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INTRODUCCION

Este es un trabajo de esfuerzo en el cual se tratd a destacados maes
tros de la materia Propiedad Industrial.

Desde el afio de 1960 habfa el provecto de una nueva Ley de la Pro--
piedad Industrial y no fue hasta 19,6 en que vino apareciendo con el
nombre de Ley dé Invenciones y Marcas, en su contenido aparen al
gunas novedades, lo cual provocd, problemas de aplicacidn de ahf el
tftulo a la presente Tesis "Algunos Problemas que Origina la nueva Ley
de Invenciones y Marcas".

El propdsito es seflalar que México tiene que luchar para salir del -
subdesarrollo técnico y cientfflco en que prevalece, as{ como su -
dependencia con el exterior y otros factores, adoptando una actitud
activa mediante lineamientos de accidn tratando de llevar una verda
de;a polftica nacional de desarrollo aunado con programa’s/de impul-
so para la explotacidn del ingenio nacional buscando tecnologfas -

- nacio nales mfs avanzadas‘as{ como bus car en la Ley un estfmulo
para ello protegiendo a las clases desvalidad de medios econdmicos

, ;:ara que saquen provecho de su ingenio como por ejemplo los obreros
que descubre'n a veces mejoras en alguna clase de trabajo sin que -

se les reconozca por ello.




Durante el tiempo de elaboracidén de la presente Tesis posiblemente
la Ley de Invenciones y Marcas su reglamento o las tarifas que son
" objeto de estudio sufrieron modificaciones.

De ello dejamos constancia para el caso que aparezcan datos contra~
d}ctorlos e imprecisos en el texto de la misma en relacidn con el'-

mes y afio de su publicacidn.




‘ CAPITULO 1
DENOMINACION DE LA LEY

1.- Antecedentes

Haciendo un anilisis comparativo de la antigua "Ley de
la Propiedad Industrial, con la nueva "Ley de Invenclones y Marcas"
nos encontramos con el primer concepto que es el nombre de la Ley

v el impacto psicoldgico que puede producir dicho tftulo.

Inicialmente a la nueva Ley se le pretendid dar el nom-
bre dev "Ley que Regula los Derechos de los Inventores y el Uso de ‘~
Signos Marcarios" , y al efecto la Iniciativa de Ley declaraba: " que
el titulo de la nueva Ley es mas coherente con el espfritu vy la le-—
tra del Artfculo 28 Constitucional que el anterior a saber: - Ley de
'la Propiedad Industrial-, La patente no es un derecho natural de pro
piedad como lo considerd el liberalismo, sino un privileglo que el
Estado otorga y cuyo campo de aplicabilidad, alcance y el ejercicio
queda sujeto a los términog en que el propic Estado decide conceder
la. Por otra parte, las marcas, denominaciones de origen y npmbres -
comerciales, se dan tanto en la actividad comercial como en la Indus

trial propiamente dicha". (1)

* (1) Iniciativa de Ley.- 1975. Pag. 295



St bien desde determinado punto de vista, es discutible - -
que la Patente sea un dqrecho natural de propiedad, porque el con-~
cepto de Derecho Natural ha sido puesto en crisis, en virtud de -~ -
que en la actualidad, muchas instituciones jpr{dicas ya no son con-
sideradas derechos naturales exclusivos para determinados indivi-~-
duos o grupo social; tal es el caso del concepto de la propiedad de
la tlerra que en nuestro pals esta sujeto a ciertas modalidades que -
le imprime el proplo derecho, v que en el sexenio pasado y princi--
pios de la adminiétracién actual provocd seria crisis en el campo, -
c_uando fueron expropiadas miles de hectareas a pequefios propleta--
rlos; por otra parte tampoco se puede considerar que la patente sea -
un privilegio que el Estado otorga, porque los Estados de Derecho --
no otorgan privilegios, solo conceden derechos y confieren obli—
géciones. Dentro del harco de un derecho Estatal, las personas ju-
rdicas que lo integran deben someterse al orden jurfdico donde se -
desenvuelven, y as{, pueden hacer todo aquello que el derecho per--
mita, en virtud del principio de derecho; de que -todo lo que no -~ -
esta prohibido, esta permitido -. Por lo tanto la institucion jurfdi--
ca de la patente es un derecho que el orden jurfdico permite ejercer,
promueve y regula. En este sentido Breur dice; "Actualmente se - -

" admite. que . el autor de un Invento tiene derecho exclusivo de - -



de explotarle o de permitir que otros lo exploten”.

