan estar
representados en cualquier sesion por lo menos la tercera parte éstos.

Las decisiones se toman por mayoria de dos terceras partes de los votos emitidos; con dos
excepciones: la primera se refiere al caso de que se trate de tomar la administracion de otro
acuerdo internacional destinado al fomento de la proteccion de la propiedad intelectual, en
CUyO caso se requiere una mayoria de tres cuartas partes de los votos emitidos, la segunda
cuestion se relaciona con la aprobacion de un acuerdo con la Organizacion de las Naciones
Unidas, en la cual la mayoria debera formarse por el noventa por ciento de los votos
emitidos.

3) Acuerdo sobre los aspectos de propiedad intelectual incluido el comercio de
mercancias falsificadas.

Ese Acuerdo, conocido como Acuerdo TRIPS fue adoptado como parte integrante del Acta
Final de la Ronda Uruguay en abril de 1994.

Uno de sus objetivos fundamentales es “la provision de normas y principios adecuados
relativos a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual
relacionados con el comercio.”®

Con la suscripcion de dicho Acuerdo se pretende, de conformidad con el articulo 7°,
contribuir a la promocién de la innovacion tecnologica y a la transferencia y difusion

de la tecnologia, beneficiando tanto a productores como a usuarios de conocimientos
tecnoldgicos, favoreciendo el bienestar social y econémico y el equilibrio de derechos y
obligaciones.

Establece reglas basicas respecto a la definicion de los derechos de propiedad intelectual,
derechos exclusivos que confieren, duracion minima de la proteccion, requisitos de uso y
licencias, entre otras.

Asimismo establece la obligacion por parte de los paises miembros de establecer en sus
legislaciones nacionales respectivas los procedimientos de observancia de los derechos de
propiedad intelectual, conforme a lo previsto en el Acuerdo, lo que incluye la adopcion de
medidas eficaces contra la infraccion a cualquier derecho de propiedad intelectual, evitando
la creacion de obstaculos al comercio legitimo.

4) Tratado de cooperacion en materia de patentes.
Suscrito por México en 1994, este tratado tiene como principal objetivo el de simplificar,

& Principios basicos del Acuerdo TRIPS, Anexo 1C del acta final en la que se incorporaron los resultados de la Ronda
Uruguay de negociaciones comerciales multilaterales. Reunion ministerial de Marrakech. 15 de diciembre de 1993.

29



CAPITULO Il / ORIGEN Y EVOLUCION DE LA

EL SISTEMA MEXICANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL REGULACION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

hacer mas eficaz y econémico el procedimiento a seguir para solicitar la proteccion de una
patente de invencion cuando se quiere obtener esa proteccion en varios paises.

Antes de la introduccion del sistema de este tratado, el Gnico medio de obtener la proteccion
para la misma invencion en varios paises consistia practicamente en presentar solicitudes
separadas en cada uno de los mismos; al no guardar ninguna relacion esas solicitudes entre
si, implicaban una repeticion de las operaciones de presentacion y examen en cada pais.
Para lograr el objetivo senalado, el tratado establece un sistema internacional ante una sola
oficina de patentes, denominada “oficina receptora”; ésta recibe la solicitud Gnica, que debe
estar redactada en un solo idioma y esta solicitud surte efectos en cada uno de los paises
(que sean “partes”) que el interesado senale en su solicitud. Esta misma oficina efectuara
el examen de forma y sometera la solicitud a una blsqueda internacional que da como
resultado un informe en que se indica al peticionario si su solicitud procede en cada uno de
los paises por él indicados.

El procedimiento indicado es a grandes rasgos lo que en el Tratado se denomina como “fase
internacional”; la fase final del procedimiento se llevara a cabo en las oficinas nacionales de
cada uno de los paises de interés.

5) Arreglo de Lishoa Relativo a la Proteccion de las Denominaciones de Origen y su
Registro Internacional

Vigente en México desde el 25 de septiembre de 1966, senala en su articulo 2°: “Se
entiende por denominacioén de origen, en el sentido del presente Arreglo, la denominacion
geografica de un pais, de una region o de una localidad que sirva para designar un producto
originario del mismo y cuya calidad o caracteristicas se deben exclusiva o esencialmente al
medio geografico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos.”

Su importancia radica en que asegura la proteccion contra toda usurpacion o imitacion,
reprimiendo aquéllas indicaciones de procedencia falsas o enganosas.

Los Estados miembros estan comprometidos a resguardar en sus territorios las
denominaciones de origen de los productos de los otros paises de la Unidn, que hubiesen
sido reconocidas y protegidas como tales en el pais de acuerdo con lo que determina el
Convenio que establece la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual.

De conformidad con ese tratado, “El pais de origen es aquel cuyo nombre constituye la
denominacion de origen que ha dado al producto su notoriedad o bien aquél en el cual esta
situada la region o la localidad cuyo nombre constituye la denominacion de origen que ha
dado al producto su notoriedad”.

6) Tratado sobre la propiedad intelectual de los circuitos integrados.
Se firmd en Washington D.C. en mayo de 1989. Su funcién primordial consiste en asegurar

la proteccion de los circuitos integrados y esquemas de trazado, ambos elementos
fundamentales para la industria electrénica.
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Este tratado otorga la libertad a las partes para proteger a estas figuras mediante derechos
de autor, patentes, modelos de utilidad o cualquier otra forma, con el propésito de ayudar a
la consecucion de los fines del tratado.

Asimismo establece como medios para la solucion de controversias las consultas, la
conciliacion, la mediacion y el arbitraje, y si de esta manera no se llegase a una solucion,
prevé la formacion de grupos especiales integrados por expertos gubernamentales, que
emitiran su opinidn y la enviaran a la Asamblea (6rgano supremo) para su examen, siendo
ésta quien pone fin a la controversia.

5) Convenio Internacional para la Proteccion de las Obtenciones Vegetales.

Vigente en México desde el 9 de agosto de 1997, este convenio tiene por objeto regular la
proteccion de quien obtiene una nueva especie vegetal, que tenga uno o varios caracteres
importantes, distintos de cualquier otra variedad notoriamente conocida en el momento en
que se solicite la proteccion.®

Se prevé la posibilidad de proteger las obtenciones vegetales mediante una patente y no
necesariamente alguna figura especial. Pueden ser objeto de proteccion todos los géneros y
especies vegetales.

La convencion reconoce al obtentor el derecho de que se someta a su autorizacion previa, la
produccion con fines comerciales, la puesta a la venta y/o la comercializacion del material
de reproduccion o de multiplicacion vegetativa, de la variedad (articulo 5°, inciso 1)

¢ PEREZ MIRANDA, Rafael. Op. Cit. pp. 60y ss.
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CAPITULO III.

LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO ENTRE
MEXICO Y LOS PAISES DE AMERICA.

A) Naturaleza de los tratados de libre comercio

Los tratados de libre comercio se rigen por el Derecho Internacional Plblico*?; por tanto, su
interpretacion y aplicacion estan reguladas por las disposiciones de derecho internacional
aplicables a los tratados internacionales. Del mismo modo, las violaciones a dichos
tratados estan reguladas por las normas de derecho internacional pablico aplicables a las
violaciones a cualquier tratado de naturaleza analoga.

Desde el punto de vista interno, las reglas acerca de la suscripcion de los tratados estan
contenidas en la Constituciéon y en la Ley sobre la Celebracion de Tratados, que se publico
en el DOF el 2 de enero de 1992.

La Ley sobre la Celebracion de Tratados dispone que existen dos tipos de convenios regidos
por el derecho internacional, los tratados y los acuerdos interinstitucionales y en su articulo
2 los define en los siguientes términos:

1.- “Tratado”: el convenio regido por el derecho internacional pdablico, celebrado
por escrito entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios
sujetos de Derecho Internacional Pablico, ya sea que para su aplicacion
requiera o no la celebracion de acuerdos en materias especificas, cualquiera
que sea su denominacion, mediante el cual los Estados Unidos Mexicanos
asumen compromisos. De conformidad con la fraccion | del articulo 76 de /a
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados deberan
ser aprobados por el Senado y seradn Ley Suprema de toda /a Union cuando
estén de acuerdo con la misma, en los términos del articulo 133 de la propia
Constitucion.

/.- “Acuerdo Interinstitucional”: el convenio regido por el derecho internacional
pablico, celebrado por escrito entre cualquier dependencia u organismo
descentralizado de la Administracion Pablica Federal, Estatal o Municipal

Y uno o varios organos gubernamentales extranjeros u organizaciones
internacionales, cualquiera que sea su denominacion, sea que derive o no

de un tratado previamente aprobado. El ambito material de los acuerdos
Iinterinstitucionales debera circunscribirse exclusivamente a las atribuciones
propias de las dependencias y organismos descentralizados de los niveles de
gobierno mencionados que los suscriben.

10 Articulo 2, inciso 1, subinciso a) de la Convencion sobre el Derecho de los Tratados, firmada en Viena, publicada en
el Diario Oficial de la Federacion el 14 de febrero de 1975.
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Para la Conferencia de las Naciones Unidas Sobre el Derecho de los Tratados, los acuerdos
institucionales, conocidos también en la practica internacional con la denominacion de
acuerdos ejecutivos, son idénticos a los tratados en cuanto a su naturaleza, y por tanto,
deben estar sujetos a las mismas disposiciones y al régimen que les es aplicable, ya que
producen los mismos efectos.

Por su parte, la Constitucion senala que los tratados son la ley suprema de la union,
sujetandolos a la condicion de que sea el Presidente quien los celebre, con aprobacion del
Senado,** sin hacer alusién alguna a los referidos acuerdos institucionales, los cuales se
han celebrado en la practica mexicana, aln antes de la promulgacion de la Ley sobre la
Celebracion de los Tratados.

En opinién de diversos autores,*? las disposiciones de un tratado internacional pueden

ser o no “autoaplicativas”, es decir, disposiciones que por su redaccion puedan aplicarse
directamente a los particulares sin que se requiera de una disposicion legislativa interna,

o bien disposiciones para cuya aplicacion a los particulares sea indispensable una accion
legislativa interna. Un ejemplo de esto Gltimo lo constituye el articulo 1718 del TLCAN el
cual dispone que las Partes estan obligadas a adoptar las medidas a fin de que la autoridad
aduanera esté facultada para detener en la frontera las mercancias que violen los derechos
de propiedad intelectual.

B) Generalidades.

En los Gltimos anos México ha adoptado una serie de medidas muy significativas en el
ambito econdémico.

Entre estas medidas destacan los tratados de libre comercio que ha celebrado con Estados
Unidos y Canada (TLCAN), Colombia y Venezuela (G-3), Bolivia, Costa Rica, Nicaragua y Chile.

En virtud de estos tratados se crean zonas de libre comercio, o que de acuerdo con

Yolanda Huerta Casado, se traduce en una eliminacién gradual de las restricciones y
gravamenes que obstaculizan el comercio entre los paises miembros, manteniendo sus
propios regimenes de comercio exterior, es decir, no se adopta un arancel coman con paises
terceros ni existen instituciones supranacionales.*3

De conformidad con lo anterior, se puede afirmar que las zonas de libre comercio se apoyan
en los siguientes principios:

a) Eliminacion o reduccion de medidas tanto arancelarias como no arancelarias que
restringen el comercio entre los Estados Contratantes;

1 Articulos 133, 89 fraccion Xy 76 FR. I.

12 ORTIZ AHLF, Loreta y otros. Aspectos Juridicos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y sus Acuerdos
Paralelos. Coleccion Ensayos Juridicos. Segunda ed. Ed. Themis. México. 1998, p. 21.

13 BECERRA RAMIREZ Manuel (Traduccion y compilacion). Derecho de la Propiedad Intelectual. Una Perspectiva Trina-
cional. Primera ed. Editado por el Instituto de Investigaciones Juridicas de la UNAM. México. 1998, p. 135.
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b) Dicha eliminacién o reduccidn debe efectuarse en un tiempo que los Estados
contratantes consideren razonable;

c) Los niveles arancelarios y no arancelarios al comercio que se sostengan en la zona
de libre comercio no podran ser mas altos o mas restrictivos a otros paises después
de haber integrado la zona.

Los tratados objeto de este estudio contemplan como uno de sus propdsitos el de alentar la
innovacion y la creatividad a través de la proteccion a los derechos de propiedad intelectual.

Contemplan la sujecion a los principios de trato nacional, nacién mas favorecida y
transparencia.

El principio de trato nacional, como ha quedado asentado en el capitulo precedente implica
que cada Estado contratante otorgue a los nacionales de los miembros restantes los
mismos derechos que a sus ciudadanos.

El principio de nacién mas favorecida implica que si una de las partes concede privilegios,
ventajas o inmunidades adicionales a un Estado que no forme parte del tratado, los
miembros podran gozar de los mismos incondicionalmente.

De conformidad con los tratados, debe asegurarse que las medidas destinadas a la
proteccion que se otorga a los derechos de propiedad intelectual no se conviertan en un
obstaculo para el comercio legitimo.

Se incorporan disposiciones destinadas a adoptar medidas y procedimientos para impedir
la entrada de mercancias fabricadas o marcadas ilicitamente, suspendiendo la autoridad
aduanera la libre circulacion de las mercancias, previa solicitud por parte del titular del
derecho, lo que de acuerdo con la opinion de Julio Javier Cristiani** contribuye a una
mayor proteccion al consumidor al asegurar la procedencia legitima de los productos de
importacion.

Estas disposiciones no constituyen una novedad, ya que estan contenidas también en los
articulos 9 a 10 ter del Convenio de Paris.

Asimismo se contempla la posibilidad de adoptar medidas precautorias destinadas a evitar
una infraccion a los derechos de propiedad industrial y conservar las pruebas relacionadas
con la presunta infraccion y asi prevenir el dano econémico a los titulares de los derechos.
Las citadas medidas deben ajustarse a los principios equivalentes establecidos para las
providencias precautorias dictadas por las autoridades judiciales.

A continuacién se dara un panorama general de los derechos de propiedad industrial en los
tratados de libre comercio celebrados por México con los paises de América.

14 Los signos distintivos y la aplicacion coercitiva de los derechos de propiedad intelectual en el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte. Primera ed. Editado por el Instituto de Investigaciones Juridicas de la UNAM. México.
1988, p. 173.
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C) Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)

Se publico en el DOF el 12 de Diciembre de 1993 e inici6 su vigencia el 1° de enero del
siguiente ano.

El capitulo 17 precisa y delimita el ambito de proteccion de la propiedad intelectual;
los derechos de propiedad industrial que se contemplan en este capitulo son: marcas,
patentes, esquemas de trazado de circuitos de semiconductores integrados, secretos
industriales, indicaciones geograficas y disenos industriales.

1) Marcas

En el capitulo precedente quedd precisado el concepto de marca; para efectos del TLCAN
se incluyen las marcas de servicios, las colectivas y las de certificacion. La condicion para
que una marca se registre es que los signos sean visibles y que no contengan elementos
inmorales, escandalosos o0 que induzcan a error 0 elementos que puedan denigrar o sugerir
falsamente una relacion con personas, instituciones, creencias, simbolos nacionales de
cualquiera de las partes, o0 que las menosprecien o afecten su reputacion. Para conservar
el registro es indispensable su uso.

La duracion inicial del registro debe ser de diez anos por lo menos, con la posibilidad de
renovarse por plazos no menores a diez anos, siempre que se satisfagan los requisitos y
condiciones para la renovacion.

El periodo para la cancelacion de una marca por falta de uso injustificado es de dos anos.

Las partes otorgan a los titulares de las marcas registradas el derecho de impedir a
terceros el uso en el comercio de signos idénticos para bienes similares a los que se aplica.

2) Patentes

Para solicitar una patente en cualquiera de las partes, es indispensable que se trate
de invenciones nuevas, que resulten de una actividad inventiva y sean susceptibles de
aplicacion industrial.

Se prevé la posibilidad de patentar productos y procesos en cualquier campo de la
tecnologia, asi como variedades de plantas y los microorganismos destinados a la industria
farmacéutica y agroquimica; también contempla la exclusion de invenciones con el fin de
proteger el orden pUblico o la moral, e inclusive para proteger la vida y la salud humana,
animal y vegetal o para evitar dano grave a la naturaleza o al ambiente.

Las prerrogativas que se otorgan a los titulares de las patentes, de conformidad con

el TLCAN son las que dispone la Ley de Propiedad Industrial en México, las cuales han
quedado precisadas en el capitulo precedente.

Se establece un periodo de duracion minima de una patente de veinte anos contados a

partir de la presentacion de la solicitud o de diecisiete a partir de su otorgamiento.
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3) Esquemas de trazado de circuitos semiconductores integrados

Para delimitar la proteccion y definicion de los conceptos y de los derechos sobre estos
esquemas, el TLCAN se remite al Tratado sobre la Propiedad Intelectual Respecto de los
Circuitos Integrados, abierto a la firma el 26 de mayo de 1989.

Se senala expresamente que no se permitiran las licencias obligatorias de esquemas de
trazado de circuitos integrados.

Se prevé la posibilidad de que las partes protejan los esquemas de trazado de circuitos
integrados a través de un registro o sin éste. La duracion minima de la proteccion en ambos
casos es de diez anos por lo menos, de conformidad con los parrafos 6y 7 del articulo
1710; sin embargo, en el octavo parrafo advierte que una Parte podra establecer que la
proteccion caducara quince anos después de la creacion del esquema de trazado.

4) Secretos Industriales

El TLCAN obliga a las partes a que provean a cualquier persona los medios legales para
impedir que los secretos industriales se revelen, adquieran o usen por otras personas sin el
consentimiento de la persona que legalmente tenga bajo control la informacion.

Las condiciones que impone para considerar una informaciéon como secreto industrial son:

a) Que la informacién no sea conocida en general ni accesible a las personas
integrantes de los circulos que normalmente manejan el tipo de informacion de que
se trate;

b) Que la informacion tenga un valor comercial efectivo o potencial por ser secreta;
y

¢) Que se hayan adoptado las medidas razonables para mantener la informacién en
secreto.

Las partes no podran limitar la duracion de la proteccion de los secretos industriales en
tanto se cumpla con las condiciones senaladas.

Tampoco podran imponer condiciones excesivas o discriminatorias para el licenciamiento de
los secretos.

Cuando la informacion guardada en secreto esté relacionada con productos farmaco
quimicos 0 agroquimicos cuyos componentes sean nuevos y una de las partes exija la
presentacion de datos sobre experimentos u otros necesarios para determinar la seguridad
o eficacia del uso de los productos, esa Parte protegera los datos cuando su generacion
implique un esfuerzo considerable.

5) Indicaciones geograficas
El concepto de indicaciones geogréaficas abarca a las denominaciones de origen y a las
indicaciones de procedencia; la primera constituye una modalidad de la propiedad industrial,

en tanto que la Gltima no lo es.
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El articulo 1712.1 establece que las partes dispondran los medios legales para que las
personas interesadas puedan impedir el uso de cualquier medio que, en la designacion o
presentacion del producto, indique o sugiera que el producto de que se trate proviene de
un territorio, region o localidad distinta al verdadero lugar de origen, de modo que induzca
al pablico a error en cuanto al origen geografico del producto y cualquier otro acto de
competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial, remitiéndose
al articulo 10 bis del Convenio de Paris.

Las partes tienen la obligacion de negar el registro de una marca o, en su caso, anularlo
cuando ésta consista en una indicacion geografica respecto de productos que no se
originaron en dicho territorio, cuando se induzca al plblico a un error en cuanto al origen
geografico verdadero de los productos.

El articulo 1712 contiene una serie de disposiciones que regulan los derechos adquiridos
por el uso previo de una indicacion geografica, ademas establece mecanismos para impedir
su uso y cancelar el eventual registro de una indicacion geografica.

Cabe destacar que en los términos del TLCAN se reconocen el tequila y el mezcal como
productos distintivos, al igual que el Bourbon Whiskey, el Tennessee Whiskey y el Canadian
Whiskey. Este reconocimiento no se incluyd en el capitulo relativo a la Propiedad Intelectual,
sino en el de acceso de bienes al mercado (Anexo 313 del Capitulo lll, relativo al acceso de
bienes al mercado), debido a que Canada y Estados Unidos no se han adherido al Arreglo de
Lisboa.

6) Disenos Industriales

Las Partes se obligan a otorgar proteccion a los disenos industriales siempre que sean
nuevos u originales, es decir que difieran en grado significativo de disenos o combinaciones
de caracteristicas conocidos, y que no estén dictados de acuerdo a consideraciones
esencialmente técnicas o funcionales.

La duracion minima de esta proteccion es de diez anos.
D) Tratado de Libre Comercio entre México, Colombia y Venezuela (Grupo de los tres)

Este Tratado se firmd el 15 de junio de 1994 durante la IV Cumbre Iberoamericana en
Cartagena de Indias. Se publico en el DOF el 9 de enero de 1995.

El capitulo XVIII dispone las reglas que rigen en materia de propiedad intelectual entre
los tres paises; cabe, sin embargo, destacar que este capitulo no rige entre Colombia
y Venezuela, lo que de ninguna manera afecta a los derechos que México pudiera tener
conforme al Tratado.*®

15 Articulo 1-03.
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Este tratado dedica una gran parte del capitulo a la proteccion de las marcas y deja de lado
la proteccion de las patentes, disenos industriales y modelos de utilidad.

1) Marcas

El articulo 18-08 exige como condicion para que las Partes puedan registrar una marca, que
los signos sean visibles o perceptibles si son susceptibles de representacion gréafica, que no
atenten contra la moral y las buenas costumbres ni reproduzcan simbolos nacionales o que
induzcan a error.