“El alcance de este derecho es delimitado en tftulos o do
“cumento - la patente de invencion - que describe el invento. Io -
definido allf es el objeto del derecho exclusivo de explotacien. -

En el mundo.contemporaneo toda persona que efectlia un invento tie

" ne el derecho de denunciarlo al Estado para que este le expida la

correspondiente patente, para con ella poner en movimiento la ma--
quina judiclal en defensa de su exclusividad. Pero han sido nece-

sarlos- slglos para llegar a este punto ". (2)

Otra de las razones que se da dentro de la iniciativa de -
Ley para el cambio de nombre es que; las marcas, denominaclones
de orlgen y nombres comerciales, se usan tanto en la actividad - -
comercial como en la 1ndus£r1a1. Efectivamente, e;z'las activida-—
des éitadas se emplean dichas flguras; pero no creemos.que por ser
. usadas en ambas activldadés, exita ratio jurls para modlﬁcar la -~
. denominacion de la Ley.

 “#{2) P,C. BREUER MORENO "Tratado de Patentes de Invencidén "
" Tomol, Pag. 3.




2 ,- Intervencion del Secretarlo de la S.1.C. en Cuanto —
al Cambio de Denominacidn.

En la comparecencia del Sr. Lic. José Campillo Sainz -Se
cretario de Industria y Comercio en el Perfodo 1971-76- ante los Sres.
Senadores intentd justificar de 1a siguiente forma, el cambio de deno—
minacion de la Ley de la Propiedad Industrial, por el de Ley que re—

gula los Derechos de los Inventores y el Uso de los Signos Marcarios:

"Nuestra Constitucidn politica establecid un edificio jurl
dico donde las garantias individuales y el interés social se enlazan -
para que el ser humano goce de la libertad y la colectividad de justi-
cia; Contiene las bases de un sistema de econom{a mixta, pero facul
ta ’al Estado para imponer a las propied privada y a la actividad de -
los particulares las modalidades que dicte el interés piblico. De con
formidad con esta filosoffa no pueden anteponerse los intereses de -
los individuos a las necesidades y a las demandas de un pueblo para

acceder a un desarrollo econdmico mas justamente compartido.



Estas directrices, fundadas en la escencia histdrica de nuestra con-
vivencia social, han animado a la elaboracidn de esta iniciativa de -

Ley que ha sido sometida @ la consideracién de vuestra Soberanfa,

Por ello, se ha superado la denominacion de Ley de la --
Propiedad Industrial y se ha optado por la Ley que Regula los Dere~—
chos de los Invent.ores y el Uso de Signos Marcarios, que responde
en forma més acertada a nuestros lineamientos constitucionales, a la
corriente internacional predominante, a su propio espiritu y a la -
materia regida. El artfculo 28 Constitucional sefiala que los dere—~
chos de los inventores son un privilaegio que el Estado concede; en
forma alguna se entiende como un derecho de propiedad segiin lo --
conqebfa el liberalismo. De ahf que se justifique plenamente la -
supresion del concepto propiedad, en el artfculo de la Ley. Asi--
mismo, existen dentro de la Ley numerosos preceptos relacionados-~

con la actividad comercial que escapan al ambito de la industria.