Lo anterior plantea la posibilidad del registro de marcas no visibles pero si perceptibles por
otros sentidos, como puede ser el oido o el tacto, situacidon que no se da en la legislacion
mexicana vigente.

La duracion minima de la proteccion es de diez anos, contados a partir de la fecha de la
presentacion de la solicitud.

El articulo 18-09.2 establece que cuando en dos o0 mas Partes existan registros sobre una
marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir bienes o servicios
similares, se prohibe su comercializacion en el territorio de la otra parte donde se encuentre
también registrada, salvo que exista acuerdo previo entre los titulares.

Se requiere el uso de las marcas para conservar su vigencia, salvo que existan causas
debidamente justificadas, tales como restricciones a la importacion. La falta de uso durante
un periodo de tres anos es causa de caducidad del registro, en los términos del tratado.

El articulo 18-15 dispone que las Partes podran establecer condiciones para el
licenciamiento y cesién de las marcas, pero no se permitiran las licencias obligatorias de
marcas.

2) Denominaciones de origen

En relacién con las denominaciones de origen, el tratado establece que se protegeran en

los términos de la legislacion de cada parte, obligandose a tomar las medidas necesarias
para impedir el uso de cualquier medio que en la designacion del bien indique o sugiera que
el bien de que se trate proviene de un territorio, regién o localidad distinta del verdadero
lugar de origen, de modo que induzca al publico a error en cuanto al origen geografico del
producto; asimismo las Partes se comprometen a evitar cualquier otro uso que constituya un
acto de competencia desleal en los términos del articulo 10 bis del Convenio de Paris.

3) Secretos Industriales

Las condiciones para que las Partes protejan un secreto industrial contra la revelacion,
adquisicion o uso sin consentimiento del titular son las indicadas en el punto C) 4).

Dicha informacién, conforme al articulo 18-17.2 debe referirse a:
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- La naturaleza, caracteristicas o finalidades de los bienes;

- Los métodos o procesos de produccion;

- Los medios o formas de distribucion o comercializacion de bienes o prestacion de
servicios.

La vigencia de la proteccion se prolongara durante todo el tiempo que subsistan las
condiciones indicadas.

4) Proteccion de las obtenciones vegetales

Para la proteccion de las variedades vegetales, el tratado se remite a las disposiciones del
Convenio Internacional para la Proteccion de Obtenciones Vegetales, en la medida en que
los sistemas legales sean compatibles.

E) Tratado de Libre Comercio entre México y Bolivia

En vigor desde el 1° de enero de 1995, el capitulo XVI se encarga de la proteccion y defensa
de la propiedad intelectual y se rige por los principios de trato nacional y de nacién mas
favorecida, asegurandose que las medidas que se tomen no se conviertan en obstéaculos al
comercio legitimo.

1) Marcas

Sobre el particular el articulo 16-15 contempla el registro de marcas de servicio y colectivas,
siempre y cuando sean visibles.

El registro confiere el derecho de uso exclusivo y contempla una duracién minima de

diez anos a partir de la fecha de presentacion de la solicitud o de su concesion, y podra
renovarse por periodos similares, siempre que se cumpla con las condiciones que establece
la legislacion de cada una de las Partes.

Para mantener la vigencia del registro es indispensable su uso, ya que se establece en el
articulo 16-21 que la cancelacidon procede cuando se haya dejado de usar injustificadamente
la marca por un periodo de dos anos.

2) Franquicias

Este tratado obliga a las Partes a proteger y facilitar el establecimiento de franquicias,
permitiendo, en concordancia con el articulo 16-24, la celebracion de contratos que incluyan
la licencia de uso de una marca, la transmision de conocimientos técnicos o de asistencia
técnica para que la persona a quien se le concede esa franquicia pueda producir o vender
bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales

y administrativos establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad,
prestigio e imagen de los bienes o servicios a los que ésta distingue.
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3) Indicaciones geograficas y denominaciones de origen

La proteccion de estos derechos de propiedad industrial se llevara a cabo de acuerdo a la
legislacion vigente en cada parte.

En los términos del tratado, las partes se comprometen a establecer los medios legales
para evitar el uso que pudiera crear confusion en cuanto al origen de los productos o que
constituya un acto de competencia desleal en el sentido senalado por el articulo 10 bis del
Convenio de Paris.

4) Disenos industriales

Las Partes se comprometen a garantizar que los requisitos para obtener la proteccion
de los disenos industriales, en especial los referidos al costo, examen o publicacién, no
menoscaben injustificadamente la oportunidad de una persona para solicitar y obtener el
registro.

La duracion minima de los registros es de diez anos contados a partir de la fecha de la
presentacion de la solicitud.

5) Patentes

La proteccidn para las patentes cubre a bienes y procesos en las areas tecnologicas que
permita la legislacion de cada parte, con la condicion de que sean nuevos, resulten de una
actividad inventiva y sean susceptibles de aplicacion industrial.

Las Partes pueden excluir de la patentabilidad aquellas invenciones cuya explotacion
comercial en su territorio deba impedirse para proteger el orden puablico o la moral, inclusive
para proteger la salud o la vida humana, animal o vegetal o para evitar dano grave a la
naturaleza o al ambiente.

Asimismo, se crea el compromiso de otorgar proteccion a las variedades vegetales, de
conformidad con la legislacion de cada parte.

Se plantea la posibilidad de soslayar requisitos para la transmision de las patentes en casos
de emergencia nacional o en situaciones de extrema urgencia o en casos de uso publico

sin fines comerciales; sin embargo se aclara que el empleo y la duracion de esos usos se
limitaran a los fines para los que hayan sido autorizados y no seran exclusivos.

La duracion minima de los derechos sobre una patente es de veinte anos, contados a partir
de la fecha de presentacion de la solicitud, sujetando su vigencia a la explotacion, ya que a
falta de ésta, las Partes tienen la facultad de revocarla.

6) Modelos de utilidad

En materia de modelos de utilidad, el Tratado los define en los mismos términos que lo hace
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la ley mexicana de la materia y senala que su vigencia es de diez anos improrrogables.
7) Secretos industriales y de negocios

En los términos de este tratado, para la proteccion de los secretos industriales y de
negocios se requiere que retnan los elementos ya senalados en el punto C) d) de este
capitulo. Las Partes se comprometen a no limitar su duracién en tanto subsistan las
condiciones descritas.

8) Asistencia técnica

De conformidad con el anexo del citado capitulo XVI del Tratado, México se compromete
a prestar, previa peticion, asistencia técnica a Bolivia, sin que ello implique ningln
compromiso de apoyo financiero. Dicha asistencia comprendera:

a) Apoyo en la adecuacion de procedimientos y reglamentos para la aplicacion del
Convenio de Paris y del Arreglo de Lisboa;

b) Capacitacion para el uso de la Clasificacion Internacional de Patentes;

¢) Intercambio de documentos de patentes;

d) Capacitacion en materia de registros de disenos industriales y en el tratamiento de
los modelos de utilidad;

e) Asesoria sobre la bisqueda automatizada y el registro de marcas figurativas;

f) Intercambio de informacion sobre la experiencia de México en el establecimiento
del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial;

g) Intercambio de informacion sobre la actualizacion del marco legislativo en materia
de derechos de propiedad intelectual; y

h) Asesoria en materia de derechos de autor y derechos conexos.

F) Tratado de Libre Comercio entre México y Costa Rica

El 5 de abril de 1994 se firm6 y su publicacion en el DOF se llevo a efecto el 10 de enero
del siguiente ano.

En opinién de Yolanda Huerta Casado® es el tratado mas completo e integral firmado entre
México y otro pais de América Latina. El capitulo XIV se refiere a la propiedad intelectual.

Concretamente, en materia de propiedad industrial, este Tratado hace una amplia referencia
a las marcas, denominaciones de origen e indicaciones geograficas y a la informacion no
divulgada, dejando de lado las demas figuras.

1) Marcas

En lo que se refiere a estos signos distintivos, su tratamiento es muy similar al negociado

16 E| Tratado de Libre Comercio en materia de propiedad intelectual y sus repercusiones en América Latina. Primera
ed. Editado por el Instituto de Investigaciones Juridicas de la UNAM. México. 1988, p. 139.
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en el TLCAN, con excepcion a lo que se refiere a las marcas de certificacion que, en este
Tratado, no se mencionan, por lo que nos remitimos al comentario vertido en el punto C) a).

Otra diferencia con respecto al TLCAN es que bajo los términos de este Tratado, la
cancelacion por falta de uso injustificado, procede después de tres anos.

2) Indicaciones geograficas o de procedencia y denominaciones de origen

El concepto de denominacion de origen que da este Tratado es similar al de la Ley de
Propiedad Industrial mexicana, es decir, la denominacién geogréafica de un pais, de una
region o de una localidad que sirva para designar un bien como originario del territorio de un
pais o de una region o de una localidad de ese territorio, y cuya calidad o caracteristicas se
deban exclusivamente al medio geografico, comprendidos los factores naturales y factores
humanos.

Una indicacion geografica o de procedencia es, de conformidad con el articulo 14-18.2, el
nombre geografico de un pais, region o localidad que se utilice en la presentacion de un bien
para indicar su lugar de origen, procedencia, elaboracion, recoleccion o extraccion.

Las Partes se comprometen a negar o invalidar el registro de una marca que consista en
una denominacién de origen o indicacion geogréafica que pudiera crear confusion en los
consumidores respecto al origen de los bienes.

3) Proteccion de la informacion no divulgada

El tratamiento de los secretos industriales es similar al que se da en el TLCAN, por lo que
nos remitimos al punto C) 4) de este capitulo.

G) Tratado de Libre Comercio entre México y la Repiiblica de Nicaragua

La publicacion en el DOF se llevo a cabo el 1 de julio de 1998. Al igual que el celebrado
con Costa Rica, este Tratado contempla, en materia de propiedad industrial (capitulo XVII),
Unicamente lo relacionado con las marcas, secretos industriales e indicaciones geograficas
0 de procedencia y denominaciones de origen.

1) Marcas
Con la finalidad de no caer en redundancia, nos remitimos al comentario vertido en el
apartado C) 1), con la Unica salvedad de que el término para la cancelacién de una marca

por falta de uso injustificado es mas amplio, ya que al amparo de este Tratado es de cinco
anos.
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2) Secretos industriales e indicaciones geograficas o de procedencia y denominaciones de
origen

Por lo que se refiere al resto de los derechos protegidos, su tratamiento es muy similar al

que se negocibd con la Republica de Costa Rica, por lo que nos remitimos a los numerales F)
2)y F) 3).
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CAPITULO IV
APROPIACION DE LA TECNOLOGIA

A) El sistema de propiedad intelectual e industrial. Las formas de apropiacion.

Segln Rafael Pérez Miranda® “llamamos apropiacion de bienes intelectuales, en sentido
amplio, a los hechos o actos juridicos en virtud de los cuales una persona puede excluir a
las otras de la utilizacién de una obra o una invencion (producto o proceso productivo) y logra
una situacion que se reporta [0 puede reportarle] una retribucion pecuniaria; comprende

la patente, el derecho de autor, el secreto industrial, el modelo de utilidad, la invencion de
trabajadores en relacion de dependencia, mejoras de patentes, marcas, franquicias”.

El momento de la apropiacion es justamente cuando el creador de la obra obtiene el
reconocimiento por parte de las autoridades de algln pais y por virtud del mismo, adquiere
el derecho de explotacion exclusiva sobre ésta.

La apropiacion de las invenciones se realiza a través de las patentes; las de los modelos de
utilidad, disenos industriales y signos distintivos, por virtud del registro. Las obras estéticas,
literarias, arquitecténicas y demas, se reconocen a través del derecho de autor.

B) Naturaleza juridica de la apropiacion.

Una particularidad importante de la tecnologia, derivada de su caracter de ser un bien sujeto
de apropiacion, es que puede transferirse de una persona a otra, lo que la convierte en un
objeto de transacciones comerciales, tanto en el mercado interno como en el exterior; sin
embargo, “es diferente a otros bienes, porque no se agota en la transmisiéon”2. De ahi la
importancia de delimitar los derechos que integran el concepto de propiedad industrial, asi
como las normas que los rigen.

Algunos autores justifican la existencia de estos derechos en la necesidad de retribuir a los
inventores para estimular la actividad creadora; otros consideran conveniente la proteccion
para la difusion del contenido, logrando con esto el avance tecnologico. Ambas teorias

dan una argumentacion de indole econdémica; sin embargo, no ofrecen una nocion de la
naturaleza juridica de los derechos de propiedad industrial.

“Desde el punto de vista juridico, la ley entiende por bien todo aquello que pueda ser objeto
de apropiacion. Este significado es distinto del econdmico, pues en este sentido bien es
todo aquello que pueda ser Gtil al hombre. Por tanto, aquellos bienes que no puedan ser
objeto de apropiacion, aln cuando sean Utiles al hombre, no lo seran desde el punto de
vista juridico.”®

1 Op. Cit. pp- 69.
2 ALVARES SOBERANIS, Jaime. Op. Cit. p.75.
3 ROJINA VILLEGAS, Rafael. Compendio de Derecho Civil, T. Il. 29a ed. Ed. Porria, México, 1998, p. 67.
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Opina Rojina Villegas* respecto a la naturaleza juridica de los derechos de propiedad
intelectual, que “se acepta que el derecho civil y la legislacion positiva, al hablar de la
propiedad, se refieren a los bienes corporales, de tal suerte que el término de esa forma
simplemente enunciado comprende la propiedad de los bienes corporales susceptibles de
posesion material y exclusiva. Respecto de los bienes incorporales se dice que al no ser
susceptibles de posesion individual ni exclusiva, como consecuencia de no ser corporales,
en rigor no constituyen formas de la propiedad, sino derechos de naturaleza distinta.”

“Existe una situacion semejante a la de los derechos reales: un poder juridico que se
ejercita por una persona determinada, el autor de la obra, para aprovecharla en forma
total o parcial y para oponer ese poder a todo el mundo. En este caso simplemente lo que
cambia no es la naturaleza del derecho, sino el objeto sobre el cual se ejerce; en lugar

de ejercitarse un poder juridico sobre un bien corporal, se ejercita un poder juridico sobre
un bien incorporal. Al bien incorporal lo constituye la idea en el autor de una obra literaria,
artistica o dramatica, o la invencion, que también es idea. En fin, el poder se ejerce sobre
algo incorporal, producto de la inteligencia, sobre una idea, pero que es susceptible de
rendir un aprovechamiento, de traducirse en una explotacion pecuniaria, porque se trata de
ideas que pueden explotarse comercialmente. Desde este punto de vista, el derecho las
estudia y las protege.”®

Continda diciendo el mismo autor que “bajo la forma de privilegio temporal se manifiesta
este derecho real, es decir, este poder juridico para aprovecharse de un bien. En el caso
consiste en un poder temporal para aprovecharse exclusivamente de los beneficios de una
obra o invencién.”

Rafael Pérez Miranda,® coincide con la opinidn arriba senalada, al decir que su naturaleza
juridica es la de un derecho de propiedad, el cual sus titulares pueden transferir a terceros
mediante cualquiera de las formas reconocidas por la ley. No obstante, para Francesco
Carnelutti” existen ciertas diferencias con el derecho de propiedad tradicional, ya que se
trata de bienes inmateriales o intangibles. Se obtiene el derecho a explotar un bien que ya
existia en la naturaleza, pero al que se ha incorporado trabajo intelectual para transformarlo
en un nuevo bien, y el derecho sobre este nuevo bien va a ser explotado en forma exclusiva
por su propietario.

Una de las diferencias importantes con el derecho de propiedad tradicional es que la
exclusividad sobre el nuevo bien esta determinada por el momento en que la persona
(inventor o usuario de una marca) acude ante la autoridad a gestionar su registro, ya que
como ha quedado asentado, el primer solicitante que cumpla con los requisitos que exigen
las disposiciones legales aplicables sera quien en definitiva tendra el derecho de explotacion
exclusiva.

4 Op. Cit., p. 172.

5 Op. Cit., pp. 172y ss.

¢ Op. Cit., p. 79.

7 Usucapion de la Propiedad Industrial. Primera ed. Ed. PorrGa, México, 1945, pp. 71y ss.
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Basandonos en las consideraciones anteriores, se puede inferir que los derechos objeto de
este estudio pertenecen a la categoria de bienes incorporales o intangibles.

C) Naturaleza juridica del derecho de autor.

La ley reconoce en el derecho de autor dos vertientes: la primera, como un derecho de la
personalidad (derecho moral), como un vinculo indestructible que une ineludiblemente al
autor con su obra, por una parte; por otra, el derecho real de propiedad, por virtud del cual
el creador de una obra tiene la facultad de explotarla econémicamente o dejar de hacerlo
(derecho patrimonial) En el capitulo VII se ampliara este tema.

“A partir de un interesante estudio de interpretacion y analisis del articulo 28 constitucional
que sirve de apoyo a la legislacion autoral, se ha elaborado la tesis conforme a la cual

el derecho de autor es lo que su nombre indica, tiene una naturaleza juridica propiay es
erréneo tratar de asimilarlo al derecho real de propiedad”s.

Esa naturaleza propia y especifica, evidentemente, se refleja en la indole especial de las
prerrogativas de que gozan los autores por mandato legal, agrupadas en facultades de orden
moral y de tipo pecuniario.”

8 PEREZ MIRANDA, Rafael. Op. Cit. p. 73.
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CAPITULO V
INVENCIONES

En nuestro pais, los derechos de propiedad intelectual estan regulados por la Ley Federal
del Derecho de Autor del 5 de diciembre de 1996, reformada el 19 de mayo de 1997, y por
la Ley de Propiedad Industrial, en vigor desde 1991 y reformada en 1994, 1997, 1999,
2004, 2005 y 2006.

Esta Gltima establece en la fraccién V del articulo 2, que la propiedad industrial se protegera
mediante la regulacion y el otorgamiento de:

e Patentes de invencion;

e Registro de modelos de utilidad;

e Registro de disenos industriales;

e Marcas;

e Avisos comerciales;

e Publicacion de nombres comerciales;

e Declaracion de proteccion de denominaciones de origen;

e Regulacion de secretos industriales;

e Franquicias, de conformidad con el articulo 142 y 142 bis al 142 bis 3 de la Ley;
e Registro de esquemas de trazado de circuitos integrados; estos Ultimos, de conformidad
con el Titulo Quinto bis, en vigor a partir del 1° de enero de 1998.

A) Invenciones
1) Patentes

Una patente es un documento expedido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
(en lo sucesivo el Instituto), que garantiza la exclusividad por un periodo de tiempo
determinado sobre la explotacion de un invento.

Para tener una idea clara de lo que implica la definiciéon anterior, habra que precisar algunos
de los conceptos que la integran.

Se considera como una invencion a toda creacion humana que permita transformar la
materia o la energia que existe en la naturaleza para su aprovechamiento por el hombre que
satisfaga sus necesidades concretas (articulo 15 LPI)

Este concepto tan amplio encuentra algunas limitaciones cuando lo que se pretende es la
explotacion a través de una patente, y la primera de ellas se refiere a la novedad -ya que es
un requisito indispensable que la invencién sea nueva- lo que significa que no debe estar en
el estado de la técnica.

Esto Gltimo nos lleva a precisar lo que la ley considera como estado de la técnica y es, de
conformidad con la fraccion Il del articulo 12, el conjunto de conocimientos técnicos que
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se han hecho pUblicos mediante una descripcion oral o escrita, por la explotacion o por
cualquier otro medio de difusion o informacion en el pais o en el extranjero.

Para que una invencion se considere patentable debe ser susceptible de aplicacion
industrial, es decir, que exista la posibilidad de ser producida o utilizada en cualquier rama
de la actividad econdémica, entre las que se pueden citar la industria, comercio, servicios,
agricultura, ganaderia, silvicultura y pesca.

Sin embargo, no todo lo que es nuevo y susceptible de aplicacién industrial puede
patentarse; principalmente, por tratarse de elementos o procesos esencialmente naturales
0 por ser materia de proteccion de la Ley Federal del Derecho de Autor. La ley establece
dichas limitaciones en los articulos 16 y 19:

Articulo 16: Seran patentables las invenciones que sean nuevas resultado de
una actividad inventiva y susceptibles de aplicacion industrial en los términos
de esta ley, excepto:

I, Los procesos esencialmente biologicos para la produccion, reproduccion y
propagacion de plantas y animales;

/. El material biolégico y genético tal como se encuentra en la naturaleza;

Ill.  Las razas animales;

IV. El cuerpo humano y las partes vivas que lo componen, y

V. Las variedades vegetales.

Articulo 19: No se consideraran invenciones para los efectos de esta Ley:

I. Los principios teéricos o cientificos;

/l.  Los descubrimientos que consisten en dar a conocer o revelar algo que
ya existia en la naturaleza, atn cuando anteriormente fuese desconocido
para el hombre;

/ll.  Los esquemas, planes, reglas y métodos para realizar actos mentales,
juegos o negocios y los métodos matematicos;

IV. Los programas de computacion;

V. Las formas de presentacion de informacion;

VI. Las creaciones estéticas y las obras artisticas o literarias;

VIl. Los métodos de tratamiento quirdrgico terapéutico o de diagnostico
aplicables al cuerpo humano y los relativos a animales; y

VIll. La yuxtaposicion de invenciones conocidas o mezclas de productos
conocidos, su variacion de uso de forma de dimensiones o de materiales,
salvo que en realidad se trate de su combinacion o fusion, de tal
manera que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o
funciones caracteristicas de las mismas sean modificadas para obtener
un resultado industrial o un uso no obvio para un técnico en la materia.

Ahora bien, cabe preguntarse ¢Cuales son las prerrogativas que concede una patente? y
¢;De qué forma se benefician los inventores con su obtenciéon?
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El articulo 25 de la ley responde al primer cuestionamiento senalando que se concede el
uso exclusivo para explotar la invencion patentada impidiendo a terceras personas que
fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto sin su consentimiento, y
cuando el objeto de la patente sea un proceso, el derecho de impedir a otras personas que
utilicen ese proceso y que usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto obtenido
directamente del mismo sin su consentimiento.

De lo anterior se desprende que una patente puede recaer sobre:
a) Un producto;
b) Un aparato o medio especialmente concebido para su fabricacion;
¢) Un proceso; o
d) Un medio creado especialmente para su aplicacion.

La exclusividad en la explotacion tiene una duracion de veinte anos improrrogables a partir
de la fecha de presentacion de la solicitud.

Respecto de la segunda cuestion, cabe senalar que algunos inventores explotan por si
mismos el invento patentado, en cambio otros llegan a un arreglo con alguna compania
que pueda directamente llevar a cabo su aprovechamiento, de tal manera que celebran
un contrato de licencia por medio del cual el licenciatario puede explotar directamente la
patente y el inventor obtiene a cambio el pago de una cuota de regalias. El tema de las
licencias sera objeto de un apartado posterior.

a) Invenciones de los trabajadores

Los inventos que se realizan por personal subordinado en una relacion laboral representan
un porcentaje importante de las patentes que se otorgan, por lo que se han creado normas
especificas al respecto.

Dichas normas, sin embargo, no se incluyen en la legislacion sobre propiedad industrial,
sino que se remiten a la ley laboral.

A continuacion se transcribe el articulo 163 de la Ley Federal del Trabajo:

La atribucion de los derechos al nombre y a la propiedad y explotacion de las invenciones
realizadas en la empresa, se regira por las normas siguientes:

I. El inventor tendra derecho a que su nombre figure como autor de la
invencion;

Il. Cuando el trabajador se dedique a trabajos de investigacion o de
perfeccionamiento de los procedimientos utilizados en la empresa por
cuenta de ésta, la propiedad de la invencion y el derecho a la explotacion
de la patente corresponderan al patron. El inventor independientemente
del salario que hubiese percibido tendra derecho a una compensacion
complementaria que se fijara por convenio de las partes o por la Junta de
Conciliacion y Arbitraje cuando la importancia de la invencion y los beneficios
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que pueda reportar al patron no guarde proporcién con el salario percibido
por el inventor; y

lll. En cualquier otro caso, la propiedad de la invencion correspondera a la
persona o personas que la realizaron, pero el patron tendra un derecho
preferente, en igualdad de circunstancias, al uso exclusivo o a la adquisicion
de la invencion y de las correspondientes patentes.

Como se desprende de la disposicion transcrita, la LFT Gnicamente se refiere a las
invenciones, dejando de lado los modelos de utilidad y los disenos industriales; sin
embargo, en concordancia con la Ley de Propiedad Industrial, a estos Gltimos se les aplican,
en lo que no se oponga a su naturaleza, las mismas reglas que a las patentes, por lo que se
puede concluir que esta disposicion laboral sigue las normas directrices previstas en la Ley
de Propiedad Industrial.

2) Modelos de utilidad

De conformidad con el articulo 28 de la ley, “Se consideran modelos de utilidad los
objetos, utensilios, aparatos o herramientas que, como resultado de una modificacion en su
disposicion, configuracion o estructura o forma, presenten una funcion diferente respecto de
las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad”.

Se trata de aportes técnicos de menor envergadura que aquéllos que son susceptibles de
protegerse mediante una patente; se puede decir, en términos generales, que los modelos
de utilidad hacen mas Gtiles las herramientas o maquinarias ya conocidas.

Los modelos de utilidad se amparan a través de un registro y es indispensable para obtener
esta proteccion que cuenten con la caracteristica de la novedad y sean susceptibles de
aplicacion industrial.

La linea que separa a los inventos de los modelos de utilidad es un poco confusa; para
Tulio Ascareli* “el invento presupone un descubrimiento que directamente concierne a un
nuevo producto, a un nuevo proceso o a la satisfaccion de una nueva exigencia, aunque
sean con productos o procesos conocidos pero relativos a nuevos resultados. En el
modelo de utilidad, el descubrimiento concierne a la comodidad de aplicacion o de empleo
de un producto que, a pesar de todo, puede seguir considerandose idéntico y por tanto a
la aplicacion de procedimientos técnicos conocidos consiguiendo una mayor comodidad

y eficacia de empleo de un producto conocido o de productos conocidos o de partes o
combinaciones de partes de productos conocidos”

La legislacion exige un menor nimero de requisitos para el registro de un modelo de utilidad
que para una patente y como se desprende de la definicion dada en el primer parrafo del
presente apartado, se excluye la posibilidad de registrar procesos.

1 Teoria de la Concurrencia y de los bienes inmateriales. Primera ed. Ed. Bosh. Barcelona, Espafia. 1970, p. 611.
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Las prerrogativas que otorga el registro de un modelo de utilidad se refieren a la
exclusividad en su explotacion, impidiendo, como en el caso de las patentes, que terceras
personas fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto sin su
consentimiento durante un periodo de diez anos improrrogables contados a partir de la
fecha de presentacion de la solicitud.

3) Disenos industriales

La ley contempla dos tipos de disenos industriales. Los dibujos industriales y los modelos
industriales.

El primero es una creacion estética que se manifiesta en la combinacion de figuras, lineas

o colores que se incorporen a un producto industrial con fines de ornamentacion y que le
den un aspecto peculiar y propio; el segundo es una forma tridimensional que sirve de tipo o
patron para la fabricacion de un producto industrial, que le da apariencia especial en cuanto
no implique efectos técnicos.

Esto Gltimo resulta de particular importancia, ya que da la clave para diferenciar un modelo
de utilidad de un diseno industrial, y la ley es muy precisa al senalar en el tercer parrafo

del articulo 31 que la proteccion no comprendera los elementos o caracteristicas que
estuviesen dictados Gnicamente por consideraciones de orden técnico o por la realizacion de
una funcion técnica, y que no incorporan ningln aporte arbitrario del disenador...”

De lo anterior se infiere que la diferencia fundamental entre un diseno industrial y un modelo
de utilidad estriba en que el primero hace visualmente mas atractivo a un producto desde el
punto de vista del consumidor y el segundo da una solucion técnica, es decir, lo hara mas
atil.

La duracion de la proteccion de un diseno industrial es de quince anos improrrogables a
partir de la presentacion de la solicitud.

4) Licencias y transmision de derechos

Conforme al articulo 62 de la LPI, los derechos que confiere una patente o registro, o
aquéllos que deriven de una solicitud en tramite, podran gravarse y transmitirse total o
parcialmente en los términos y con las formalidades que establece la legislacion comuan.

Determina que para que la transmision de derechos o gravamen pueda producir efectos en
perjuicio de terceros, debera inscribirse en el Instituto.

El siguiente numeral dispone que el titular de la patente o registro podra conceder,
mediante, convenio, licencia para su explotacion. También es necesario llevar a efecto la
inscripcion de la licencia ante el Instituto para que pueda producir efectos en perjuicio de
terceros. Dicha inscripcion se llevara a cabo previa solicitud por escrito y pago de la cuota
de derechos correspondiente.
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La ley establece varios tipos de licencia:

a) La licencia contractual o convencional: esta regulada por el articulo 63 de la
Ley y es aquélla en la que las partes determinan las condiciones de comin
acuerdo.

Dicha inscripcion se llevara a cabo previa solicitud por escrito y pago de la
cuota de derechos correspondiente.

b) La licencia obligatoria: es aquélla que la autoridad concede en los casos
en que se da la falta de explotacion de la patente, es decir, cuando no se
haya iniciado ésta después de tres anos contados a partir de la fecha de
otorgamiento de la patente o cuatro anos a partir de la presentacion de la
solicitud ante el instituto. Este tipo de licencia opera siempre y cuando el
Instituto considere que no existe una causa debidamente justificada para esa
falta de explotacion (articulo 70 de la ley).

c) La licencia de utilidad piblica: La concede el Instituto por causas de
emergencia o seguridad nacional cuando se determina que en caso de no
hacerlo, se impida, entorpezca o encarezca la produccion, prestacion o
distribucion de satisfactores basicos para la poblacion (articulo 77 de la Ley).

5) Secretos Industriales

En el articulo 82 de la Ley, que se refiere a los secretos industriales, se proporciona, en su
primer parrafo, una definicion muy completa en los siguientes términos:

Se considera secreto industrial a toda la informacion de aplicacion industrial o
comercial que guarde una persona fisica o moral con caracter de confidencial
que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o econémica frente
a terceros en la realizacion de actividades econoémicas y respecto cual haya
adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y
el acceso restringido a la misma.

Al hacer un desglose de los elementos dados por el anterior concepto, encontramos los que
a continuacion se senalan.

a) Se trata de una informacion de aplicacion industrial o comercial:
Aun cuando la figura se denomina secreto industrial, la ley abre la posibilidad
de que la informacion de que se trate sea de aplicacion comercial también.
Un secreto industrial puede consistir en alguna forma, idea, proceso,
compilacion de informacion, lista de clientes, formulas, procesos de
manufactura, etc.

b) El secreto debe estar guardado por una persona fisica o moral con caracter de
confidencial, debiendo adoptar los medios suficientes que ayuden a preservar
esta confidencialidad, asi como el acceso restringido a la informacion.

Las medidas para preservar esta confidencialidad pueden ser muy variadas;
se pueden citar como ejemplos la instalacion de una clave de acceso para
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los equipos de computo, gafetes de identificacion para el personal que puede
tener acceso a la informacion, prohibir la duplicacion de ciertos documentos,

clausulas de confidencialidad en los contratos laborales de quienes, por razon
de su trabajo, conocen la informacion secreta, etc.

(¢
-~

Debe representar una ventaja competitiva o econémica frente a terceros.

Si la informacion guardada en secreto no representa una ventaja competitiva,
no gozara de proteccion en los términos de la ley, por lo que se puede concluir
que no toda informacion confidencial resulta necesariamente un secreto
industrial.

El segundo parrafo de dicho articulo indica que la informacion debe referirse a la naturaleza,
caracteristicas o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de produccion

0 a los medios o formas de distribucion o comercializacion de productos o prestacion de
servicios.

Otro elemento que complementa la definicion transcrita es el contenido en el articulo
83, que se refiere al soporte material de la informacion y senala que debe constar en
documentos, medios electronicos o magnéticos, discos opticos, microfilmes, peliculas u
otros instrumentos similares.

Con esta Ultima frase, se deja abierta la posibilidad de utilizar cualquier instrumento que el
poseedor del secreto considere idonea para guardar su informacion y gozar de la proteccion
que otorga la ley.

Se podria considerar que los conocimientos guardados como secreto industrial, para obtener
una proteccion mayor, deberian patentarse; sin embargo, puede haber diversas razones para
no querer hacerlo. Por ejemplo, puede tratarse de conocimientos técnicos no patentables
que relnen los requisitos para ser considerados secretos o que si relnen los requisitos

de patentabilidad, pero que desean mantenerse en secreto a fin de tener su uso exclusivo
durante tiempo ilimitado o porque quiza la explotacion de una patente referida a esa
informacion le implique un costo muy alto.

Otros requisitos que se establecen para la proteccion de los secretos industriales se indican
a continuacion:

- Que la informacioén no sea de dominio pablico;

- Que no resulte evidente para un técnico en la materia;

- Que no tenga como base informacion previamente disponible;

- Que no deba ser divulgada por disposicion legal o por orden judicial;

De todo lo anterior, se advierte que la Ley no prevé registro o tramite alguno para el
reconocimiento de un secreto industrial, lo que hace muy singular a esta figura.

Las prerrogativas que confiere la ley a los poseedores de los secretos industriales se
refieren fundamentalmente a la exclusividad para explotarlo; sin embargo, en el caso de que
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otra persona obtenga dicho conocimiento por medios licitos, por ejemplo a través de una
investigacion que se haya realizado en forma paralela, lo puede utilizar sin que el primer
detentador se pueda oponer, pudiendo existir la posibilidad de que esta persona quisiera
patentar este conocimiento, lo cual legalmente es posible.

En este supuesto, la patente no causara efectos en perjuicio del primer detentador, quien
podra seguir utilizando su secreto industrial en tanto se rednan las condiciones que la ley
exige. Lo anterior de conformidad con lo senalado por la fraccion Il del articulo 22 de la ley.

En el caso de los conocimientos patentados Gnicamente tiene el derecho a la exclusividad
quien solicitd primero el tramite ante la autoridad competente y aquéllos a quienes les
otorgue su consentimiento.

Se prevé la posibilidad de transmitir los conocimientos técnicos contenidos en un secreto a
través de una licencia y quien adquiera la informacion tendra, ademas de la obligacion que
se refiere al pago de regalias la de guardar la confidencialidad.

6) Nulidad y caducidad de patentes y registros

El capitulo VIl de la Ley de Propiedad Industrial establece las causas y consecuencias
de la nulidad y la caducidad de las patentes y registros de modelos de utilidad y disenos
industriales en los siguientes términos:

a) Nulidad

Articulo 78. La patente o registro seran nulos en los siguientes casos:

I Cuando se hayan otorgado en contravencion a las disposiciones sobre
requisitos y condiciones para el otorgamiento de patentes o registros de
modelos de utilidad y disenos industriales. Para efectos de lo dispuesto en
esta fraccion, se consideran requisitos y condiciones para el otorgamiento de
patentes y registros los establecidos en los articulos 16, 19, 27, 31 y 47;

Il.  Cuando se haya otorgado en contravencion a las disposiciones de la ley
vigente en el momento en que se otorgo la patente o el registro.

La accion de nulidad basada en esta fraccion no podra fundarse en la
impugnacion a la representacion legal del solicitante de la patente o del
registro;

Ill. Cuando durante el tramite se hubiere incurrido en abandono de la solicitud, y

IV. Cuando el otorgamiento se encontrare viciado por error o inadvertencia
graves, o se hubiese concedido a quien no tenga derecho para obtenerla.

La accion de nulidad prevista en las fracciones | y Il anteriores, podra
gjercitarse en cualquier tiempo, la que deriva de los supuestos previstos en
las fracciones Il y IV anteriores, podra ejercitarse dentro del plazo de cinco
anos contado a partir de la fecha en que surta efectos la publicacion de la
patente o del registro en la Gaceta.

Cuando la nulidad sélo afecte a una o a algunas reivindicaciones, o a una
parte de una reivindicacion, la nulidad se declarara solamente respecto de la
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reivindicacion o reivindicaciones afectadas, o la parte de las reivindicaciones
afectadas. La nulidad podra declararse en la forma de una limitacion o
precision de la reivindicacion correspondiente.

Conforme a lo anterior, se puede advertir que la nulidad podra ser:

e Total, cuando afecte a todas las reivindicaciones o;
e Parcial, cuando actle solamente sobre algunas de ellas. Puede también declararse,
conforme al texto trascrito, como una limitacion a las reivindicaciones.

El efecto de la nulidad es la destruccion retroactiva, a la fecha de presentacion de la
solicitud, de los efectos de la patente o registro correspondientes (art. 79 LPI)

Para que se declare la nulidad de una patente o registro es necesario que el IMPI emita
una declaracion administrativa, ya sea de oficio, a peticion de parte o del Ministerio Plblico
Federal cuando tenga algln interés la Federacion. Mas adelante se abordara ese tema con
mayor detalle

b) Caducidad
El articulo 80 determina las causas de caducidad de las patentes o registros:

Articulo 80. Las patentes o registros caducan y los derechos que amparan caen
en el dominio pablico en los siguientes supuestos:

. Al vencimiento de su vigencia;

/. Por no cubrir el pago de la tarifa previsto para mantener vigentes sus
derechos, o dentro del plazo de gracia de seis meses siguientes a éste, y

Ill. En el caso del articulo 73 de esta ley.

La caducidad que opere por el solo transcurso del tiempo, no requerira de
declaracion administrativa por parte del Instituto.

El efecto de la caducidad es que los derechos que amparan las patentes o registros caen en
el dominio pUblico, con la consecuente libertad de cualquier interesado de explotarlos.
Recordemos la exigencia por parte de la LPI, de realizar pagos periddicos para “mantener
vigentes” los derechos que ampara una patente o registro; no es suficiente hacer los pagos
que se requieren durante la tramitacion, sino que deben pagarse “anualidades” para no caer
en la causa de caducidad dispuesta por la fraccion Il del articulo trascrito. Consideramos,
sin embargo que esa fraccion pierde rigidez al establecer en el siguiente articulo la
posibilidad de rehabilitar los derechos siempre “que la solicitud correspondiente se presente
dentro de los seis meses siguientes al plazo de gracia... y se cubra el pago omitido de la
tarifa, mas sus recargos.”

La Gltima fraccion remite al articulo 73, que se refiere a las licencias obligatorias; la falta
de explotacion de una patente por un tiempo determinado se sanciona con la obligacion de
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licenciar el derecho; si no se corrige la situacion con la concesion de la licencia, caducara la
patente.

7) Esquemas de trazado de circuitos integrados

El reconocimiento de los esquemas de trazado de circuitos integrados como un derecho de
propiedad industrial nace a raiz de la reforma publicada el 26 de diciembre de 1997.

Uno de los problemas de las nuevas tecnologias es que su elaboracion es producto de un
largo y costoso proceso de investigacion, pero su copia y reproduccion es muy rapida y
barata.

Enseguida se transcriben las definiciones que la ley establece en su articulo 178 bis 1,
fracciones | y Il, que serviran para esclarecer lo que se entiende por circuitos integrados
y justificar, de alguna manera, la importancia de su proteccion en el mundo actual que se
basa en el desarrollo tecnolbgico:

Fraccion I. Circuito integrado: un producto en su forma final o en una forma
intermedia, en el que los elementos, de los cuales uno por lo menos sea un
elemento activo, y alguna o todas las interconexiones formen parte integrante
del cuerpo o de la superficie de una pieza de material semiconductor y que
esté destinado a realizar una funcion electrénica.

Fraccion Il. Esquema de trazado o topografia la disposicion tridimensional,
expresada en cualquier forma de los elementos de los cuales uno por lo
menos sea un elemento activo, y de alguna o todas las interconexiones de
un circuito integrado, o dicha disposicion indimensional preparada para un
circuito integrado destinado a ser fabricado.

Los circuitos integrados se protegen a través de un registro que tiene una vigencia de diez
anos improrrogables contados a partir de la presentacion de la solicitud.

Dicho registro se otorgara solamente a los esquemas de trazado originales, es decir, los
que sean resultado del esfuerzo intelectual de su autor y que no sean comunes entre los
fabricantes o creadores en el momento de su generacion.

La transmision de un esquema de trazado registrado se lleva a cabo a través de una

licencia, que se debera inscribir ante el Instituto. Cabe aclarar que no procede el
otorgamiento de licencias obligatorias.
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CAPITULO VI
SIGNOS DISTINTIVOS

A) Marcas

El propésito fundamental de las marcas es el de informar a los consumidores potenciales

el origen y la calidad de los productos o servicios que se ofrecen, ya que frecuentemente

los consumidores hacen sus compras basandose en marcas que ya conocen directamente,
o por medio de la publicidad, lo que puede representar una ventaja competitiva para los
fabricantes o prestadores de servicios. De ahi la importancia que tiene la proteccion de una
marca a través de su registro.

Una marca puede ser mas que un nombre o un logotipo. Es posible que incluya otros
aspectos que aunque no sean funcionales distingan un producto o servicio o tiendan a
promoverlo en el mercado. Un ejemplo de lo anterior lo constituyen las formas, letras,
ndmeros o colores. Los titulos de algunos programas de television o de radio pueden
asimismo servir como marcas cuando lo que se pretende es la promocion de un producto.

La ley define el concepto de marca como “todo signo visible que distinga productos o
servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado” (articulo 88).

Consideramos que la anterior definicion es muy general, por lo que a efecto de tener un
concepto mas amplio, incluiremos la definicion del primer parrafo del articulo 15 del Acuerdo
TRIPS:

Podréa constituir una marca de fabrica o de comercio cualquier signo o
combinacion de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios
de una empresa de los de otras empresas. Tales signos podran registrarse
como marcas de fabrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos
los nombres de persona, las letras, los nimeros, los elementos figurativos

y las combinaciones de colores, asi como cualquier combinacion de estos
signos. Cuando los signos no sean intrinsecamente capaces de distinguir los
bienes o servicios pertinentes, los Miembros podran supeditar la posibilidad
de registro de los mismos al caracter distintivo que hayan adquirido mediante
su uso. Los Miembros podréan exigir como condicion para el registro que los
signos sean perceptibles visualmente.

El derecho de uso exclusivo s6lo se alcanzara mediante su registro ante el instituto. Sin
embargo, el hecho de no registrarla no da lugar a la imposicion de una sancién, a menos
que se trate de una marca idéntica o semejante en grado de confusién a otra que ya esté
registrada y que se aplique a productos similares o que se trate de una marca no registrable
conforme al articulo 90 de la ley.
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Uno de los requisitos mas importantes para el registro de una marca es su caracter
distintivo.