Por eso consideramos tnadecuada la denominacion Ley de
Propiedad Industrial. En realidad esta Ley esta regulando los dere

chos de los inventores o sus causahabientes, y las marcas o signos



marcarios engloban también los nombres Comerciales". (3)

Sin embargo, las anteriores consideraciones, para hacer -
un camblo en la denominacién de la Ley resultan bastante inconsis
tentes, porque por ejemplo el concepto de econom{a mixta no dice -
nada n{ a favor ni en contra del cambio de denominacidn de la Ley.
Tampoco nos dice nada en pro ni en contra de un cambio de deno-
minacidon de la Ley, el hecho de que el Estado este facultado para
imponer a la propiedad privada y a la actividad de los particulares -
las modalidades.que dicte el interés pliblico porque si bien la ante-
rior es una verdad jurfdica por todos aceptada, ella no justifica que
el Estado de manera arbitraria y a su antojo cambie las denominacig
nes de las leyes basandose en la facultad que tiene de intervenir --

regulando la propiedad en favor del piblico.

' Sobre la denominacidn de la Ley el Lic. César Sepulveda

nos dice:

*(3) Senado , Diario de los Debates, No. 34 del 23-XII-75.- P3g.5 y 6




El ordenamiento pretende llamarse "Ley que regula el --
derecho de losinventores y el uso de signos marcarios". Enrea~---
lidad, no regula el derecho de los inventores o acaso sdloen mf-
nima parte. E! derecho del inventor, como la misma iniciativa lo sg
fiala, vy sl ese Inventor lo desea, es ser mancionado en la patente ,~
pero nada mas. Los derechos en realidad son de los titulares de - ~
patente y también del piiblico, que puede obtener una licencia. La
misma exposicion de motivos admite ademas que un considerable ni-
mero de patentes rasultan de la actividad de {nvestigadores de las -~
empresas y de las instituciones, en equipo, y no del inventorindi-
vidual o aislado. Por otra parte el afan de innovar ha conducido a -
emplear la exprasion "signos marcarios” lo que es un barbarismo, -
pues el vocablo no ha tenido aceptacidon ni en México ni en los de-~

mas palses de habla espafiola". (4)

No obstante que notables maestros expertos en la materia
disintieron acerca del cambio de denomlnacidn de la Ley, y atin a -
sablendas de que a nivel Internacional; a la materia que nos ocupa,
se le llama "Propiedad Industrial”, nuestros legisladores optaron -

por una sfntests del nombre que originalmente pretendian darle, a -

*(4) PAgina Editorial de Excelsior,- Por César Sepulveda 23=XII-77



saber "Ley que Regula el Derecho de los inventores y el Uso de -

Signos Marcarios” por el de "Ley de Invenciones y Marcas",

Considero que la denominacion de Ley de la Propiedad In-
dustrial , es un vocablo moderno que ampara mas ampliamente las -

filguras que regula la Ley a que hacemos referencia.

Por otra parte, se tomaron la mayor parte de articulos para
integrar el nuevo ordenamiento, de la Ley anterior - Ley de la Pro

pledad Industrial~, en lugar de hacer una nueva Ley.

Los conceptos que a continuacion transcribo, refuerzan mi
conviccion de que la anterior denominacion de la Ley (Ley de Pro-

higdad Industrial) es mas valedera que la actual.

3.~ Diversos Conceptos de Derecho de la Propiedad Indus-
trial.

"La Propiedad Industrial, que ampara las patentes, marcas

'Y nombres comerciales, evidentemente es un DERECHCO REAL AUTQ

NOMO,que debe diferenciarse de la propiedad ordinarla que solo-



recae sobre cosas; aquélla recae sobre creaciones de la inteligencia,
sobre productos del esfuerzo mental y se refiere a intereses que de-~
ben ser jur{dicamente protegidos, reconociendo al inventor el corres
pondiente privilegio y al comerciante el uso exclusivo de los nom=--

bres y marcas que hublere elegido. (5)

Comex}taric de la anterior cita: Suiza, fué la nacidon que -
mas se resistid a conceder la titularidad de las patentes, porque en
su regimén democratico llegd a conslderarla como un abuso del dere-
cho de propledad: entonces todas las invenciones de sus subditos --
volaron al extranjerc en busca de proteccidn , Suiza se encontrd al -
caﬁo de algln tiempo con que no podfa luchar con los demas pafses -
en que la competencia abarataba la produccidn, y tuve que resignar--
se & admitir la legislacion de la propledad para palpar el beneficio de

la misma".

Rafael de Pina dice: El estudio de la propiedad industrial

corresponde al Derecho Administrativo y al Derecho Mercantil, no -

- *(5) ANTONIO DE IBARROLA.~ Casas y Sucesiones.~- Edit. Porrua, -
: S.A. Pag. 377.
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al Derecho Clvil, por lo que hacemos referencia a ella, brevemente ,
es én atencion a su caltdad de propiedad especial. *"La propiedad -

industrial es una forma o modalidad de la propiedad intelectual y co-
mo &sta una propiedad mas entre las propiedades especlales, gene—-

ralmente reconocidas como tales". (6)

Breuer Moreno, se refiere someramente a las diversas doc.
trinas que sucesivamente, han sido sustentada‘s: " a) se considerd -
primero que los derechos del inventor eran una manifestacion del de-
recho real de propiedad; b) se sostuvo luego que eran derechos persgo
nales, emergentes de un contrato celebrado con el Estado; c) se - -
creo luego, para ellos, una categor{a distinta de-la de reales y perso

- nales".

Conclusiones de Breuer Moreno.~ Especifica que: "parece
ser indudable que deba admitirse que los derechos de propiedad indus
trial no encuadran en la clasificacion clasica; se trata de derechos -

de naturaleza distinta de los reales y personales".

* (6) RAFAEL DE PINA.- Derecho Civil Mexicano, Tomo II. Edit. Porrua
S.A, Pag. 214. :
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"Los derechos intelectuales, resultado de una larga evolu-
cidn, se han considerado muy recientemente. Puede afirmarse que no
han adquirido atin su forma definitiva y sus nomas se perfeccionan -
constantemente. Se manifiestan en forma distinta que los derechos -
reales. Se asemejan a los derechos reales; tienen puntos de contac-
to con ellos; pero esto no basta para considerar los derechos reales,
porque también tienen puntos de contacto con los derechos de obliga-

cién".

Es mis ldgico reconocer que son nuevos derechos, y ad-
mitirlos como tales. Como no encuadran en la clasificacidn clési--
ca, es razonable aceptar las observaciones de PICARD o KOHLER, vy

reconocerles una naturaleza especial”.

Le parece que la naturaleza de los derechos debe encon~
trarse en el crigen de su reconocimiento; los derechos reales nacieron
para proteger la ocupacion justificable de la cosa; los de obligacién,

) A’para compeler la ejecucidn de lo prometido a camblo de algo.

Los derechos Llnmateriales no reconocen ninguno de esos -

orfgenes: se han desarmrollado para proteger la exclusividad de ejecu-
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cidon de las ideas nuevas y originales”,

No hay duda pues, de la naturaleza especial de los dere-
chos del inventor (y los autores en general). Diffcil es, a veces -~
aplicar a ellos por analogfa los principios del derecho Civil. Se ha-
ce necesario, pues, completar su legislacion, lo que no significa -
que sllo no sea posible, en la actualidad, porque son derechos de
plena evolucidn. Las leyes que los regulan deber&n ser completadas
consgtantemente, porque como veremos son muchas atn las situacio-
nes que no han sido solucionadas, o que tienen soluciones distintas

en los diversos ba!ses". (7)

"De la Ley Francesa de 1971, conservamos las palabras -

"propiedad industrial” y "propiedad del Invento”.

Por las anterlores consideraciones creemos Jue no existia
fundamento para' suprimir la denominacion de la Ley de la Propiedad
Industrial por el de la nueva Ley de Invenciones y Marcas, ya que -

se sustituyd un nombre técnica y doctrinariamente adecuado, por -

*(7) P.C. BREUER MORENO.~ Op. Cit. T. I, Pags: 51, 58, 59y 60.
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“otro descriptivo e incomvleto; que trata por igual de avisos y de Nom-
bres de Comercio , de Competencia desleal y de procedimientos y Re
cursos; sin sistematizacion de materlas y confusion e impresicion en
algunas de ellas, como guedd demostrado en renglones anteriores; no
slendo a nuestro julclo muy afortunada la nueva denominacidon, en -
cuanto al alcance y contenido que se le pretendia dar, y que se deta-

"1lla en la Exposicion de Motivos de la nueva Ley.