Una vez obtenido el registro se obtiene el derecho de ostentar las siglas “MR”, el simbolo ®
o0 bien la leyenda “Marca Registrada” para hacer pablico el derecho de exclusividad.

Esta exclusividad tiene una vigencia de diez anos, pudiéndose renovar por periodos iguales;
es efectiva en todo el territorio nacional, ain cuando en algunos lugares la marca sea
desconocida para los consumidores; se limita a los productos o servicios amparados y
subsiste en tanto el titular de la marca la use, ya que la marca responde a la practica
comercial, es decir, al uso que de ella se haga, lo que implica que el abandono constituye
una causa de caducidad.

Es posible, de acuerdo con la ley, la transmision de una marca mediante una licencia a una
0 mas personas, con relacion a todos o algunos de los productos o servicios a los que se
aplique la marca. Para que dicha transmision produzca efectos en perjuicio de terceros
debera inscribirse en el Instituto.

Por otra parte, cuando una marca ha sido registrada y un tercero comprueba el uso anterior
e ininterrumpido de una idéntica o semejante en grado de confusion que se ha aplicado a
los mismos o similares productos antes de la fecha de presentacion de la solicitud o de
primer uso declarado, el registro no surte efectos para esta persona y ambos podran usar la
marca aln cuando el tercero no tenga la intencion de registrarla.

Los tipos de marca que reconoce la ley (articulo 89) son los siguientes:

a) Nominativas: estan formadas por una denominacion, es decir, cualquier palabra
que no vaya en contravencion al articulo 90;

b) Innominadas: Se forman con figuras visibles;

c) Tridimensionales: Pueden incluirse dentro de este tipo los envases cuando sean lo
suficientemente distintivos;

d) Mixtas: Es la que combina dos o0 mas de los tipos de marcas senalados.

Se ha mencionado que existen denominaciones, figuras o formas tridimensionales que la
ley considera que no son registrables; ello obedece, de acuerdo con la opiniéon de Mauricio
Jalife Daher?, a los siguientes criterios:

- Por no ser distintivas;

- Por ser descriptivas;

- Por tratarse de simbolos oficiales;

- Por inducir a error o confusion;

- Por estar intimamente vinculadas a una persona o empresa y;

- Por afectarse derechos sobre marcas previamente reconocidas.

1 Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial. Primera ed. Ed. Mc Graw Hill. México. 1998, p. 105.
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B) Avisos Comerciales
De conformidad con el articulo 100 de la Ley:

“Se considera aviso comercial a las frases u oraciones que tengan por objeto
anunciar al pablico establecimientos o negociaciones comerciales industriales o de
servicios, productos o servicios para distinguirlos de los de su especie”.

Del concepto transcrito con anterioridad, se desprende que los avisos comerciales pueden

estar destinados a anunciar productos, servicios, establecimientos o negociaciones. La ley
es muy clara al senalar que al anunciar productos, éstos deben especificarse en la solicitud
de registro, y si lo que se esta anunciando es un establecimiento o negociacion, el registro
no ampara productos o servicios aln cuando estén relacionados con los mismos.

Para tener derecho a su uso exclusivo, se aplica la regla general de la ley que es la del
registro ante el Instituto. Este tiene una duracién de diez anos contados a partir de la fecha
de presentacion de la solicitud y sera renovable por periodos iguales.

Se aplica a los avisos comerciales el comentario vertido en relacion con la transmision de
las marcas.

C) Nombres Comerciales

El nombre comercial es, segln la opinion de Enrique Correa?, el signo adoptado por
industriales, productores y comerciantes, sean personas fisicas o personas morales, que se
usa para distinguir sus negocios de los demas que se dedican a una actividad mercantil del
mismo género.

Sus funciones principales son la identificacion y, fundamentalmente, la de conservar la
clientela.

Los nombres comerciales estan protegidos sin necesidad de registro, y dicha proteccién
abarca, de conformidad con el articulo 105 de la ley, la zona geografica de clientela efectiva
de la empresa o establecimiento al que se aplique el nombre comercial, y se extendera a
toda la Republica si existe difusion masiva y constante a nivel nacional del mismo.

Una critica que hace la doctrina a este precepto es la que se refiere a la “zona geografica
de clientela efectiva”, ya que la ley no proporciona elementos para determinarla; un criterio
a seguir es el de la facturacion, ya que es ahi donde se proporcionan elementos para
comprobar los lugares de donde provienen los clientes del establecimiento.

Aln cuando no se requiere el registro del nombre comercial para su uso exclusivo, en la
ley se prevé que quien esté usando un nombre comercial podra solicitar por escrito su

2 CORREA, Enrique. Proteccion del nombre comercial en México. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y
Artistica, Ano I, No. 1, México, enerojunio de 1963, p. 23.
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publicacion en la Gaceta (6rgano oficial de difusion del Instituto), con el fin de establecer la
presuncion de buena fe en la adopcion y uso del nombre comercial.

Las razones que impedirian al Instituto dicha publicacion se citan en el articulo 108, y
se refieren a la existencia de un nombre idéntico o semejante y aplicado al mismo giro
publicado con anterioridad 0 a una marca en tramite de registro o ya registrada bajo los
mismos supuestos. Asimismo, si el nombre comercial que pretende publicarse carece
de elementos distintivos o contraviene en lo aplicable al referido articulo 90, el Instituto
rechazara el tramite.

La vigencia de la publicacion es de diez anos, contados a partir de la fecha de la solicitud,
renovable por periodos iguales.

D) Licencias y transmision de derechos

El capitulo VI del titulo IV de la LPI establece los requisitos y condiciones para la transmision
y licencia de los derechos de propiedad industrial.

El articulo 136 senala:

“El titular de una marca registrada o en tramite podra conceder, mediante
convenio, licencia de uso a una o mas personas, con relacion a todos o alguno
de los productos o servicios a los que se aplique dicha marca. La licencia
deberéa ser inscrita en el Instituto para que pueda producir efectos en perjuicio
de terceros.

De acuerdo al numeral trascrito, ademas de que los derechos sobre las marcas registradas
pueden dar origen a un contrato de licencia, también es viable licenciar marcas en tramite
de registro.

Al prever la ley la licencia sobre registros en tramite, rompe con el principio de exclusividad
de los derechos de propiedad industrial, ya que en ese momento el licenciante no esta en
posibilidades de apropiarse el derecho, es decir, no sabe a ciencia cierta si le concederan o
no el registro.

En el supuesto de que la marca no obtuviera su registro, procede la cancelacion de la
inscripcion de la licencia, conforme al articulo 138 de la LPI, y para determinar el efecto
que esa situacion pudiera originar entre las partes, habra que remitirse al contrato
correspondiente, el cual debera contener una clausula que prevea el riesgo al que se
somete el licenciatario.

De su analisis, se deduce también que la inscripcion de la licencia tiene la finalidad de que
produzca efectos en perjuicio de terceros; sin embargo, no constituye una obligacion la
realizacion de tal acto juridico, ya que no inscribirla no nulifica ni reduce los efectos que un
contrato de licencia crea entre las partes.
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La consecuencia mas directa de no inscribir una licencia es que el IMPI no reconoce al
licenciatario; como consecuencia de esto, pierde algunos de los derechos que establece
la ley, como el de ejercitar las acciones legales para la proteccion de los derechos sobre la
marca y el de ser considerado como titular ante el propio Instituto.

Otro punto que salta a la vista es el que se refiere a la posibilidad de conceder licencias,
exclusivas o no, y de convenir la transmision de todos o algunos de los productos o
servicios protegidos.

Para la inscripcion de las licencias en el Instituto, debera formularse una solicitud, conforme
al articulo 137 de la LPI, en los términos que fije el reglamento.

El Articulo 150 de la Ley establece que para inscribir las licencias o transmisiones de
derechos, el registro debe estar vigente, de lo contrario, el Instituto negara la inscripcion.
Aqui se aplica el principio que reza “lo accesorio sigue la suerte de lo principal”; resulta muy
|6gico pensar que una transmision de un derecho que ya no tiene actualidad, no se justifica;
pensar lo contrario resultaria incongruente.

A continuacion se transcriben los articulos 10, 11 y 12 del Reglamento de la LPI, que
contienen los requisitos de la solicitud de inscripcion de una licencia:

Articulo 10. La solicitud de inscripcion de una licencia de uso de cualquier
derecho de propiedad industrial o franquicia, ademas de los requisitos a que
se refiere el articulo 50. de este Reglamento, deberé senalar:

. El nombre. denominacion o razén social, nacionalidad y domicilio del
licenciante o franquiciante y licenciatario o franquiciatario;

/. La vigencia del convenio;

Ill. Si el convenio reserva al licenciante, usuario autorizado o franquiciatario
facultad de ejercer las acciones legales de proteccion del derecho de
propiedad industrial materia del mismo;

IV Tratandose de licencia de uso de marca, los productos o servicios respecto
de los cuales se concede la licencia, y

V Los demas datos que se soliciten en las formas oficiales.

La solicitud debera acompanarse de un ejemplar certificado o con firmas
autografas del convenio en que conste la licencia, autorizacion o franquicia.
Podran omitirse en el ejemplar que se exhiba, las estipulaciones contractuales
que se refieran a las regalias y demas contraprestaciones que deba pagar

el licenciatario, usuario autorizado o franquiciatario, las que se refieran a
informacioén confidencial, referente a las formas o medios de distribucion

y comercializacion de los bienes y servicios, asi como los anexos de
informacioén técnica que lo integren. La solicitud de inscripcion podra ser
presentada por cualquiera de las partes.

Articulo 11. Para la inscripcion de transferencias de titularidad o licencias de
derechos relativos a dos o mas solicitudes en tramite, patentes o registros,
en los términos establecidos en los articulos 62, 63, 137 y 143 de la ley,
deberan cumplirse, ademas de los requisitos senalados en los articulos 90. y
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10 de este reglamento, los siguientes:

1. Exhibir dos copias certificadas o con firmas autografas del o los convenios o
documentos en que consten las correspondientes transmisiones o licencias, y
Il. Referirse, en cada promocion, ya sea a patentes, registros de modelos

de utilidad y disenos industriales concedidos o en tramite, o bien marcas
registradas o en tramite.

El Instituto emitira un oficio que contenga la resolucién sobre la inscripcion
solicitada, anexando copia del mismo en cada expediente de solicitud.

El solicitante o promovente podra solicitar la expedicion de copias certificadas
del convenio exhibido, a fin de que éstas sean desglosadas a alguno o
algunos de los expedientes o solicitudes contenidas en el convenio.

Articulo 12. El Instituto resolvera lo que corresponda sobre las solicitudes

0 promociones de inscripcion a que se refieren los tres articulos anteriores,
dentro de los dos meses siguientes a la fecha de recepcion de las mismas,

o de aquella en que se dé cumplimiento a requerimientos formulados por el
Instituto.

Cuando la inscripcion solicitada no proceda, por falta de algdn requisito, o por
cualquier otra causa, el Instituto notificara al solicitante para que dentro de un
plazo de dos meses, manifieste lo que a su derecho convenga.

Ademas de la causal de cancelacion de la inscripcion de una licencia invocada en parrafos
precedentes, el articulo 138 de la ley senala las siguientes:

e La solicitud conjunta del titular de la marcay el licenciatario;
e | a nulidad, caducidad o cancelacion del registro de marca; y
e Orden judicial.

Resulta indudable, conforme al citado precepto, que es improcedente la solicitud de
cancelacion que formule una de las partes.

Las partes deberan formular en conjunto dicha manifestacion en forma inequivoca y por
escrito.

Mauricio Jalife Daher opina que “es evidente que aun cancelandose la inscripcion, si el
licenciatario cuenta con evidencias para acreditar la vigencia de la relacion contractual, ésta
no se ve afectada en forma alguna, por lo que hace a la vinculacién entre las partes.”®

En el supuesto previsto en la tercera fraccion, es evidente que el legislador quiso reconocer
la jerarquia que merece el mandato judicial, esencialmente en los supuestos en que
corresponde a la competencia de los juzgados civiles.

Como resultado de un litigio relacionado con una licencia, la sentencia respectiva pudiera
declarar su rescision o, en su caso, que la terminacién ha operado, por lo que la cancelacion
de la licencia debe ser la consecuencia inmediata.

3 Op. Cit. p. 282.
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Las obligaciones del usuario de la marca se refieren principalmente a la conservacion de la
calidad de los productos que se vendan o los servicios que se prestan con respecto a los
fabricados o prestados por el titular, de acuerdo con lo establecido por el articulo 139 de la
LPI.

La ley no define lo que debe entenderse por “calidad”; debe referirse al hecho de que los
productos y servicios que venda o preste el licenciatario sean equivalentes.

El mismo precepto, en relacion con el 64 del reglamento, dispone que los productos o
establecimientos en donde se presten o contraten los servicios deberan indicar el nombre
del usuario, el nombre y domicilio del titular de la marca y la leyenda de “uso bajo licencia”.

Dentro de las facultades de que goza el usuario de la marca expresamente indicadas en la
Ley, se encuentran las siguientes:

e Ejercitar las acciones legales de proteccion de los derechos sobre la marca,
como si fuera el propio titular (art. 140)
® Que su uso se considere como realizado por el propio titular (art. 141)

Es evidente que para que el Instituto le reconozca esos derechos al usuario, la licencia
debe estar inscrita; sin embargo, el titular puede reservarse, mediante una estipulacion
contractual el primero de ellos.

En opinién de Mauricio Jalife*, “la expresion defensa de derechos parece estar referida a
los casos de infraccion o delito, pero no a casos de nulidad o caducidad, que por su propia
naturaleza deben corresponder en forma exclusiva al titular. En todo caso, si éste desea
descargar su defensa en la persona del usuario, estimo que el instrumento adecuado deba
ser el mandato y no una licencia de uso de marca.”

Con referencia a la segunda prerrogativa de los usuarios, es necesario citar el articulo
130, que establece las causas de caducidad de las marcas, entre otras la falta de uso. En
los casos en que el titular por algin motivo no pueda explotarla directamente, recurre al
otorgamiento de licencias y ello le permite conservar los derechos del registro; el requisito
indispensable para que esto opere es la inscripcion de la licencia. Un ejemplo de ello lo
constituye el caso de que los titulares de las marcas sean extranjeros.

Ademas de las licencias, los derechos que ampara una marca registrada o en tramite de
registro podran gravarse o transmitirse, de conformidad con el articulo 143 de la ley, en los
términos y con las formalidades que establece la legislacion comuan.

Para que dicho gravamen o transmision produzca efectos contra terceros, debera inscribirse
en el Instituto.

4 Op. Cit. p. 285.
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(1) Fusion

Dispone el articulo 144 que en los casos de fusion de personas morales se entendera que
existe una transmision de los derechos sobre marcas registradas, salvo estipulacion en
contrario.

La fusién de sociedades es la reunidon de dos 0 mas sociedades mercantiles en una sola,
disolviéndose las demas. Las fusionadas transmiten su patrimonio a titulo universal, a la
sociedad subsistente, o a la que resulta de la fusion, misma que se constituye con los
socios de las sociedades participantes.

El registro de marca se considera como un activo de la empresa, por lo que resulta una
consecuencia l6gica de la fusion. Pese a esta circunstancia, el dispositivo prevé la situacion
de que el titular originario se reserve la propiedad, cuando establece que la regla es “salvo
estipulacion en contrario”.

(2) Marcas ligadas

El articulo 145 determina que para efectos de su transmision se consideraran ligados los
registros de las marcas de un mismo titular cuando:

e Dichas marcas sean idénticas;

e Amparen similares productos o servicios;

e Sean semejantes en grado de confusion;y

e Se apliquen a los mismos o similares productos o servicios.

Lo anterior implica que uno o varios registros pueden transmitirse solamente cuando todos
los productos que protegen sean transmitidos.

Si el titular de esos registros considera que no existe confusion puede solicitar al Instituto
que disuelva la liga. La autoridad resolvera en definitiva lo que proceda (art.146)

Para proceder a la inscripcion de las licencias sobre marcas ligadas, deberan transmitirse en
forma conjunta a la misma persona, de conformidad con el articulo 147.

E) Franquicias

1) Antecedentes

La franquicia, desde el punto de vista econémico, es un método de expansion comercial.
Aparece en economias desarrolladas en donde existen producciones de bienes y servicios
en forma masiva -a gran escala- y en la que los consumidores de estas mercancias y
servicios exigen uniformidad en los bienes demandados.

A través de este método o sistema, como se ha dado en llamarle en la practica comercial,
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un dueno o gerente de empresa autoriza a otra persona a comercializar productos o
servicios bajo su nombre y marca registrada, observando estrictamente un sistema que él
estipula.

A quien concede la franquicia, le toca velar para que el negocio que él cred mantenga las
caracteristicas de excelencia que le hicieron exitoso.

Por una parte, quien concede una franquicia, el franquiciante, aumenta sus cifras con su
propio capital al recibir de quien la obtiene, el franquiciatario, mayores recursos; a su vez,
este Ultimo tiene la ventaja de contar con la experiencia del franquiciante para operar en el
mercado.

Es un sistema de colaboracion entre el productor de un bien o prestador de un servicio y un
distribuidor, ambos con cierta independencia uno del otro, pero vinculados por un contrato.

Las franquicias comienzan en los EUA hace aproximadamente 145 anos, cuando la
compania de maquinas de coser Singer desarrolld una cadena de tiendas a través de la
venta de franquicias a personas que fueran los duenos y operadores del negocio.

En 1899 la Compania Coca Cola vendid su primera franquicia y, debido al gran
éxito demostrado por el rapido crecimiento de su distribucién, es seguido por otras
embotelladoras.

En 1910 practicamente todas las armadoras de automoviles utilizaban el sistema de
franquicias para desarrollar su red de distribuidoras y para los anos 30°s las grandes
companias de aceites automotrices iniciaron inversiones masivas de expendios
independientes y los hicieron franquicias organizadas.

Durante esa década, la franquicia penetrd en los negocios al menudeo y de servicios,
naciendo asi las grandes cadenas de partes de autos, farmacias, regalos, comestibles y
demas por toda la unién americana.

Sin embargo, el desarrollo que hoy conocemos tuvo su origen en la década de los anos 50
y 60, cuando aparecieron empresas que expandieron su area de negocio a través de ese
sistema. Nos referimos principalmente a Holiday Inn, Dunkin Donuts, Mc Donald’s, Burger
King y 7-Eleven, por mencionar algunos.

En México este sistema comenzb a tener fuerza a fines de los anos 80, en virtud de los
cambios legislativos en materia de inversion extranjera.

Empezo6 con la importacion de franquicias provenientes de los Estados Unidos y
posteriormente, cuando se habia afianzado bien y los empresarios mexicanos estaban
convencidos de los beneficios, comenzaron a desarrollarse las franquicias mexicanas.

Se vio entonces la necesidad de legislar especificamente en esta materia y la ley de fomento
y proteccion a la propiedad industrial, ahora ley de propiedad industrial, incluy6é entre su
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articulado lo que se necesita para considerar que existe una franquicia.
El articulo 142 de la Ley citada establece:

“Existira franquicia, cuando con la licencia de uso de una marca se transmitan
conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica, para que la
persona a quien se le concede pueda producir o vender bienes o prestar
servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y
administrativos establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener
la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que ésta
distingue.”

De la anterior definicion se infiere principalmente lo siguiente:

e Para que se dé la franquicia, debe previamente existir una marca registrada.

e Debe acordarse la licencia de la marca.

e Deben transmitirse conocimientos técnicos o proporcionarse asistencia
técnica.

e Estos conocimientos técnicos o asistencia técnica tienen como fin lograr
la uniformidad en la produccidn o venta de bienes o en la prestacion de
servicios.

e Una caracteristica fundamental del sistema de franquicias es precisamente
que esta uniformidad tiene como su principal objetivo mantener la calidad,
prestigio e imagen de los productos o servicios.

2) Ventajas y desventajas del sistema de franquicias

Es importante destacar que este formato de negocio tiene sus pros y sus contras; a
continuacion se senalaran, de una manera muy general las ventajas para quien compra una
franquicia:

e Menor riesgo: Cuando se adquiere una franquicia, se esta comprando un negocio exitoso
en parte por el tiempo que lleva en el mercado, es decir, la experiencia del titular de la
franquicia lo ha llevado a pulir las imperfecciones de la fabricaciéon o venta del producto o
de la prestacion de los servicios.

e Los procedimientos administrativos y contables ya fueron establecidos, de tal forma que
no se invierte ni tiempo ni esfuerzo en crearlos.

e Operacion llave en mano: lo que se ha dado en Ilamar cominmente como “operacion
llave en mano” implica que los procedimientos de operacion y los derechos de propiedad
industrial estan listos para que quien adquiere la franquicia las utilice con solo dar
vuelta a la llave y entrar en el negocio. Esta ventaja es de gran importancia sobre todo
para aquellas personas, empresarios potenciales, que no estén seguros de qué equipo
comprar, con cual inventario comenzar, qué tipo de productos o servicios tienen demanda
en su zona, etc.
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e Compra colectiva: Se presentan ventajas en cuanto al ahorro por comprar en grandes
cantidades. El poder de compra al que accede la franquicia permite bajar los costos de
inventario de la mercaderia.

e Programas nacionales y regionales de publicidad: Se aporta un pequeno porcentaje de las
ventas a un fondo para publicidad, lo que permite un ahorro significativo.