Es muy importante tomar en cuenta en el proceso de integra
cidn de una nueva Ley, la iniclativa de la misma ya que, una Ley -~
racionalmente concebida no es un mandato arbitrario de quién susten-
ta el poder, sino que debe regularse en forma imparcial con igualdad
-para todo aquel que pertenece a un orden jurfdico y por lo mismo ==
queda obligado a observarla es decir, debe ser tomada en cuenta la ~

voluntad de los sujetos de derecho.

En este sentido no se otorgd la debida participacion a los
destinatarios de la norma, afectados por la nueva Ley, lo que generd
inconformidades al ponerla en practica, lo que se comprueba por los

'divérsos hechos que consignan los analistas que han estudiado el -



14

comportamiento de la Ley en la praxis.

En el Art. lo. , tanto de la antiglla Ley, como de la nueva,

se especifica las figuras que amparan o regulan sucesivamente.

4 . - GRAFICAS DE LAS FIGURAS QUE AMPARAN AMBAS

LEYES

LEY DE LA PROPIEDAD INTWUSTRIAL LEY DE INVENCIONES Y MARCAS

‘Art. lo.-Esta Ley regula la propie Art. l.- Esta Ley regula el - -
dad industrial, y por ende las: otorgamiento de:

a) Patentes de {nvencidn y

a) Patentes de invencion, de -
mejoras.

mejoras.,

b} Las de modelos y dibujos - b) Certificados de inven--
industriales. cibn,
c) El registro de modelos y

dibujos industriales,
d) El registro de marcas,

c¢) Las marcas,

d) Los nombres y avisos comer-
clales,

e) Las denominaciones de -
origen y los avisos y =-
nombres comerciales,

e) Las indicaciones de proce-~-
dencia y las designaciones o
nombres de origen,

f) La represidn de la com-—
petencia desleal en rela-
cidn con los derechos -
que dicha Ley otorga.

f) La represidn de la competen--
© cla desleal,



CAPITULO II
CAMBI OS MAS NOTABLES DE LA NUEVA LEY

5 .- Certificados de Invencidn.
En la nueva Ley nos encontramos con la reciente figura -

de certificados de {nvencion.

El artfculo 10 de la Ley Mexicana establece las materias
y productos que no son patentables. MAis sin embargo en las -~
fracciones V, V1 y V1, se regulan las invenciones que podran ser
objeto de un certificado de invencion., Dichas fracciones se re
fiéren a los procedimientos de obtencion de productos quifmices; a
las invenciones relacionadas con !a energfa nuclear y su fision;y
todo lo relacionado con la tecnologfa anticontaminante. los cer
tificados de invencidn tendran la misma duracidon de las patentes,

10 afios.

De tal manera, que se expediri en este caso no un tftulo
de patente, sino un tftulo que se llamard "Certificado de Inven--
cion", al que se registre como titular del invento, el cual esta-

rd amparado durante diez afios en su derecho por ese certificado -

de invenciodn.
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Como caracter{stica diferencial, no se concede la explo-

vtacian exclusiva, sino que cualquiera podra explotar -el invento, -
mediante un procedimiento equivalente a una licencia obligatoria, -
tramitado ante las autoridades del Registro de Tecnologfa, o que -~ -
sera fijada por ésta cuando hublere acuerdo entre las partes. Esto
quiere decir que cualquiera podra explotar un invento mediante una

regalfa que deberd pagarse al {nventor, esta serd fijada; o de comiin
acuerdo entre las partes y sujeta a la aprobacion del Registro de -~
Transferencia y Tecnolog{a y si no hay acuerdo, directamente ante

el mismo Registro.

Existe también la posibilidad, de que alin tratandose de ma
terias patentables, optar entre el otorgamiento de una patente o un
certificado de invencidn, esto a criterio del inventor o de su causa-

habiente.

En cuanto a las tasas que se van a pagar anualmente, los -
derechos tradicionales y futuros, seran menores para el certificado —-
de invencion; en cuanto a la tarifa de derechos, no se cobra nada a

los inventores, personas fisicas, por mantener vivos los derechos —--
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de un certificado de invencion.

6 .- Antecedentes del Certificado de Invencidn.

La Convencidn de Parls, organismo que acoge en su seno
a los pafses que desean regular a nivel internacional la materla que
nos ocupa, revisa por iniclativa de la Unidén de Replblicas Soviéti-
‘cas Yy Sociallsta-s , la posibilidad de que a los Certificados de In—
\_Jenclén se les incluya dentro de su legislacion a nivel de {gualdad ‘
con las patentes. Varlos Estados de economfa soclalista y de mer
cado libre han apoyado la propuesta soviética, entre ellos, México,
Portugal, la Indla, Argelia etc. Sin embargo, varios pafses, espe—
clalmente desarrollados, aunque en principlo no estan en contra de
la sugerencia de la Union Soviética, han manifestado clerta reticen-

cla en diversos puntos concretos.
Del proyecto de informe'de la segunda reunidn de las diver
sas Intervenciones al respecto entresacaremos lo mas importante con

relacion a los certificados de inventor.

La Unidn Soviética afirmd que en su pafs, el inventor, al -
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obtener un certificado, transfiere voluntariamente al Estado su de -
recho exclusivo sobre su invencidn. Referente a la invencion esta
puede ser realizada tanto por el Estado como por cualquier organiza
cién o empresa privada, y para lo cual no es necesario obtener una
autorizaciédn especial, pues la invenclon sera explotada en interés-
de la sociedad, en su conjunto. En la URSS, el inventor que obtie
ne una patente goza de un derecho exclusivo gobre su invencién -

¥ nadie puede explotarla sin su autorizacidn. En cuanto a las con-

diciones relativas a la forma de la solicitud, los criterios de paten
tabilidad, la ejecucidn del examen de novedad y la biisqueda, las -

disposiciones de la Ley soviédtica son rigurosamente iguales para el
certificado vy la patente. En la URSS, los extranjeros gozan de los

mismos derechos que los nacionales, tanto en lo que conclerne a la
obtencién de patentes o de certificados de inventor como de los de-
rechos que emanan de ambos t{tulos. La patente se otorga por 15 ~=
aﬁos , contados a partir de la fecha en que se deposita la solicitud -
ante el oOrgano del Estado. EIl certificado de inventor tiene una du~-

racion ilimitada , pero la invencion protegida por una patente a la --
expiracién del plazo de los quince afios; la invencidn amparada es -

del dominio piiblico; la invencidn amparada por un certificade de --
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invencidn cae en el conocimiento difundido inmediatamente después
del beneficio del certificado de inventor. La duracidn del certifica,
do de inventor es de carficter "permanente”. Durante la duracion -
del certificado de inventor se d& la remuneracidén prescrita por la ~
Ley en favor del inventor, indpendientemente del plazo que trans-

V curra después de 1a fecha del beneficio del mencionado certificado .
Todo lo concerniente a las licencias obligatorias e hipdtesis de la
fal‘ia de explotacidn industrial no le son aplicables ya que precisa-
mente el derecho de utilizacién es conferido al Estado en virtud de
los certificados de inventor por lo que las licencias obligatorias sa-

len sobrando.