¢ Finalmente, y esta lista no es exhaustiva, tenemos la ventaja de la asesoria: Quien
adquiere una franquicia cuenta con asesoria constante, capacitacion actualizada y, en
muchos casos, para resolver problemas de emergencia.

En contraposicion, las desventajas que ofrece este sistema de negocios son principalmente
las siguientes:

e Menos control: Hay menos libertad que en una empresa independiente; los
procedimientos de operacion, los controles financieros y otros aspectos del negocio son
determinados por el franquiciante y quien adquiere se obliga a seguirlos por disposicion
expresa del contrato.

e Costo elevado: Al comprar un negocio ya probado, y con mucho menores riesgos de
fracaso, el costo de adquisicion aumenta, ademas de que por lo general hay cuotas de
regalias sobre ventas (de entre un dos y un seis por ciento), regalias por publicidad, y
otras, que pueden afectar el flujo de efectivo del negocio.

e Contratos obligatorios: Hay que seguir los lineamientos sobre como manejar el negocio,
tipo de cuotas que hay que pagar, tiempos de pago y otras.

e Destino coman: Si la compania central tiene problemas, es posible que el negocio del
franquiciado resulte afectado.

3) El contrato de franquicia

De conformidad con el articulo 142 Bis de la LPI, el contrato de franquicia debera contener
cuando menos los siguientes requisitos:

A) La zona geografica en la que el franquiciatario ejercera las actividades objeto del contrato.

B) La ubicacion, dimension minima y caracteristicas de las inversiones en infraestructura,
respecto del establecimiento en el cual el franquiciatario ejercera las actividades objeto
del contrato.

C) Las politicas de inventarios, mercadotecnia y publicidad, asi como las disposiciones
relativas al suministro de mercancias y contratacion con proveedores, en su caso.

D) Las politicas, procedimientos y plazos relativos a los reembolsos, financiamientos
y demas contraprestaciones a cargo de las partes en os términos convenidos en el
contrato.

E) Los criterios y métodos aplicables a la determinacion de los margenes de utilidad y/o
comisiones de los franquiciatarios.
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F) Las caracteristicas de la capacitacion técnica y operativa del personal del franquiciatario,
asi como el método o la forma en que el franquiciante otorgara asistencia técnica.

Q) Los criterios, métodos y procedimientos de supervision, informacion, evaluacion y
calificacion del desempeno, asi como la calidad de los servicios a cargo del franquiciante
y del franquiciatario.

H) Los términos y condiciones para subfranquiciar, en su caso.

1) Las causales para a terminacion del contrato de franquicia.

J) Los supuestos para la revision y modificacion del contrato de franquicia.

(i) Elementos personales
En el contrato de franquicia intervienen el franquiciante y el franquiciatario.

El primero, el franquiciante, es el titular del negocio; es el dueno de la marca registrada y de
la tecnologia que esta envuelta en el proceso.

El segundo, el franquiciatario, es quien adquiere el negocio a través del contrato.

Ambos son, generalmente, comerciantes y puede tratarse de personas fisicas o morales.
Es indispensable también que cuenten con capacidad legal para contratar.

(ii) Formalidades

En cuanto a la forma del contrato de franquicia, éste debe ser por escrito, en idioma
espanol, y en su contenido reunir todos los elementos y requisitos que se mencionaron
con antelacion, es decir, en un solo instrumento habra que establecer reglas claras sobre
la licencia de la marca, la asistencia técnica o transferencia tecnoléogica y la obligacion de
uniformidad en la prestacion de servicios, produccion o venta de bienes.

El contrato de franquicia debe inscribirse en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
para que pueda surtir efectos en perjuicio de terceros.

La licencia debe incluir la autorizacion de uso de marca, nombres y avisos comerciales, la
explotacion de patentes y cualquier otro derecho de propiedad industrial que sea parte del
sistema.

La transferencia de tecnologia, lo que se conoce en la practica comercial como el know how,
es una de las caracteristicas que distingue al contrato de franquicia.

Ha sido definido, en general, como el conocimiento técnico, procedimiento, conjunto de
informaciones necesarias para la reproduccion industrial, que proceden de la experiencia
en el proceso de produccion, y que su autor desea guardar en secreto, sea para su uso
personal o para transferirlo confidencialmente a un tercero.

Un concepto tan amplio como el del know how, asi como la variedad de medios para su
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transmision, debe especificarse en términos generales en el contrato y remitir los detalles a
manuales instructivos, disenos y otra clase de informacion.

La jursiprudencia francesa ha determinado que el know how debe ser:

e Practico y probado (el franquiciatario necesita de la experiencia del franquiciante),
e QOriginal: nadie pagaria por informacion que es del dominio publico;

e Especifico; y

e En desarrollo constante;

Por lo que se refiere al plazo, normalmente se establece un plazo fijo de duracion del
contrato, que va en funcion de la recuperacion de la inversion inicial que ha hecho el
franquiciatario; es decir, debe ser lo suficientemente amplio como para obtener ganancias
atractivas del negocio.

Regularmente los contratos son renovables, dependiendo de la actuacion del franquiciatario
y del éxito de la franquicia en el mercado.

A qué franquiciatario le interesaria renovar un contrato que no tiene asegurado su éxito
financiero?

Un elemento importante del contrato de franquicia es la exclusividad. El espacio geografico
puede delimitarse mediante un territorio en donde el franquiciatario podra explotar la
franquicia por medio de varios establecimientos (area de desarrollo de franquicia) o para un
establecimiento o negociacion mercantil en la que el franquiciante autoriza la localizacion
(franquicia unitaria)

(iii) Obligaciones del franquiciante y del franquiciatario

Es indiscutible que cada negocio implica reglas propias, pero las principales obligaciones,
que les son comunes a los contratos de franquicia, independientemente del negocio de que
se trate, son las siguientes:

1. Franquiciante:

e En relacién con la marca, mantener su vigencia y otorgar licencia para su uso. Lo mismo
se aplica a los nombres y avisos comerciales.

En relacién con estos (ltimos, deben ser originales de tal manera que se distingan
facilmente de otros de su especie. En el contrato de franquicia el nombre comercial va
generalmente ligado al uso de las marcas y complementa a éstas.

e Por lo que se refiere a la asistencia técnica y transferencia tecnolégica, instruir al
franquiciatario sobre la forma 6ptima de operar.

Cuando la franquicia incluye la autorizacion de explotacion de una o varias patentes,
éstas deben identificarse en el contrato con su nimero, fecha de expiracion y el o los
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inventos, procesos o productos que ampara. Generalmente esta descripcion se agrega
en un anexo.

La asistencia técnica es un flujo continuo de instrucciones, directivas o consejos
suministrados en la medida en que son requeridos para la conduccion u operacion de un
proceso determinado. Tiene la caracteristica de que generalmente se presta en forma
personal por técnicos o personal del licenciante, por expertos o consultores.

Supone para el franquiciatario una obligacion que debe cumplirse durante la vigencia del
contrato, es decir, de tracto sucesivo. Las visitas del franquiciante al establecimiento
del franquiciatario ayudan a iniciar la operacion y también a asistir en la solucion de
problemas.

La transferencia de tecnologia y la asistencia técnica, en el caso de las franquicias, se
proporcionan de diversas maneras, pero en lo que todos coinciden es en que deben
proporcionarse manuales de operacion.

Estos manuales, son basicamente compilaciones de métodos, sistemas de operacion y
tecnologia desarrollados por el franquiciante, y forman parte integral del contrato.

Regularmente, la informacién que se proporciona al franquiciatario es confidencial, lo
que implica la obligacion de adoptar todas las medidas a su alcance para preservar esta
confidencialidad.

La asistencia técnica también se traduce en mantener programas de capacitacion y
entrenamiento para el personal del franquiciatario.

Debe enviar técnicos, supervisores y personal calificado y con experiencia que conozca
la explotacion del negocio para efecto de darles capacitacion a quienes trabajaran
directamente en el negocio franquiciado.

e Respecto a la publicidad, el franquiciante debe contar con un equipo de especialistas
en operaciones del sistema y asistencia y desarrollo de programas de mercadotecnia y
publicidad.

e Proporcionar informacion sobre el lugar que resulte mas conveniente para la instalacion
del establecimiento o lugares concretos donde se va a explotar la franquicia.

e En relacién con lo anterior, se establece como obligacion la de revisar la construccion
y decoracion del local donde estara ubicado el establecimiento franquiciado, asi como la
designacion de quien lo construira, modificara, adaptara o mejorara.

e Debe asimismo realizar inspecciones y evaluaciones periddicas al negocio respecto de su
operacion.
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2. Franquiciatario:

e Se encuentra obligado a mantener la imagen externa e interna del negocio, durante toda la
vigencia del contrato, con el objetivo de proporcionar unidad al sistema, permitiendo que la
clientela lo distinga facilmente.

e Obtener y mantener vigentes las autorizaciones, permisos, licencias, clasificaciones y
demas tramites necesarios para el funcionamiento y la operacion del negocio.

e A seguir las especificaciones del franquiciante en cuanto a la construccion y equipamiento
del local.

e Adherirse a los estandares y politicas del franquiciante para el manejo uniforme de todos
los negocios dentro del sistema.

Esta obligacion es muy amplia, entre otros aspectos puede incluir:

1.
2.

3.

4.

5.

Seguir y completar los programas de entrenamiento y capacitacion.

Preparar y seguir los sistemas de contabilidad y los reportes financieros en la forma
que senale el franquiciante.

Mantener un minimo de horas diarias de servicio a clientes en condiciones normales
de operacion.

Reacondicionar y renovar el local y mantenerlo en determinadas condiciones (de
higiene, por ejemplo)

Adquirir cierta materia prima, equipo, partes, productos o servicios.

e Es de suma importancia cumplir con todas las instrucciones y normas referentes a la
tecnologia.

e Debe mantener la confidencialidad de los procesos, cuando asi se haya acordado.

El franquiciatario esta obligado, en su caso, a no divulgar ningln tipo de informacién
confidencial sobre tecnologia o la operacion del negocio o la misma franquicia.

Esto implica no comunicar o usar, en beneficio que no sea propio, la tecnologia,
conocimientos, know how y cualquier clase de informacion recibida del franquiciante.

e Utilizar las instalaciones solamente para la operacion del negocio franquiciado.

El franquiciatario es un usuario de la tecnologia y solamente puede utilizarla para
explotar el negocio en los términos que supone la franquicia. La obligacion es la
de vender u ofrecer los productos y servicios que son materia del contrato, con la
prohibicion de vender y ofrecer productos distintos.

El incumplimiento de esta obligacion puede afectar a la organizacion del franquiciante al
violar la uniformidad.
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e Efectuar el pago de las regalias: Inicial, a la firma del contrato; regalias sobre ventas,
durante la operacion del negocio; las de publicidad y mercadotecnia, entre otras.

El pago puede ser en moneda nacional o en moneda extranjera. Si estamos en este
Gltimo caso, es recomendable fijar en el contrato el tipo de cambio al que habra de
efectuarse el pago, el momento en que éste debe considerarse, que usualmente
sera el momento del pago, y en algunas ocasiones, la forma de pago: giro bancario,
transferencia, depésito en alguna cuenta extranjera, etc.

Las bases de las regalias deben describirse claramente. Un criterio frecuente es el de
“ventas netas” para compensar la inflacion. En el contrato es indispensable determinar
la base y aclarar qué debe entenderse por ésta. Por ejemplo, ventas netas incluye
ventas brutas menos empaque, fletes, impuestos, etc.

El monto se fija libremente por las partes, y su porcentaje puede variar durante la
vigencia del contrato.

e Por Gltimo, informar periédicamente al franquiciante del desarrollo de su negocio.

La informacioén que se proporciona es basicamente econémica. Generalmente se hace

en formatos que proporciona el franquiciante. Suele incluirse la obligacion de enviar
anualmente estados financieros auditados por una firma determinada que senale el mismo
franquiciante.

Esta obligacion resulta importante y tiene varios fines, entre los que podemos citar, a
manera de ejemplo, los siguientes:

1. Determinar las regalias periodicas sobre los resultados;

2. Verificar el cumplimiento de las normas, la uniformidad;

3. Ver la necesidad de que el franquiciante preste mayor asistencia o senale directrices,
etc.

Aunque no es parte de la obligacion de informar, sino de la organizacion financiera del
negocio, en el contrato se pueden senalar ciertos estandares financieros.

(iv) Terminacion

Entre las causas de terminacion del contrato de franquicia, se pueden mencionar:
1. El vencimiento del término.

. La muerte o incapacidad superviniente de uno de los contratantes.

. La voluntad unilateral de una de las partes.

. El mutuo consentimiento.

. La quiebra de uno de los contratantes

. La rescision por inclumplimiento.

OO WN

Algunos aspectos que deben incluirse en el contrato para los casos de terminacion
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anticipada o por la llegada del plazo son:

1.

La obligacion del franquiciatario de no usar la marca, removerla de todos los
establecimientos, equipos, instalaciones, etc. Lo mismo tratandose de otros derechos de
propiedad industrial.

. No seguir explotando la negociacion materia de la franquicia ni realizar negocios similares
que pudieran dar la impresién a los clientes o publico de que sigue siendo persona
autorizada por el franquiciante para explotar esa clase de negocio.

. Devolucioén del equipo, inventario de mercancias y alguna informacion sobre
procedimientos de fabricacion, venta o prestacion de servicios relacionados con la

F) Nulidad, caducidad y cancelacion

1) Nulidad

El articulo 151 establece que el registro de marca sera nulo cuando:

. Se haya otorgado en contravencion de las disposiciones de esta ley o la que
hubiese estado vigente en la época de su registro.

No obstante lo dispuesto en esta fraccion, la accion de nulidad no podra
fundarse en la impugnacion de la representacion legal del solicitante del
registro de la marca;

Il. La marca sea idéntica o semejante en grado de confusion, a otra que

haya sido usada en el pais o en el extranjero con anterioridad a la fecha

de presentacion de la solicitud de la marca registrada y se aplique a los
mismos o similares productos o servicios, siempre que, quien haga valer

el mejor derecho por uso anterior, compruebe haber usado una marca
ininterrumpidamente en el pais o en el extranjero, antes de la fecha de
presentacion o, en su caso, de la fecha de primer uso declarado por el que la
registro;

Ill. El registro se hubiera otorgado con base en datos falsos contenidos en su
solicitud;

IV Se haya otorgado por error, inadvertencia, o diferencia de apreciacion,
existiendo en vigor otro que se considere invadido, por tratarse de una marca
que sea igual o semejante en grado de confusion y que se aplique a servicios
o productos iguales o similares; y

V. El agente, el representante, el usuario o el distribuidor del titular de una
marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre
de ésta u otra similar en grado de confusion, sin el consentimiento expreso
del titular de la marca extranjera. En este caso el registro se reputard como
obtenido de mala fe.

Las acciones de nulidad que se deriven del presente articulo podran
gjercitarse dentro de un plazo de cinco anos, contado a partir de la fecha en
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que surta sus efectos la publicacion del registro en la Gaceta, excepto las
relativas a las fracciones | y V que podran ejercitarse en cualquier tiempo ya la
fraccion Il que podréa ejercitarse dentro del plazo de tres anos.

La redaccion de la primera causa, como puede observarse, resulta demasiado amplia,

ya que un procedimiento de declaracion adminstrativa de nulidad, que se fundamente en
esa fraccion puede referirse casi a cualquier disposicion de la ley, aln cuestiones que la
autoridad pudiera considerar como irrelevantes, a tal grado que al momento de estudiar la
solicitud le resultara inadvertido, pueden invocarse como origen de una solicitud de nulidad
conforme a la fraccién en comento.

Es bien sabido que para obtener el registro de una marca, deben observarse multitud de
requisitos establecidos en la Ley, en el Reglamento y en otras disposiciones relacionadas
como el Acuerdo que Establece las Reglas para la Presentacion de Solicitudes ante el IMPI.

Esta situacion obliga a la mayoria de los solicitantes a auxiliarse de abogados expertos

en la materia, con el consiguiente aumento en los costos; sin embargo, quienes deciden
efectuar esos tramites por si mismos por diferentes motivos, por ejemplo, la insuficiencia de
recursos econéomicos, suelen cometer errores que, como se ha dicho, pasan inadvertidos
para el funcionario del IMPI encargado de estudiar la solicitud, lo que pudiera traer como
consecuencia la nulidad del registro.

Con respecto a la segunda fraccion, segln refiere Mauricio Jalife® que “es una de las
causales que se invoca con mayor frecuencia como fundamento de las demandas de
nulidad, ya que constituye la formula que resuelve la confrontacion entre derechos
generados por el uso y derechos constituidos por el registro de la marca”.

La citada fraccion esta relacionada con la fraccion | del articulo 92 que establece como
excepcion al derecho de exclusividad del titular, el derecho que tiene un tercero por explotar
la misma marca u otra parecida en grado de confusion, en territorio nacional, para los
mismos o similares productos o servicios.

El mismo precepto exige el uso ininterrumpido por parte del tercero antes de la fecha de
presentacion de la solicitud de registro o del primer uso declarado en la misma.

Una vez declarada la nulidad, el tercero tiene la posibilidad de solicitar el registro de la
marca dentro de los tres anos siguientes al dia en que fue publicado el registro en la
Gaceta. Esa posibilidad se presenta como una prerrogativa y no como una obligacion, ya
que el texto de la ley senala que “tendra derecho”, lo cual no lo convierte en obligatorio.

El plazo para ejercitar la accion de nulidad basada en esa fraccion es también de tres anos
contados a partir de que surta efectos la publicacion del registro en la Gaceta.

Si transcurre el término senalado sin que se solicite la declaraciéon administrativa de nulidad

5 Op. Cit. p. 301.
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se pierde ese derecho y subsisten en el mercado los dos signos marcarios para amparar 10s
mismos o similares productos o servicios.

La ley también reconoce el uso previo de una marca en el extranjero, lo que rompe con el
principio de territorialidad de la materia, colocando a los titulares de registros nacionales en
un estado de incertidumbre que dura tres anos a partir de la publicacion del registro en la
Gaceta.

Respecto a la causal de nulidad contenida en la tercera fraccion, puede decirse que la
inclusion de cualquier dato falso (aln aquéllos que se dan por error como el escribir mal la
direccion del solicitante) es motivo suficiente para declarar la nulidad del registro.

También coloca a los titulares de las marcas en estado de indefension por lo amplia que
pueda ser la gama de “datos falsos” que, a pesar de su intrascendencia, pueden viciar el
registro.

El plazo para el ejercicio de la accion de nulidad basada en la fraccion de referencia es de 5
anos contados a partir de la fecha en que surta efectos la publicacion del registro.

La nulidad por derechos previos (fr. IV) suele invocarse cuando el titular de un registro
estima que sus derechos se ven afectados por un registro posterior que ampara una marca
igual o semejante en grado de confusidn que se aplica a los mismos o similares productos o
servicios.

La fraccion final tipifica el caso en que una persona que aprovechandose de su relacion

de negocios con el titular de la marca obtiene el registro; debe subrayarse que para su
procedencia es indispensable que el titular no hubiese dado su consentimiento.

Agrega el precepto al final de que el registro se reputard como obtenido de mala fe, reitera
la idea de que quien registrd la marca abus6 del titular en el extranjero al efectuar el tramite
para si mismo.

Para el ejercicio de la accion, en el caso que se comenta, la ley determina que sera en
“cualquier tiempo”.

2) Caducidad
Segln el articulo 152, el registro caducara en los siguientes casos:

|. Cuando no se renueve en los términos de esta ley, y

Il. Cuando la marca haya dejado de usarse durante los tres anos consecutivos
inmediatos anteriores a la solicitud de declaracion administrativa de
caducidad, salvo que exista causa justificada a juicio del Instituto.

Conforme al articulo 133 de la propia LPI, el titular de una marca debera solicitar su
renovacion dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia; pero el IMPI
aceptara aquéllas solicitudes que se presenten dentro de los seis meses posteriores a la
terminacion de la vigencia.
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Para su procedencia, es necesario que el solicitante presente el comprobante del pago de la
tarifa correspondiente y declare bajo protesta de decir verdad que usa la marca y que dicho
uso no se ha interrumpido por un plazo de por lo menos tres anos.

Para que se actualice la causa prevista en la segunda fraccidn es necesario que antes de
presentar la solicitud de declaracion administrativa de caducidad, el titular haya dejado de
usar la marca durante un témino de por lo menos tres anos. Pero si ha transcurrido ese
término, y antes de la presentacion de la solicitud el titular ha reiniciado la explotacion de su
marca, el interesado pierde la oportunidad de que se declare la caducidad.

Es indispensable que el titular del registro conserve en su poder elementos que le permitan
demostrar el uso de la marca; como ejemplo se pueden citar los anuncios publicitarios, de lo
contrario, podrian caer en el supuesto de la fraccion de referencia.

El hecho de sancionar la falta de uso con la caducidad parte del principio de que los
derechos de propiedad industrial deben explotarse por su titular, de lo contrario se esta en
presencia de una exclusividad que no se justifica.

3) Cancelacion por conversion en genérico

El articulo 153 determina la Gnica causa de cancelacion de los registros de marcas,

que consiste en que el titular hubiera provocado o tolerado que se transforme en una
denominacion genérica que corresponda a uno o varios de los productos o servicios para los
cuales se registrd, de tal modo que, en los medios comerciales y en el uso generalizado por
el pablico, la marca haya perdido su caracter distintivo, como medio de distinguir el producto
0 servicio a que se aplique.

Si las marcas son aquéllos signos que se utilizan para distinguir productos o servicios de
otros de su misma especie en el mercado, no tiene sentido que subsista un registro que ha
perdido ese caracter distintivo.

Se da el supuesto comentado especialmente tratandose de marcas que se aplican

a productos nuevos en el mercado que carecen de un nombre conocido para los
consumidores, fabricantes o comerciantes; esta situacion provoca que la marca sustituya
para efectos practicos al nombre técnico que pudiera tener el articulo en cuestion.

El propio titular puede acudir ante el IMPI a solicitar por escrito, en cualquier tiempo, la
cancelacion de su registro.

4) Declaracion de nulidad, caducidad y cancelacion

Acorde a lo establecido por el articulo 155, el Instituto declarara administrativamente, de
oficio o a peticion de parte o del Ministerio Plblico Federal cuando tenga algln interés la
Federacion, la nulidad, caducidad o cancelacion del registro de una marca, con excepcion
de la caducidad que opera por el simple transcurso del tiempo, que no requiere dicha
declaraciéon administrativa.
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En el Gltimo capitulo se dara una explicacion acerca de los procedimientos de declaracion
administrativa.

En opinién de Mauricio Jalife®, existen muchos aspectos cuyo estudio debe abordarse
cuando se trata lo relativo al interés juridico en materia de procedimientos de declaracion de
nulidad, caducidad y cancelacion de marcas. Uno de ellos es el que se refiere a determinar
que si para justificar la existencia de interés juridico por parte del actor, éste debe contar
con una solicitud en tramite que se encuentre en conflicto con el derecho conferido por el
titulo renido.

Otro caso en el que se considera que el interés juridico queda justificado es aquél en el que
el registro renido se ha tomado como base para solicitar la declaracion administrativa de
nulidad en contra de un supuesto infractor, y éste actla en via de reconvencion. En estos
casos se ha sostenido ampliamente que ese solo hecho dota de interés juridico a la parte
que contrademanda la nulidad, caducidad o cancelacién de un registro.

El articulo en comento establece que el Ministerio Plblico Federal podra iniciar el
procedimiento de declaracion administrativa en aquellos casos en los que tenga interés
la Federacion, el cual se da en los casos en que el empleo de una marca pueda estar
intimamente ligado a practicas monopdlicas o distorsiones graves en los procesos
econdmicos.

G) Denominacion de Origen
El articulo 156 define claramente el concepto en los siguientes términos:

Se entiende por denominacion de origen, el nombre de una region geogréfica
del pais que sirva para designar un producto originario de la misma, y

cuya calidad o caracteristica se deban exclusivamente al medio geogréfico
comprendiendo en éste los factores naturales y los humanos.

Del articulo transcrito se desprende que para que exista una denominacion de origen deben
darse tres condiciones fundamentales:

a) Que se trate del nombre de una region geografica del pais;

b) Que dicha denominacion sirva para designar un producto originario de esta region y;

¢) Que la calidad o caracteristicas del producto sea resultado del medio geografico.

En nuestro pais las denominaciones de origen protegidas son:
- Tequila;

- Mezcal;

- Olinalg;

- Talavera;

- Bacanora

- Café Veracruz;

- Ambar de Chiapas;

- Café Chiapas;
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- Sotol;
- Charanday
- Mango Ataulfo del Soconusco.

La proteccidn de las denominaciones de origen se inicia, conforme a lo que establece el
articulo 157, con la declaracion que al efecto emita el Instituto, y su vigencia se determinara
con la subsistencia de las condiciones que le dieron origen.

Una caracteristica que hace muy especial a esta figura de la propiedad industrial es que el
Estado mexicano es el titular de la denominacion de origen, y los particulares s6lo podran
hacer uso de ella previa autorizacion de uso por parte del Instituto, cuya vigencia es de diez
anos, contados a partir de la fecha de presentacion de la solicitud, pudiendo renovarse por
periodos iguales.

Podran solicitar la autorizacion ante el IMPI quienes demuestren dedicarse directamente a la
extraccion, produccion o elaboracion de los productos, dentro del territorio determinado en
la declaracion, cumpliendo con las Normas que al efecto expida la Secretaria de Economia y
los demas que senale la declaracion.
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CAPITULO VII
DERECHOS DE AUTOR

A) Moral

El derecho moral es el aspecto del derecho intelectual que concierne a la tutela de la
personalidad del autor como creador, ya la tutela de la obra como entidad propia.*

Es el vinculo indestructible que une ineludiblemente al autor con su obra y que le permite
aln después de su muerte seguir conservando esa titularidad y que se le considere como
un reflejo de su personalidad. es inalienable, imprescriptible, irrenunciable e inembargable.

Esa parte del derecho de autor se traduce en la obligacion por parte de las demas personas
de no alterar la obra sin el consentimiento del autor y sin dejar de indicar su nombre.

Su ejercicio le corresponde al creador de la obra y a sus herederos. En los casos en que no
haya herederos, de obras del dominio pablico, anénimas o de los simbolos patrios y de las

expresiones de las culturas populares, el Estado los ejercera siempre que se trate de obras
de interés para el patrimonio cultural nacional.

1) Privilegios que confiere el derecho moral

Conforme al articulo 21 de la LDA, los titulares de los derechos morales estan facultados
para:

|. Determinar si su obra ha de ser divulgada y en qué forma, o la de mantenerla
inédita;

II. Exigir el reconocimiento de su calidad de autor respecto de la obra por él
creada y la de disponer que su divulgacion se efectle como obra anénima o
seudoénima;

Ill. Exigir respeto a la obra, oponiéndose a cualquier deformacién, mutilacion u
otra modificacion de ella, asi como a toda accién o atentado a la misma que
cause demérito de ella o perjuicio a la reputacion de su autor;

V. Modificar su obra;

V. Retirar su obra del comercio, y

VI. Oponerse a que se le atribuya al autor una obra que no es de su creacion.
Cualquier persona a quien se pretenda atribuir una obra que no sea de su
creacion podra ejercer la facultad a que se refiere esta fraccion.

Conforme al parrafo final de ese articulo, los herederos podran ejercer todas las facultades
senaladas, con excepcion de las que se refieren a la modificacion de la obra y a su retiro del
comercio. Por lo que toca al Estado, su ejercicio se limita al ejercicio de las contenidas en
las fracciones lll y VI anteriores.

1 RANGEL MEDINA, David. Derecho Intelectual. Ed. Mc Graw Hill. México. 1998. p. 129.

79



EL SISTEMA MEXICANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL CAPITULO VII / DERECHOS DE AUTOR

La obra cinematografica
La ley reconoce a la obra cinematografica como original.

Se reconoce como autor de la obra al director; a los autores del argumento, adaptacion,
guion o dialogo; a los autores de las composiciones musicales; el fotégrafo y los autores
de las caricaturas y de los dibujos animados, quienes pueden ejercer los derechos morales
sobre la obra audiovisual en su conjunto (art. 97 LDA).

B) Patrimonial

El derecho patrimonial se traduce en la retribucion que corresponde al autor por la
explotacion, ejecucion o uso de su obra con fines lucrativos.

El autor tiene la facultad de explotar su derecho de manera exclusiva, asi como de autorizar
a otros su aprovechamiento.

Contrario a lo que sucede con el derecho moral, es temporal, renunciable y prescriptible.

La duracion del derecho patrimonial es, conforme al articulo 29 LDA, la vida del autor ya
partir de su muerte, setenta y cinco anos mas. En el caso de que la obra le pertenezca a
varios coautores los setenta y cinco anos se contaran a partir de la muerte del Gltimo.

Tratandose de obras postumas y obras hechas al servicio oficial, setenta y cinco anos
después de su divulgacion.

Si el titular del derecho patrimonial distinto del autor muere sin herederos la facultad de
explotar o autorizar la explotacion de la obra correspondera al autor y, a falta de éste,
correspondera al Estado por conducto del Instituto, quien respetara los derechos adquiridos
por terceros con anterioridad.

Una vez que dichos términos transcurran, la obra pasara al dominio pablico.

La titularidad le corresponde originariamente al autor; siendo sus herederos o
causahabientes titulares derivados.

Las prerrogativas que confieren los derechos patrimoniales son, con fundamento en el
articulo 27 de la LDA, autorizar o prohibir:

1. La reproduccion, publicacion, edicion o fijacion material de una obra

en copias o ejemplares, efectuada por cualquier medio ya sea impreso,
fonogréfico, gréfico, plastico, audiovisual, electrénico u otro similar;

/. La comunicacion publica de su obra a través de cualquiera de las siguientes
maneras:

a) La representacion, recitacion y ejecucion pablica en el caso de las obras
literarias y artisticas;
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b) La exhibicion publica por cualquier medio o procedimiento, en el caso de
obras literarias y artisticas, y

¢) El acceso puablico por medio de la telecomunicacion;

Ill. La transmision publica o radiodifusion de sus obras, en cualquier
modalidad, incluyendo la transmision o retransmision de las obras por:

a) Cable;

b) Fibra optica;

¢) Microondas;

d) Via satélite, o

e) Cualquier otro medio anélogo;

IV. La distribucion de la obra, incluyendo la venta u otras formas de
transmision de la propiedad de los soportes materiales que la contengan,
asi como cualquier forma de transmision de uso o explotacion. Cuando la
distribucion se lleve a cabo mediante venta, este derecho de oposicion se
entenderd agotado efectuada la primera venta, salvo en el caso expresamente
contemplado en el articulo 104 de esta Ley;

V. La importacion al territorio nacional de copias de la obra hechas sin su
autorizacion;

VI. La divulgacion de obras derivadas, en cualquiera de sus modalidades,
tales como la traduccion, adaptacion, parafrasis, arreglos y transformaciones,
y

VIl. Cualquier utilizacion publica de la obra salvo en los casos expresamente
establecidos en esta Ley.

Transmision de los derechos patrimoniales

El titular de los derechos patrimoniales tiene la facultad de transferirlos u otorgar licencias
de uso exclusivas o no exclusivas conforme al articulo 30 de la LDA.

Dichas transmisiones seran onerosas y temporales. El monto de la remuneracion asi
como los términos para su pago se fijaran de comin acuerdo y en su ausencia, seran
determinados por los tribunales competentes.

La ley exige la forma escrita para cualquier acto, convenio o contrato por los que se
transmitan los derechos patrimoniales y las licencias de uso; si ho se cumple con esa
formalidad, seran nulos de pleno derecho.

Deberan asimismo inscribirse en el Registro Publico del Derecho de Autor para que surtan
efectos contra terceros. Los que se formalicen ante cualquier fedatario pUblico y que se
encuentren inscritos en dicho Registro, traeran aparejada ejecucion.

Se debe prever en toda transmision, una participacion proporcional en los ingresos de
la explotacion de que se trate, o una remuneracion fija y determinada en favor del autor
o del titular del derecho patrimonial, conforme al articulo 30 de la LDA. Este derecho es
irrenunciable.
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El término méaximo fijado para toda transmision es de 15 anos, segin el articulo 33 de
la LDA. Excepcionalmente, cuando la naturaleza de la obra o la magnitud de la inversién
se justifique, podra pactarse un término mayor. A falta de estipulacion expresa, toda
transmision de derechos patrimoniales se considera por el término de 5 anos.

En los términos del articulo 34 de la LDA, es nula la transmision global de obras futuras, asi
como el compromiso de no crear obras. Soélo podra contratarse la produccion futura cuando
se fijen sus caracteristicas y se trate de obra determinada.

Otras caracteristicas importantes de los derechos patrimoniales son que no son
embargables ni pignorables, aunque pueden ser objeto de embargo o prenda los frutos y
productos que se deriven de su ejercicio.

C) Reservas

El articulo 173 de la LDA define la reserva como: la facultad de usar y explotar en forma
exclusiva titulos, nombres, denominaciones, caracteristicas fisicas y psicologicas distintivas,
o caracteristicas de operacion originales aplicados, de acuerdo con su naturaleza, a alguno
de:

e Publicaciones periddicas.

e Difusiones periddicas.

e Personajes humanos de caracterizacion, o ficticios o simbdlicos;
e Personas o grupos dedicados a actividades artisticas, y

e Promociones publicitarias.

Las reservas se protegen a través del Certificado de Reserva, el cual debera inscribirse en
el Instituto Mexicano del Derecho de Autor.

Cualquier transmision de los derechos que amparan los certificados debera notificarse al
Instituto.

e La nulidad de las reservas de derechos se produce cuando:

e Sean iguales o semejantes en grado de confusidn con otra previamente otorgada o
en tramite;

e Hayan sido declarados con falsedad los datos que, de acuerdo con el reglamento,
sean esenciales para su otorgamiento;

e Se demuestre tener un mejor derecho por un uso anterior, constante e
ininterrumpido en México, a la fecha del otorgamiento de la reserva, o

e Se hayan otorgado en contravencion a las disposiciones de la ley.

Las causas de cancelacion se actualizan cuando:
¢ E| solicitante hubiere actuado de mala fe en perjuicio de tercero, o con violacién a
una obligacion legal o contractual;

e Se haya declarado la nulidad de una reserva;
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e Por utilizar una reserva en forma diferente a como se otorgd
e Se solicite por parte del titular de una reserva, o
e Sea ordenado mediante resolucion firme de autoridad competente.

La caducidad se da por la falta de renovacion.
La ley prevé dos periodos de vigencia de la reserva a partir de la fecha de su expedicion:

e Un ano para la otorgada a titulos de publicaciones o difusiones periédicas; y

e Cinco anos cuando se otorgue a:

e Nombres y caracteristicas fisicas y psicolégicas distintivas de personajes, tanto
humanos de caracterizacion como ficticios o simbdlicos;

e Nombres o denominaciones de personas o grupos dedicados a actividades
artisticas, o

e Denominaciones y caracteristicas de operacion originales de promociones
publicitarias.

La LDA determina, en el articulo 188 lo que no es objeto de reserva conforme a lo siguiente:

1. Los titulos y nombres, las denominaciones, las caracteristicas Fisicas o
psicologicas, cuando:

a) Por su identidad o semejanza puedan inducir a error o confusion con una reserva
previamente otorgada o en tramite;

b) Sean genéricos y pretendan utilizarse en Forma aislada;

¢) Ostenten o presuman el patrocinio de cualquier entidad u organizacion,
reconocida oficialmente, sin la correspondiente autorizacion;

d) Reproduzcan o imiten sin autorizacion, escudos, banderas, emblemas de
cualquier pais, estado, municipio;

e) Incluyan el nombre, seudénimo o imagen de alguna persona sin su
consentimiento;

) Sean iguales o semejantes en grado de confusién con otro que el Instituto estime

notoriamente conocido en México, a menos que el solicitante sea el mismo titular.

Il. Los subtitulos;

Ill. Las caracteristicas gréaficas;

IV. Las leyendas, tradiciones o sucedidos que sean conocidos bajo un nombre
caracteristico;

V. Las letras y los nimeros aislados;

VI. La traduccion a otros idiomas, la variacion ortogréfica o la construccion artificial
de palabras no reservables;

VIl. Los nombres de personas utilizados en forma aislada, a menos que sean
solicitados para la proteccion de nombres artisticos, denominaciones de grupos
artisticos, personajes humanos de caracterizacion, o simbdlicos o ficticios, y

VIll. Los nombres de paises, ciudades, poblaciones o de cualquier otra division
territorial, politica o geogréfica, o sus gentilicios y derivaciones, utilizados en forma
aislada.
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D) Infracciones

Una infraccion a los derechos de autor es el uso de una obra protegida sin autorizacion
siempre que ésta se requiera conforme a la ley.

El uso puede darse por cualquiera de las siguientes vias:

e Exposicion,

e Reproduccion,

® Representacion,

e Ejecucion, o

e Cualquiera otra forma de comunicaciéon de una obra sin permiso;
e | a distribucion,

e La exportacion,

e La importacion de ejemplares de una obra derivada sin el consentimiento del autor.
e | a deformacion de la obra,

e La omision de la mencién de paternidad o,

e Cualquiera otro acto en detrimento del derecho moral del autor.

La ley vigente clasifica la vulneracion al derecho de autor en tres categorias:

e |as infracciones en materia de derechos de autor, contenidas en los articulos. 229
y 230 de la LDA;

e |Las infracciones en materia de comercio, reguladas por los articulos 231 al 236
de la LDA;

e Las que tienen el caracter de delitos, cuyo contenido se encuentra en los articulos
424 al 429 del Codigo Penal.

1) Infracciones “en materia de derechos de autor”

Segln la Opinidn de David Rangel Medina?, “con una terminologia desconcertante, el
articulo 229 de la LDA de 1996 agrupa infracciones bajo el titulo “Infracciones en materia
de derechos de autor”, sin tener en cuenta que todas las infracciones que consigne la ley
deben ser consideradas precisamente “en materia de derechos de autor”.

Conforme al articulo senalado, son infracciones en materia de derechos de autor:

e |a celebracion de un contrato que tenga como propdésito la transmision de
derechos de autor en contravencion a lo dispuesto por la ley;

e La infraccion, por parte del licenciatario, de los términos de la licencia
obligatoria.

e Ostentarse como sociedad de gestion colectiva sin haber obtenido el registro
correspondiente ante el Instituto;

e La omision injustificada por parte de una sociedad colectiva de los informes y

2 Op. Cit. p. 185.
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documentos que debe proporcionar al Instituto conforme a los articulos 204
fraccion IVy 207 de la presente Ley;
e La omision en una obra de las siguientes leyendas obligatorias: “Derechos
Reservados”, o su abreviatura “D. R.”, seguida del simbolo ©; el nombre
completo y direccion del titular del derecho de autor y el ano de la primera
publicacion.
La omisién o la insercidon con falsedad en una edicion, por parte del editor, del
nombre, denominacioén o razén social y domicilio del editor; ano de la edicion
o reimpresion; nimero ordinal que corresponde a la edicidén o reimpresion,
cuando esto sea posible, y Nimero Internacional Normalizado del Libro (ISBN),
o el Namero Internacional Normalizado para Publicaciones Periddicas (ISSN),
en caso de publicaciones periddicas.
La omisidn o insercion con falsedad, por parte de los impresores, de su
nombre, denominacién o razén social; su domicilio, y la fecha en que se
termind de imprimir.
e La omision en un fonograma del simbolo (P) acompanado de la indicacion del
ano en que se haya realizado la primera publicacion.
Omitir en los ejemplares de una obra, estando autorizado para ello, el nombre
del autor, traductor, compilador, adaptador o arreglista;
La publicacion en una obra, cuando se cuente con la respectiva autorizacion,
con menoscabo de la reputacion del autor como tal y, en su caso, del
traductor, compilador, arreglista o adaptador;
e La publicacion de obras hechas al servicio oficial sin autorizacion.
e El empleo doloso en una obra de un titulo que induzca a confusién con otra
publicada con anterioridad;

La sancion, segln la infraccion que se cometa, puede ir desde mil hasta cinco mil dias de
salario minimo o desde cinco mil hasta quince mil dias; en caso de reincidencia, se aplicara
multa adicional de hasta quinientos dias de salario minimo por dia, a quien persista en la
infraccion.

2) Infracciones “en materia de comercio”

El articulo 231 de la LDA establece que constituyen infracciones en materia de comercio las
siguientes conductas cuando sean realizadas con fines de lucro directo o indirecto:

e |a comunicacion o utilizacion pUblica de una obra protegida sin la autorizacion
previa y expresa;

e | a utilizacién de la imagen de una persona sin autorizacion;

e La produccion, reproduccion, almacenamiento, distribucion, transportacion o
comercializacién de obras, fonogramas, videogramas o libros, protegidos, sin
la autorizacién de los respectivos;

¢ E| ofrecimiento en venta, almacenamiento, transportacion o puesta en
circulacion de obras protegidas por la LDA que hubieran sufrido una
deformacion, modificacion o mutilacion sin autorizacion del titular del derecho
de autor;
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e La importacion, venta, arrendamiento o realizacion de cualquier acto que
permita tener un dispositivo o sistema que tenga como objetivo desactivar los
dispositivos electronicos de proteccion de un programa de computacion;

e La retransmicion, fijacion, reproduccion y difusion al pdblico de emisiones de
organismos de radiodifusion, sin la autorizacion debida;

e E| uso, reproduccion o explotacion de una reserva de derechos protegida o un
programa de computo sin el consentimiento del titular;

e El uso o explotacion de un nombre, titulo, denominacion, caracteristicas
fisicas o psicologicas, o caracteristicas de operacion de tal forma que
induzcan a error o confusion con una reserva de derechos protegida;

e |a utilizacién de las obras de las culturas populares que tenga por objeto
causarles demérito o perjuicio a la reputacion o imagen de la comunidad o
etnia a la cual pertenecen.

Las sanciones correspondientes consisten en una multa de cinco mil hasta diez mil dias de
salario minimo; de mil hasta cinco mil dias de salario minimo, o de quinientos hasta mil dias
de salario minimo, segln corresponda.

En los casos de reincidencia se aplicara multa adicional de quinientos dias de salario
minimo por dia en que persista la infraccion, acorde a lo establecido por el articulo 232 de
la LDA.

La LDA, en su articulo 233 prevé el incremento de hasta cincuenta por ciento cuando el
infractor sea editor, organismo de radiodifusion o cualquier persona que explote las obras a
escala comercial.

El IMPI esta facultado para emitir resoluciones que suspendan la libre circulacion de
mercancias de procedencia extranjera en frontera, conforme al articulo 235 de la LDA).