Un principio fundamental de la Ley de invenciones, -

- es que el interesado goza de libertad para elegir entre obtener una
patente o un certificado de inventor. Sin embargo, el certificado -
puede limitarse a ciertas materlas que conforme a la Ley no pueden
ser materia de invencidn o de patente, comc se contemple en las -
frécclones IV, V, V1, Vll, del Artfculo 10 de la Ley de Invenciones y
Marcas, (substancias obtenidas por procedimientos quimicos, subs-

tancias alimenticias y farmacéuticas, etc.), lo cual es perfectamen-
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te compatible con la Convencién de Parfs que deja a la facultad
de los Estados la posibilidad de excluir por completo o limitar la
proteccidn teniendo en cuenta su inter@s pablico. En Italia,vg.,
los procedimientos qufmicos no son susceptibles de patentamiento,
Por otra parte, si algo es exclufdo o limitado para los nacionales,
también lo serd para los extranjeros, con lo cual se observa el -
principio del trato igual entre naclonales y extranjeros. Estas son
las principales caractar{sticas del certificado de inventor soviético.
P
Haclendo un andlisis comparativo con el certificado de -

invencidn mexicano encontramos lo siguiente:

En la Unidn Soviética el Estado tlene el Derecho exclusi-
vo sobre la invencidn; en cambio en México es el inventor quién -
1o tiene alin cuando-pierda la exclusividad-, ya que sustancialmen
te difiere de la patente en que no concede un privilegio exclusivo
. (Art, 68). El inventor, continfia siendo el titular del derecho, y si
otros pretenden explotar su invento deben llegar a un acuerdo econd
mico con el inventor. Tanto en Méxlco como en la URSS,el intere-
sado puede optar entre un certificado de inventor o una patente.

El titular de un certificado mexicano de invencidbn goza de 10 -
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afios de proteccidn; en la legislacion soviética la proteccidon es ili-
mitada, aunque la invencidn amparada cae en el dominio bﬁblico in
mediatamente después de la concesidon del certificado. Cabe hacer
la aclaracidn que en esta figura legal, no es necesario comprobar
la explotacidn, pero que surge el problema que, en la prictica pa-
ra que se mantenga vigente durantelosl0 afos que dura la protec-
cidn, se deberin cubrir"anualidades oportunamente", en oposicidon
a lo que el legislador manifestd en la exposicidon de Motivos, --
como se dice antes, "que s e dispensard de pagos de tarifas de -

anualidades a los certificados de invencidn®,

Tanto en la Unidn Soviética como en México, el titular de
un certificado de inventor es estimulado por el pago de ciertas rega
fas. En la URSS, no es necesarioc el mecanismo de las licencias
forzosas, ya que cae en el dominio plblico; en México, s{ porque
el inventor es quien tiene el derecho de exclusividad, y porque el
sistema econdmico de ambos pafses, como ya sabemos,es diferen-
te. Tanto en la Repliblica Mexicana como en la URSS, los certifica-
dos de invencidn se limitan a ciertas materias patentables; aunque

en México existe la posibilidad, de que alin tratindose de materias
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patentables, optar ya por una patente o por un certificado de inven
cidn. Por lo cual es de considerarse que dicha figura bien podrfa -

ser la excepclbn de la regla dentro del Ambito de patentes.

De lo anterior conclufmos que existen clertas semejanzas
entre el certificado de inventor soviético y el certificado de fnven~-
qlén mexicano, pero su concepcidn jurfdica es dlfer;ante, ya que el
certificado soviético funciona en una economfa socialista, en tanto

N

que el certificado mexicano funciona en una econdomia mixta.

En cuanto a las autorlzaciones de explotacion y los conve-
nios ,no tienen la particularidad de exclusividad, pero puede darse -

el caso si se hubiere pactado scbre el particular.

El titular del certificado debe indicar al tercero que lo ex—-
plote la informacion necesarla para llevar a la practica la invencion -
ahf contenida, en caso contrarlo se cancelari el certificado y por -
iconsiguiente la inscripcibén del convenio o autorizacidn de explota—-—

" cidn como lo estipula la Ley de Invenciones y Marcas. (Art. 73).
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Por otra parte, César Sepiilveda en su libro el Sistema Mexi_
cano de Propiedad Industrial seflala que en nuestro pa{s existe clerta
proteccidn para los certificados de invencion, pero que es desde lue-

go inferior al que se otorga para las patentes.