3) Delitos en materia de derechos de autor

La Ley Federal del Derecho de Autor no contempla las conductas delictivas. Estas pasan a
formar parte de la legislacion penal, mediante la adicion de un nuevo titulo al Cédigo Penal
Federal denominado “De los delitos en materia de derechos de autor”.

Se castiga con prision de seis meses a seis anos y multa de trescientos a tres mil dias de
salario minimo:

1. Al que especule con los libros de texto gratuitos que distribuye la Secretaria
de Educacion Pablica;

1. Al editor, productor o grabador que, a sabiendas, produzca mas nidmeros
de ejemplares de una obra protegida que los autorizados por el titular de los
derechos;

. A quien produzca, fabrique, importe, venda, almacene, transporte,
distribuya o arriende obras protegidas en forma dolosa, a escala comercial y
sin autorizacion del titular de los derechos, y
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IV. A quien fabrique con fines de lucro un dispositivo cuya finalidad sea
desactivar los dispositivos electrénicos de proteccion de un programa de
computo (art. 424, Cédigo Penal).

La pena sera de seis meses a dos anos de prision o de trescientos a tres mil dias de
multa, al que a sabiendas y sin derecho explote con fines de lucro una interpretacion o una
ejecucion (art. 425, Codigo Penal).

Se impondra prisién de seis meses a cuatro anos y de trescientos a tres mil dias multa:

. A quien fabrique, importe, venda o arriende un dispositivo para descifrar
una senal de satélite cifrada, portadora de programas, sin autorizacion del
distribuidor legitimo de dicha senal, y

Il. A quien realice con fines de lucro cualquier acto con la finalidad de descifrar
una senal de satélite cifrada, portadora de programas, sin autorizacion del
distribuidor legitimo de dicha senal (art. 426 del Cédigo Penal).

Las sanciones pecuniarias se aplicaran sin perjuicio de la reparacion del dano; para fijar el
monto, se toma como minimo el equivalente al cuarenta por ciento del precio de venta al
publico de cada producto o de la prestacion de servicios que impliquen la violacién (art. 428
del Codigo Penal).

Los delitos se perseguiran por querella de parte ofendida, salvo el de especular con
libros de la Secretaria. Cuando los derechos de autor formen parte del dominio pablico,
la autoridad facultada para querellarse sera la Secretaria de Educacion Pdblica (art. 429,
Caodigo Penal).
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CAPITULO VIII
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS
CON LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

A) Reglas generales

La Ley de Propiedad Industrial establece los procedimientos a seguir para la tramitacion de
las solicitudes o promociones que se presentan ante el IMPI con motivo de su aplicacion,
asi como de las demas disposiciones que de la misma se deriven, entre ellas destacan las
siguientes:

e Tramites de patentes o registros;

e Procedimientos de declaracion administrativa;
e Inspecciones y;

e Recurso de reconsideracion.

Las reglas generales de la presentacion de las solicitudes se establecen en el capitulo | del
Titulo VI de la ley; deben reunir los siguientes requisitos:

1. Ser por escrito;

2. Redactadas en idioma espanol o acompanadas de su traduccion, en su caso;
3. Estar firmadas por el interesado o su representante;

4. Estar acompanadas del comprobante de pago de la tarifa correspondiente.

5. En cada expediente debe acreditarse la personalidad cuando las solicitudes y
promociones se presenten por conducto de mandatario.

La omisién de los requisitos que senalan los apartados 3 y 4 anteriores tiene como
consecuencia que el Instituto deseche de plano la solicitud o promocion.

Con referencia al requisito de la justificacion de la personalidad, la ley establece las
siguientes formulas:

¢ Sj el mandatario es persona fisica, bastara la suscripcion de una carta poder
simple otorgada ante dos testigos, debiendo contener para el efecto el nombre, la
firmay el domicilio de estos Ultimos para su plena validez.
e Si el mandatario es una persona moral mexicana, se estara a lo siguiente:
a) Para efectuar tramites relacionados con solicitudes de patentes, registros
o la inscripcion de licencias o sus transmisiones, mediante carta poder
simple suscrita ante dos testigos, en los términos comentados en el
apartado precedente, con la manifestacion de que quien la otorga cuenta
con facultades para ello, debiendo ademas citarse el instrumento en el que
consten dichas facultades.
b) En los deméas casos, mediante instrumento plblico o carta poder con
ratificacion de firmas ante notario o corredor, debiendo acreditarse la legal
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existencia del solicitante, asi como las facultades del otorgante.
e Cuando el mandatario sea una persona moral extranjera, se seguiran las
siguientes reglas:

a) Al igual que las personas morales mexicanas, tratandose de tramites
relativos a las solicitudes de patentes, registros o la inscripcion de
licencias, mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos.

b) En los demas casos, mediante carta poder otorgada conforme a la
legislacion aplicable del lugar donde se otorgue de acuerdo a los tratados
internacionales.

Se presume la validez del poder, salvo prueba en contrario, cuando en el mismo se dé fe de
la existencia legal de la persona moral en cuyo nombre se otorgue.

B) Autoridades competentes

La autoridad que administra el sistema de propiedad industrial es de conformidad con el
articulo 1° de la Ley de Propiedad Industrial, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

El Instituto se cred por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 10 de
diciembre de 1993, como respuesta a la necesidad de adecuacion y fortalecimiento de los
acervos de informacion tecnolégica y la funcidon de asistencia y consultoria de alta calidad de
instituciones publicas.

El citado decreto senala en su exposicion de motivos que el Instituto nace como un
organismo con personalidad juridica y patrimonio propio, con el propdsito de actuar como
“Organo de asesoria, consulta y difusion en materia de propiedad industrial; coadyuvar en
la promocion de las invenciones de aplicacion industrial y su desarrollo comercial; formar
y mantener actualizados los acervos sobre invenciones publicadas y realizar estudios en
investigaciones en dicha materia.”

Su estructura organica, de conformidad con el articulo 3° del Reglamento del Instituto
Mexicano de propiedad industrial, vigente desde diciembre de 1999, es la siguiente:

1) Junta de Gobierno
La Junta de Gobierno y el Director General, son los 6rganos de administracion del Instituto.

Se integra con diez representantes, de conformidad con lo que establece el articulo 7 bis de
la Ley:

- El Secretario de Comercio y Fomento Industrial, quien la preside;

- Un representante designado por la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial;
- Dos representantes designados por la Secretaria de Hacienda y Crédito Pablico;
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Un representante de:

- Secretaria de Relaciones Exteriores;

- Secretaria de Agricultura y Recursos Hidraulicos;
- Secretaria de Educacion Publica;

- Secretaria de Salud;

- Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia;

- Centro Nacional de Metrologia;

Por cada representante propietario sera designado un suplente.

El criterio de seleccion que se tomd en cuenta obedece a la relaciéon que guardan con la
materia de la propiedad industrial.

Cabe destacar que la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial (hoy Secretaria e
Economia de conformidad con la Ley Organica de la Administracion Pablica Federal vigente)
preside este organismo por ser cabeza de sector y fue hasta 1994 la autoridad encargada
de la administracion del sistema de propiedad industrial, a través de la entonces Direccion
de Desarrollo Tecnoldgico.

2) Direccion General

Su designacion le corresponde al Secretario de Comercio, en sus funciones de presidente
de la Junta de Gobierno.

Le corresponde la representacion, atencion, tramite y resolucion de todos los asuntos que
le competan al Instituto. El reglamento del Instituto prevé que puede ejercer todas sus
funciones directamente o delegarlas en servidores publicos subalternos, que son los que a
continuacion se indican:

3) Direcciones Generales Adjuntas de Propiedad Industrial y de los Servicios de Apoyo y
Coordinacion de Planeacion Estratégica

Las funciones principales que les corresponden, dentro de la esfera de su competencia, se
encuentran:

- Acordar con el Director General el despacho y resolucion de los asuntos que estén
bajo su responsabilidad y supervisar el funcionamiento de las areas administrativas
a su cargo;

- Analizar y someter a la aprobacion del Director General los proyectos de reformas a
las disposiciones legales y administrativas aplicables;

- Aplicar los ordenamientos que integran el marco juridico en materia de la propiedad
industrial y derechos de autor;

- Proporcionar la informacion o la cooperacion técnica que les soliciten las
dependencias y entidades piblicas o privadas o las areas administrativas del propio
instituto; y

20



CAPITULO VIII / PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

RELACIONADOS CON LA PROPIEDAD INDUSTRIAL MARIA NARVAEZ TUERINA

- Servir de enlace con dependencias y entidades publicas.
(i) Direccion general adjunta de propiedad industrial:
Le corresponde esencialmente:

- Establecer las politicas y lineamientos institucionales para los tramites relativos
al otorgamiento y conservacion de los derechos de propiedad industrial y de las
declaraciones administrativas substanciadas conforme a la Ley de Propiedad
Industrial y a la Ley Federal de Derechos de Autor;

- Otorgar o negar patentes y registros que se tramiten conforme a la Ley de Propiedad
Industrial;

- Proporcionar asesoria relativa a los tramites de los derechos referidos en el parrafo
que antecede;

- Emitir las resoluciones relacionadas con los procedimientos para el otorgamiento y
conservacion de los derechos de propiedad industrial; y

- Actuar como conciliador de los intereses de las partes involucradas en los
procedimientos de declaracion administrativa.

(ii) Direccion general adjunta de los servicios de apoyo:
Sus actividades principales van encaminadas a:

- Supervisar la coordinacién y participacion en las actividades de promocion, difusion
y estudio del sistema de propiedad industrial que realiza el Instituto para alentar la
actividad creativa y conocimiento de la materia;

- Propiciar la vinculacion institucional para promover y difundir mecanismos de apoyo
tecnolégico;

- Proveer lineamientos y posturas para negociaciones, reuniones y foros
internacionales sobre propiedad industrial, asi como participar en los mismos, en
representacion del Instituto;

- Vigilar el cumplimiento de los compromisos derivados de los tratados o acuerdos
interinstitucionales sobre la propiedad industrial;

- Realizar los tramites referentes a la proteccion internacional de los derechos de
propiedad industrial de nuestro pais; y

- Supervisar los programas de automatizacion del Instituto.

(iii) Coordinacion de planeacion estratégica:
Entre sus principales funciones destacan:
- Formular estrategias, metas y objetivos institucionales para el funcionamiento y
desempeno de la prestacion de los servicios puablicos;
- Elaborar e integrar programas estratégicos conforme a las metas y objetivos
institucionales;

- Coordinar la instrumentacion operativa de dichos programas estratégicos; y
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- Elaborar proyectos de reestructuracion organizacional.
4) Direcciones divisionales:

Compete a los directores divisionales, en el ejercicio de sus atribuciones, fundamentalmente
lo siguiente:

- Planear, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento y desempeno de las labores
encomendadas al area administrativa a su cargo;

- Coordinar sus actividades con otras dependencias del Instituto para su mejor
funcionamiento; y

- Proponer el ingreso, las promociones, licencias y remociones del personal su cargo.

(i) Direccion divisional de patentes:
Sus funciones principales se refieren a:

- Aplicacion de las disposiciones legales relativas al tramite y concesion de patentes,
registros de modelos de utilidad, disenos industriales y esquemas de trazado de
circuitos integrados, asi como para su negativa;

- Resolucion de las solicitudes referentes a la inscripcion de licencias, transmision y
conservacion de los derechos aludidos; y

- Promocion y fomento de la actividad creativa.

(ii) Direccion divisional de marcas:
Le concierne principalmente:

- La emision y la negativa de los registros de marcas, avisos comerciales, autorizacion
de publicacion de nombres comerciales, declaratorias de proteccion y autorizaciones
para el uso de denominaciones de origen; y

- La resolucion de las solicitudes referentes a la inscripcion de licencias, transmision y
conservacion de los derechos aludidos.

(iii) Direccion divisional de proteccion a la propiedad intelectual:

Las funciones primordiales de esa direccion se refieren a la substanciacion de los
procedimientos de nulidad, caducidad y cancelacion de los derechos de propiedad industrial;
esto incluye, entre otras funciones:

- La realizacion de investigaciones de infracciones administrativas y de hechos
presuntamente constitutivos de delitos;

- La practica de visitas de inspeccion;

- El requerimiento de informacion y datos;

- La emision de resoluciones de suspension de la libre circulacion de mercancias
y bienes vinculados con las infracciones en materia de propiedad industrial y de
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derechos de autor, en el ambito de su competencia;

- La de fungir como arbitro en la resolucion de controversias relacionadas con el pago
de los danos y perjuicios derivados de la violacion a los derechos de propiedad
industrial.

- La de actuar como conciliador de los intereses de las partes involucradas en los
procedimientos de delcaracion administrativa; y

- La emision de dictamenes técnicos solicitados por el Ministerio Plblico Federal, con
base en datos que esta Direccion se allegue.

(iv) Direccion divisional de sistemas y tecnologia de la informacion:
Sus funciones mas importantes se refieren a:

- La direccidn, coordinacion y evaluacion de los programas de automatizacion del
instituto;

- El mantenimiento y la planeacion de la tecnologia informatica del Instituto;

- El diseno y desarrollo de los programas de capacitacion en informatica para el
personal del Instituto;

- El diseno, produccion y mantenimiento de bienes y servicios para la difusion,
intercambio, donacién y almacenamiento de informacién protegida por los derechos
de propiedad industrial; y

- La edicién y publicacion de las resoluciones legales referentes a la proteccion de la
propiedad intelectual.

(v) Direccion divisional de promocion y servicios de informacion tecnologica:

Entre las tareas mas importantes de esa direccion se pueden destacar:

- La coordinacion y participacion en actividades de promocion, difusion y estudio del
sistema de propiedad industrial, a través de cursos, seminarios, talleres, ferias y
exposiciones tecnologicas que promuevan la actividad creativa y el conocimiento de
la propiedad industrial;

- La prestacion de servicios de orientacion y asesoria sobre los procedimientos para
la proteccion y defensa de los derechos de propiedad industrial a las empresas,
instituciones de educacion superior e institutos de investigacion cientifica y
tecnologica; y

- La administracion de los acervos de informacion tecnolégica con que cuenta el
Instituto y de los servicios para su consulta.

(vi) Direccion divisional de relaciones internacionales:
Esa direccion tiene a su cargo, principalmente:
- La participacion en las negociaciones para el establecimiento y la celebracion de
tratados o acuerdos interinstitucionales, asi como en reuniones y foros bilaterales,
regionales y multilaterales en materia de propiedad industrial;

- La propuesta de lineamientos y posturas para las negociaciones, reuniones y foros
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internacionales;

- La elaboracion de estudios sobre la conveniencia de la adhesién o denuncia de
México a tratados internacionales sobre propiedad industrial; y

- La atencion y respuesta a las consultas formuladas al Instituto, sobre asuntos de
caracter internacional, referentes a la propiedad industrial.

(vii) Direccion divisional de oficinas regionales:
Compete a esta direccion, esencialmente:

- La organizacion y coordinacion de las oficinas regionales del Instituto;

- La promocion de la desconcentracion de las funciones técnicas y administrativas del
Instituto a las oficinas regionales;

- La emision de propuestas referentes a la creacion de oficinas regionales, su
desaparicion o modificacion, asi como el nombramiento o remocion de los titulares
de las mismas;

- Ser el enlace con las oficinas regionales respecto de las solicitudes y promociones
relacionadas con el tramite para la proteccion de los derechos de propiedad
industrial; y

- La capacitacion del personal adscrito a las oficinas regionales.

(viii) Direccion divisional de administracion:
Su misién fundamental es la de atender las necesidades administrativas relacionadas con
los recursos financieros, materiales y humanos de las areas que integran la estructura
organica del Instituto.
(ix) Direccion divisional de asuntos juridicos:
Como funciones mas importantes de esa direccion, destacan:
- Actuar como representante y asesor juridico del Instituto;
- Formular y revisar en el aspecto juridico, los convenios y contratos que deba suscribir
el Instituto;
- Realizar los estudios e investigaciones juridicos que requiera el desarrollo de las
atribuciones del instituto; y
- Formular y revisar los proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demas
disposiciones administrativas que sean competencia del Instituto.
5) Contraloria interna:
La contraloria interna es el 6rgano de control interno del instituto.
6) Oficinas regionales:

Las oficinas regionales actlan como representantes del Instituto ante las autoridades
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federales, estatales y municipales de su circunscripcion.

Entre sus funciones principales se destacan la de prestar auxilio a las areas administrativas
del Instituto en lo referente a:
- Los procedimientos para el tramite y otorgamiento de los derechos de propiedad
industrial;
- Inscripcion de licencias, transmision y conservacion de los derechos referidos;
- Procedimientos de declaracion administrativa sustanciados conforme a lo dispuesto
en la Ley de Propiedad Industrial y la Ley Federal de Derechos de Autor.

C) Procedimiento de declaracion administrativa

Regulado por el capitulo Il del titulo VI de la LPI, el procedimiento de declaracion
administrativa es el medio que tiene el IMPI para evidenciar la existencia de causas de
nulidad, caducidad o cancelacion de patentes o registros o la comisidn de una infraccién en
materia de propiedad industrial y de derechos de autor relacionados con el comercio.

El ordenamiento supletorio para su substanciacion es el Cédigo Federal de Procedimientos
Civiles, que debe aplicarse solamente en aquéllos casos en que deba suplirse alguna
omision de LPI o para interpretar sus disposiciones.

El procedimiento se inicia de oficio 0 a peticion de quien tenga interés juridico y funde su
pretension.

La LPI utiliza indistintamente los términos solicitud o demanda para designar el escrito que
se presenta para dar inicio al procedimiento. Dicho escrito debe contener los siguientes
requisitos conforme al articulo 189:

1. Nombre del solicitante y, en su caso, de su representante;

/l. Domicilio para oir y recibir notificaciones;

/ll. Nombre y domicilio de la contraparte o de su representante;

IV. El objeto de la solicitud, detallandolo en términos claros y precisos;
V. Los fundamentos de derecho.

Si el promovente omite alguno de los requisitos, el IMPI le requerira por una sola vez que
subsane la omisién en que incurridé o que haga las aclaraciones pertinentes, en un plazo de
ocho dias que, de no cumplirse, provocara que se deseche la solicitud.

Ademas de las exigencias anteriores, deberan agregarse los documentos en que se
funde la accidén en originales o copias debidamente certificadas, ofrecerse las pruebas
correspondientes y el documento que acredite la personalidad.

Las pruebas que no se ofrezcan al momento de la solicitud no seran admitidas con
posterioridad, salvo las supervenientes.

En general se aplica el principio procesal de que “el que afirma estéa obligado a probar”,
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con excepcion del supuesto que establece el articulo 192 Bis 1, que senala que cuando la
materia objeto de la patente sea un proceso para la obtencion de un producto, en cuyo caso,
el presunto infractor debera probar que dicho producto se fabricé bajo un proceso diferente
al patentado cuando:

. El producto obtenido por el proceso patentado sea nuevo, y

Il. Exista una probabilidad significativa de que el producto haya sido fabricado
mediante el proceso patentado y el titular de la patente no haya logrado, no
obstante haberlo intentado, establecer el proceso efectivamente utilizado.

Se admiten toda clase de pruebas, excepto la testimonial y confesional, salvo que el
testimonio o la confesidon consten en documentos, asi como las contrarias a la moral y el
derecho.

Para la comprobacion de hechos presuntamente violatorios de los derechos de propiedad
industrial, el IMPI podra valerse, conforme al articulo 192 Bis de los medios de prueba que
estime necesarios.

Si el titular afectado o el presunto infractor ha presentado pruebas suficientes de
sus pretensiones y ha indicado algin elemento probatorio que esté bajo el control de
su contraparte, el IMPI esta facultado para ordenarle a esta Ultima su presentacion,
garantizando, desde luego, la proteccion de la informacion confidencial.

Cuando nieguen el acceso 0 no proporcionen las pruebas que tengan en su poder en un
plazo razonable u obstaculicen significativamente el procedimiento, el IMPI podra dictar
resoluciones preliminares y definitivas basandose en las pruebas presentadas, incluyendo
los argumentos presentados por quien resulte perjudicado con la negativa del acceso a las
pruebas, sin perjuicio del derecho que tienen los interesados de ser oidos.

La falta del documento que acredite la personalidad provocara que la solicitud se deseche.

Para los procedimientos de declaracion administrativa de nulidad, caducidad y cancelacion,
el IMPI notificara al afectado para que conteste en un mes.

El escrito de contestacion debera contener, conforme al articulo 197 los siguientes
requisitos:

I. Nombre del titular afectado o del presunto infractor y, en su caso, de su
representante;

Il. Domicilio para oir y recibir notificaciones;

1ll. Excepciones y defensas;

IV.Las manifestaciones u objeciones a cada uno de los puntos de la solicitud de
declaracion administrativa, y

V. Fundamentos de derecho.

Ademas, debera ofrecer las pruebas y anexar los documentos base de la accion.
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Se concedera un plazo adicional de quince dias para la presentacion de pruebas cuando
éstas se encuentren en el extranjero, siempre que se hubieran ofrecido en la contestacion y
se haga el senalamiento respectivo.

Una vez desahogadas las pruebas, se emitira la resolucion administrativa, misma que se
notificara a los interesados.

La LPI no senala un plazo para el desahogo de las probanzas, por lo que queda al arbitrio
de la autoridad. Tampoco senala los requisitos que debe contener la resolucion, por lo que
habra que aplicar la legislacion supletoria, asimilandola a la sentencia.

En los procedimientos relativos a infracciones, cuando asi lo amerite, el IMPI realizara una
visita de inspeccidon. En caso contrario, la Autoridad notificara al presunto infractor para que
en un plazo de diez dias manifieste lo que a su derecho convenga y presente las pruebas
correspondientes.

Realizado lo anterior, con los elementos que cuente, el IMPI dictara resolucion.

Durante el procedimiento, con el objetivo de agilizar su tramitacion, no se admitiran los
procedimientos de previo y especial pronunciamiento, sino que se resolveran al emitirse la
resolucion.

1) Medidas provisionales en los procedimientos de declaracion administrativa de
infraccion

Las medidas provisionales son resoluciones de sencilla tramitacion y que han probado ser
efectivas, para interrumpir o corregir la violacion de los derechos de propiedad industrial.
La autoridad competente para llevarlas a cabo es el IMPI, que solo tiene competencia
para declarar la existencia de una violacion y no para determinar lo relacionado con el
resarcimiento de danos y perjuicios, que debe pedirse por la via civil.

Las medidas precautorias que puede adoptar el IMPI de conformidad con la LPI, son las
siguientes, con fundamento en el articulo 199 Bis:

1. Ordenar el retiro de la circulacion o impedir ésta respecto de las mercancias
que infrinjan derechos de los tutelados por esta Ley;

/. Ordenar se retiren de la circulacion:

a) Los objetos, fabricados o usados ilegalmente; b) los objetos, empaques,
envases, embalajes, papeleria, material publicitario y similares que infrinjan
alguno de los derechos tutelados por esta ley; c) los anuncios, letreros,
rotulos, papeleria y similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados
por esta Ley, y d) Los utensilios o instrumentos destinados o utilizados en la
fabricacion, elaboracion u obtencion de cualquiera de los senalados en los
incisos a), b) y ¢ ), anteriores;

Ill. Prohibir, de inmediato la comercializacion o uso de los productos con los que
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se viole un derecho de los protegidos por esta Ley;

IV. Ordenar al presunto infractor o a terceros la suspension o el cese de los actos
que constituyan una violacion a las disposiciones de esta Ley, y

VI. Ordenar se suspenda la prestacion del servicio o se clausure el
establecimiento cuando las medidas que se prevén en las fracciones
anteriores no sean suficientes para prevenir o evitar la violacion a los
derechos protegidos por esta ley.

Para que puedan llevarse a efecto las medidas, el promovente debera probar:

¢ La existencia de una violacidon a su derecho o que esa violacion es inminente;

e La posibilidad de sufrir un dano irreparable;

e El temor fundado de que las pruebas se destruyan, oculten, pierdan o alteren;

e Ademas debera otorgar fianza y la informacion necesaria para la localizacion e
identificacion de los bienes. Por su parte, el presunto infractor tiene derecho a
otorgar contrafianza.

La persona en contra de quien se tomaron las medidas, puede formular observaciones
durante la diligencia y ademas cuenta con un plazo de diez dias para presentar ante el
Instituto las observaciones respecto de dicha medida, aportando los elementos probatorios
que estime convenientes. Basandose en dichas observaciones, el IMPI podra modificar la
medida.

En el supuesto de que el solicitante de las medidas no presente la demanda dentro del
plazo de 20 dias, contados a partir de la practica de las mismas o de que en la resolucion
se declare que no existid violacion alguna a sus derechos, sera responsable del pago de
danos y perjuicios.

En todo momento, el IMPI tiene una funcion de caracter conciliatoria.
D) Recurso de reconsideracion

El recurso de reconsideracion es el medio de defensa que tienen las personas a quienes el
IMPI les ha negado una patente o el registro de un modelo de utilidad o diseno industrial.

Debera presentarse por escrito ante el propio Instituto en un plazo de treinta dias contados
a partir de la fecha de notificacion de la resolucion respectiva. Al recurso se acompanara la
documentacion que acredite su procedencia.

Después de analizados los argumentos que se exponen en el recurso y los documentos
aportados, el Instituto emitira la resolucion que corresponda, la cual debera comunicarse
por escrito al recurrente.

La LPI no establece un plazo para emitir la resolucién, por lo que queda al arbitrio de la

autoridad.
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Si la resolucion que emita el Instituto niega la procedencia de recurso se comunicara por
escrito al recurrente y se publicara en la Gaceta. Cuando la resolucion sea favorable se le
requerira al solicitante para que dentro del plazo de dos meses cumpla con los requisitos
necesarios para la publicacion de su patente o registro en la Gaceta y presente ante el
Instituto el comprobante del pago de la tarifa correspondiente a la expedicion del titulo. De
no cumplir, se incurrird en la causa de abandono prevista en el articulo 57 de la LPI.

E) Inspecciones

Dentro de las funciones del IMPI se encuentran las de realizar inspecciones y la requerir
informes, datos y documentos.

Se entiende por visitas de inspeccién, conforme a la LPI las que se practiquen en los lugares
en que fabriquen, almacenen, transporten, expidan o comercialicen productos o en que se
presten servicios con objeto de examinar los productos, las condiciones de prestacion de
los servicios y los documentos relacionados con la actividad de que se trate.

Las visitas de inspeccion deberan practicarse en dias y horas habiles, por personal
autorizado por el Instituto, mediante oficio de comision, pero la Autoridad podra habilitar dias
y horas inhabiles para evitar la comision de infracciones.

Previo al inicio de la visita, el funcionario del IMPI debera exhibir el oficio de comision
respectivo y la identificacion oficial a la persona con la que se entienda la diligencia,

De toda visita de inspeccion se levantara acta circunstanciada en presencia de dos testigos
propuestos por la persona con quien se entienda la diligencia o por el inspector que la
practic6 en caso de que el primero se niegue a hacerlo.

Durante la diligencia, los visitados tienen el derecho de formular observaciones y de ofrecer
pruebas relacionadas con los hechos contenidos en el acta

La comprobacion fehaciente de la comision de una infraccion o delito por parte del
inspector, puede dar lugar a un aseguramiento cautelar de los “productos con los que
presumiblemente se cometan dichas infracciones o delitos”, debiendo levantar un inventario
de los bienes asegurados y hacerlo constar en el acta.

Conforme al articulo 211 se designara como depositario al encargado o propietario del
establecimiento en que se encuentre, si es fijo; si no lo fuere, se concentraran los productos
en el Instituto.

Conforme al articulo 212 Bis 1, se preferira como depositario a la persona o Instituciéon que,
bajo su responsabilidad, designe el solicitante de la medida.

No se sabe exactamente lo que el legislador quiso expresar ya que aparentemente ambas
disposiciones son contradictorias.
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Si se trata de hechos posiblemente constitutivos de delitos, el IMPI lo hara constar en la
resolucion que emita al efecto.

1) Destino de los bienes asegurados

La LPI contiene reglas rigurosas sobre el destino de los bienes asegurados, para dar
seguridad y transparencia juridicas, en el supuesto de que en la resolucion definitiva se
declare que se ha cometido una infraccion administrativa. En este caso el IMPI decidira,
con audiencia de las partes, sobre el destino de los bienes asegurados, sujetandose a las
siguientes reglas:

1.

Pondra a disposicion de la autoridad judicial competente los bienes que
se hubiesen asegurado, tan pronto sea notificado de que se ha iniciado el
procedimiento tendiente ala reparacion del dano material o al pago de los
danos y perjuicios;

. Pondra a disposicion de quien determine el laudo, en el caso de que se opte

por el procedimiento arbitral;

. Procedera, en su caso, en los términos previstos en el convenio que sobre

el destino de los bienes hubiesen celebrado el titular afectado y el presunto
Infractor;

. En los casos no comprendidos en las fracciones anteriores, cada uno de los

interesados presentara por escrito, dentro de los cinco dias siguientes en que
se les dé vista, su propuesta sobre el destino de los bienes asegurados, que
hubieran sido retirados de la circulacion, o cuya comercializacion se hubiera
prohibido;

. Debera dar vista a las partes de las propuestas presentadas, a efecto de

que, de comln acuerdo, decidan respecto del destino de dichos bienes y lo
comuniquen por escrito al instituto dentro de los cinco dias siguientes a aquel
en que se les haya dado vista, y

. Si las partes no manifiestan por escrito su acuerdo sobre el destino de

los bienes en el plazo concedido, o no se ha presentado ninguno de los
supuestos a que se refieren las fracciones la 3 anteriores, dentro del plazo de
noventa dias de haberse dictado la resolucion definitiva, la Junta de Gobierno
del Instituto podra decidir:

a) La donacion de los bienes a dependencias y entidades de la
administracion pablica federal, entidades federativas, municipios,
instituciones publicas de beneficencia o de seguridad social, cuando no
se afecte el interés pablico, o

b) La destruccion de los mismos.

F) Infracciones y Sanciones

1) Infracciones

De acuerdo con el articulo 213 vigente se enumeran 25 tipos de infracciones. En la Gltima,
en forma muy amplia y vaga se senala que también son infracciones administrativas: “las
demas violaciones a las disposiciones de esta Ley que no constituyan delitos”.

100



CAPITULO VIII / PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS MARIA NARVAEZ TIJERINA
RELACIONADOS CON LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

A continuacion se transcribe el citado dispositivo:

Son infracciones administrativas las siguientes:

1.

1.

V.

78

Vil.

Viil.

IX.

Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria,
comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen
con la materia que esta Ley regula.
Hacer aparecer como productos patentados aquéllos que no lo estén. Si
la patente ha caducado o fue declarada nula, se incurrira en la infraccion
después de un ano de la fecha de caducidad o, en su caso, de la fecha en que
haya quedado firme la declaracion de nulidad;
Poner a la venta o en circulacion productos u ofrecer servicios, indicando que
estan protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Si el registro
de marca ha caducado o ha sido declarado nulo o cancelado, se incurriré en
infraccion después de un ano de la fecha de caducidad o en su caso, de la
fecha en que haya quedado firme la declaracion correspondiente;
Usar una marca parecida en grado de confusion a otra registrada, para
amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por
la registrada;
Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada o semejante
en grado de confusion como elemento de un nombre comercial o de una
denominacién o razon social, o viceversa, siempre que dichos nombres,
denominaciones o razones sociales estén relacionados con establecimientos
que operen con los productos o servicios protegidos por la marca;
Usar, dentro de la zona geogréfica de la clientela efectiva o en cualquier parte
de la Republica, en el caso previsto por el articulo 105 de esta Ley, un nombre
comercial idéntico o semejante en grado de confusion, con otro que ya esté
siendo usado por un tercero, para amparar un establecimiento industrial,
comercial o de servicios del mismo o similar giro;
Usar como marcas las denominaciones, signos, simbolos, siglas o emblemas
a que se refiere el articulo 4o. y las fracciones VII, VIIl, IX, XII, XIll, XIV y XV del
articulo 90 de esta Ley;
Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de confusion
como nombre comercial, denominacion o razén social o como partes de éstos,
de una persona fisica o moral cuya actividad sea la produccion, importacion o
comercializacion de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica
la marca registrada, sin el consentimiento, manifestado por escrito, del titular
del registro de marca o de la persona que tenga facultades para ello;
Efectuar, en el gjercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que
causen o induzcan al pablico a confusion, error o engano, por hacer creer o
suponer infundadamente:

a).- La existencia de una relacion o asociacion entre un establecimiento y el

de un tercero;
b).- Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o
autorizacion de un tercero;
¢).- Que se presten servicios o se venden productos bajo autorizacion,
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Xl.

Xll.

XIll.

XIV.

XV.

XVI.

XVII.

licencias o especificaciones de un tercero;

d).- Que el producto de que se trate proviene de un territorio, region o
localidad distinta al verdadero lugar de origen, de modo que induzca al
puablico a error en cuanto al origen geogréfico del producto;

Intentar o lograr el propdsito de desprestigiar los productos, los servicios,

la actividad industrial o comercial o el establecimiento de otro. No estard
comprendida en esta disposicion, la comparacion de productos o servicios
que ampare la marca con el propdsito de informar al pablico, siempre que
dicha comparacion no sea tendenciosa, falsa o exagerada en los términos de
la Ley Federal de Proteccion al Consumidor;

Fabricar o elaborar productos amparados por una patente o por un registro de
modelo de utilidad o diseno industrial, sin consentimiento de su titular o sin la
licencia respectiva;

Ofrecer en venta o poner en circulacion productos amparados por una patente
0 por un registro de modelo de utilidad o disenio industrial, a sabiendas de que
fueron fabricados o elaborados sin consentimiento del titular de la patente o
registro o sin la licencia respectiva;

Utilizar procesos patentados, sin consentimiento del titular de la patente o sin
la licencia respectiva;

Ofrecer en venta o poner en circulacion productos que sean resultado de la
utilizacion de procesos patentados, a sabiendas que fueron utilizados sin el
consentimiento del titular de la patente o de quien tuviera una licencia de
explotacion;

Reproducir o imitar disefnios industriales protegidos por un registro, sin el
consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva;

Usar un aviso comercial registrado o uno semejante en grado de confusion,
sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva para anunciar
bienes, servicios o establecimientos iguales o similares a los que se aplique
el aviso;

Usar un nombre comercial o uno semejante en grado de confusion, sin el
consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, para amparar un
establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro;

XVIII. Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia

XIX.

XX.

XXI.

XXII.

respectiva, en productos o servicios iguales o similares a los que la marca se
aplique;

Ofrecer en venta o poner en circulacion productos iguales o similares a los
que se aplica una marca registrada, a sabiendas de que se usé ésta en los
mismos sin consentimiento de su titular;

Ofrecer en venta o poner en circulacion productos a los que se aplica una
marca registrada que hayan sido alterados;

Ofrecer en venta o poner en circulacion productos a los que se aplica una
marca registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o
totalmente ésta;

Usar sin autorizacion o licencia correspondiente una denominacion de origen;

XXIIl. Reproducir un esquema de trazado protegido, sin la autorizacion del titular

del registro, en su totalidad o cualquier parte que se considere original por si
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sola, por incorporacion en un circuito integrado o en otra forma;
XXIV. Importar, vender o distribuir en contravencion a lo previsto en esta Ley, sin la
autorizacion del titular del registro, en cualquier forma para fines comerciales:
a) Un esquema de trazado protegido;
b) Un circuito integrado en el que esté incorporado un esquema de trazado
protegido, o
¢) Un bien que incorpore un circuito integrado que a su vez incorpore un
esquema de trazado protegido reproducido ilicitamente, y
XXV. Las demas violaciones a las disposiciones de esta Ley que no constituyan
delitos.

2) Sanciones Administrativas

Los elementos con que cuenta el IMPI para sancionar la violacion de las normas sustantivas
de proteccion de la propiedad industrial, son multas, clausuras, y el arresto administrativo.

De conformidad con la LPI, las sanciones en caso de las infracciones administrativas son las
siguientes:

1. Multa hasta por el importe de veinte mil dias de salario minimo general vigente
en el Distrito Federal;

Il. Multa adicional hasta por el importe de quinientos dias de salario minimo
general vigente en el Distrito Federal, por cada dia que persista la infraccion;

Ill. Clausura temporal hasta por noventa dias;

IV. Clausura definitiva, y

V. Arresto administrativo hasta por 36 horas.

En la imposicion de las sanciones, el IMPI debe tomar en consideracion lo siguiente:

e | a intencionalidad de la accidén u omision constitutiva de la infraccion;

e Las condiciones econoémicas del infractor, y

e | a gravedad que la infraccion implique en relacidon con el comercio de
productos o la prestacion de servicios, y el perjuicio ocasionado a los
directamente afectados.

La ley no establece férmulas para determinar, por ejemplo, el elemento de la
intencionalidad, por lo que el IMPI goza de un amplio margen de discrecionalidad en el
establecimiento de las sanciones.

La sancion para la reincidencia es mas rigurosa, ya que en esos casos se duplicaran las
multas impuestas anteriormente o bien con la clausura definitiva, entendiéndose como
reincidencia, la comision de la misma conducta infractora en un lapso de dos anos; ademas
de que la reincidencia se tipifica como delito, como se vera posteriormente.

Independientemente de las sanciones, la LPI establece que el afectado podra exigir una
indemnizacion por danos y perjuicios que, como ya quedd asentado, debera hacerse valer
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mediante un procedimiento judicial.

Para cuantificar la indemnizacion, la LPI establece un minimo equivalente al cuarenta
por ciento del precio de la venta al plblico de cada producto o la prestacion de servicios
que impliquen una violacion de alguno o algunos de los derechos de propiedad industrial
regulados en esta Ley.

G) Delitos
Los delitos se persiguen por querella de parte ofendida.

El articulo 223 de la LPI enumera los delitos:

1. Reincidir en las conductas previstas en las fracciones Il a XXl del articulo 213
de esta Ley, una vez que la primera sancion administrativa impuesta por esta
razon haya quedado firme”.

Il. Falsificar, en forma dolosa y con fin de especulacion comercial, marcas
protegidas por esta ley;

Ill. Producir, almacenar, transportar, introducir al pais, distribuir o vender, en
forma dolosa y con fin de especulacion comercial, objetos que ostentes
falsificaciones de marcas protegidas por esta Ley, asi como aportar o proveer
de cualquier forma, a sabiendas, materias primas o insumos destinados a la
produccion de objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por
esta Ley;

IV. Revelar a un tercero un secreto industrial que se conozca con motivo de su
trabajo, puesto, cargo, desempeno de su profesion, relacion de negocios o
en virtud del otorgamiento de una licencia para su uso, sin consentimiento
de la persona que guarde el secreto industrial, habiendo sido prevenido de su
confidencialidad, con el proposito de obtener un beneficio econémico para si
o para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el
secreto;

IV. Apoderarse de un secreto industrial sin derecho y sin consentimiento de la
persona que lo guarde o de su usuario autorizado, para usarlo y revelarlo aun
tercero con el proposito de obtener un beneficio econémico para si o para el
tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto
industrial o a su usuario autorizado, y

V. Usar la informacion contenida en un secreto industrial, que conozca por virtud
de su trabajo, cargo o puesto, ejercicio de su profesion o relacion de negocios
sin consentimiento de quien lo guarde o de su usuario autorizado, o que le
haya sido revelado por un tercero, a sabiendas de que éste no contaba para
ello con el consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial o su
usuario autorizado, con el proposito de obtener un beneficio econémico o con
el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o su
usuario autorizado.

Llama la atencion el hecho de que no constituya delito la conducta reiterativa de las
infracciones relacionadas con los circuitos integrados, que se prevén en las fracciones XXIII
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y XXIV del articulo 213.

De acuerdo con la fraccion Il anteriormente transcrita, no es suficiente falsificar una marca
para tipificar el delito; es necesario, ademas, que la falsificacion sea dolosa y tenga como
fin la especulacion comercial; ambos requisitos resultan muy imprecisos, lo que limita la
seguridad juridica de los gobernados a quienes se aplica la ley, y da un amplio margen de
actuacion discrecional a la Autoridad.

Las Gltimas tres fracciones tipifican los delitos por la violacion en materia de secretos
industriales; debe destacarse que esas conductas constituyen delitos desde la primera vez
que se cometan, siempre que relnan los elementos del tipo:

e Revelar, apoderarse o usar el la informacion protegida como secreto industrial;

e Sin el consentimiento del detentador;

e Con el conocimiento de que se trata de una informacion confidencial
protegida;

e Con el propodsito de obtener un beneficio econémico para si o para un tercero;

e Con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto.

Las sanciones por la comision de los delitos contenidos en las Gltimas tres fracciones son:
dos a seis anos de prision y multa por el importe de cien a diez mil dias de salario minimo
general vigente en el Distrito Federal (articulo 224). La sancion de prisidon es menor a la
media aritmética de cinco anos, por lo tanto, quien lo comete tendra derecho a salir bajo
fianza.

Para el ejercicio de la accion penal es necesario que el IMPI emita un dictamen técnico

en dos casos concretos: primero, cuando se reincida en la comision de infracciones
administrativas, una vez que la primera sancion administrativa haya quedado firme; y dos, en
caso de falsificacion de marcas en forma dolosa y con fines de especulacion comercial.

Con referencia al dictamen técnico, no se establecen los requisitos que debe reunir la
persona que deba emitirlo, o el funcionario competente para hacerlo; al ser un acto de
autoridad.

Sin el referido dictamen técnico, no es posible ejercer las acciones civiles y penales; aunado
a esto, es indispensable que los titulares hagan pablico su derecho colocando las leyendas
de “patente en tramite”, o “patente otorgada”, o “marca registrada” o “M. R”. 0 “®".

La parte que resulte afectada por la comision de los delitos podra demandar la reparacion y
el pago de los danos y perjuicios.

En principio los tribunales de la Federacion son competentes para conocer de los delitos

y de las controversias mercantiles y civiles y de las medidas precautorias que se susciten
con motivo de la aplicacion de la LPI; pero cuando dichas controversias afecten sélo
interesas particulares, el actor podra elegir a los tribunales del orden comun, sin perjuicio de
prerrogativa que gozan de someterse al procedimiento arbitral.
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ABREVIATURAS MAS USADAS

Acuerdo TRIPS Acuerdo sobre los aspectos de propiedad intelectual incluido el comercio de
mercancias falsificadas.

DOF Diario Oficial de la Federacion.

G-3 Grupo de los tres.

IMPI Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
LFT Ley Federal del Trabajo.

LPI Ley de Propiedad Industrial.

OCDE  Organizacioén para la Cooperacion y el Desarrollo Economico.
ONU Organizacién de las Naciones Unidas.
OMPI Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual.
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