Aslmismo, menciona que, en el artfculo 77 de la Ley sefla-
la que existe el derecho de perseguir a los infractores y que es si--
milar al que se o;;orga al titular de una patente por la invasion de --
sﬁs derechos , y el artfculo 211 especifica que es delito "fabricar o
elaborar productos amparados... por un certificado de invenclidn, sin

consentimiento de su titular".

Sepiilveda nos dice que: "la fraccidon II de la misma disposi
cidon seflala que también constituye delito emplear métodos procedi--
mientos patentados o amparados por un certificado de invencidn sin

los requisitos de licencia o autorizacién correspondiente del titular®.

“"También los certificados de invencidn gozan del beneficio
de la prioridad, tanto por lo que se refiere a los que provienen del

extranjero cuanto a los que, solicitados en México, pueden pedirse -
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como patentes o como certificados en cualquier otro pafs de la - -
Unidn de Parls. Los convenios relativos o contratos de autoriza--
cién para explotacién de invenclones registradas resultan sujetos a
las disposiciones de la Ley sobre registro de la transferencia de tec

nolog{a y el uso y explotacién de patentes y marcas.

Nos dice también que: "los certificados de invencion pue-
‘den transmitirse en la misma forma que las patentes, sujeto a las -
disposicionés legales respectivas y al pago de derechos correspon-
dientes (articulo 79, parrafoIV). Los certificados de invenclon son
exprbplables , al iglial que las patentes, conforme al articulo 64 de

la Ley.

"Los certificados de invencidn pueden ser anulables, de la.
misma manera que las patentes, cuando se hayan otorgado en contra
vencion a la Ley o Reglamento, esto es, cuando la materia no sea -

registrable (art{culo 71).

Estos certificados caen al dominio pliblico si no se pagan -
las anualldédes que correspondan”. (8).

*(8) SEPULVEDA CESAR “El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial”,
Pag. 102
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Dada la idiosincracia de nuestro pueblo debemos confesar
que tales certificados que constituyen una novedad en la nueva Ley
de Invenciones y Marcas, no estimulan la creatividad de los mexi-
canos como lo sostiene la exposicidn de motivos de esa legislacion
y con ello no se va a lograr impulsar la capacidad inventiva que -~

imprima un verdadero desarrollo al pafs,

A manera de resimen diremos que después del an3lisis de -~
7 peritos en la materia, referidos a ia practica mexicana sobre certlfl;-
| cados de invencidon, figura consagrada en la Ley de Invenciones y -
Marcas de 10 de febrero de 1976, hasta mediados de 1§79 , se obtie—

nen las siguientes conclusiones:

ElCertificado de invencidon no confiere la exclusividad en -
cuanto a explotacidn y en apariencia permite la explotacidén de la in-
vencion por cualquier interesado en ello, sin embargo esto es incon-

" veniente por lo siguiente: en México no se cuenta con los suficien—
tes recursos técnicos para explotar las invenclones del extranjero.. ~
Desde 1976 cerca de 3,000 Certificados de Invencidn han sido conce

didos y alrededor de 96% fueron retenidos por extranjeros, mientras -
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que a la fecha, todav{a no ha habido solicitudes o aplicacidn de 1j

cencia para explotar el Certificado de Invencioén.

Aln en el caso de una peticidn para una licencla, el prople_
tarlo del certificado debe ser legalmente escuchado y el tiene un le_

g{ﬂmo derecho para cobrar regalias.

Si 1a explotacidon de la invencidn se hace por un tercero , -
mé&.dlante una lcencia, ellono es ;)bstéculo para que el propietario
del certificado explote el invento, cuestidn que vino a beneficiar in-~
discutiblemente al extranjero y ademds la explotacidn por terceros no

impide la importacidon de los art{culos amparados por el privilegio.

Es evidente que hay una ventaja adicional para los extranje
-ros, en virtud de la poca capacidad industrial y técnica de los mexi-
canos comparada con los habitantes de pafses industrializados paré -

* la utilizacidn de dichos certificados.

- Otra-ventaja mas para el extranjero es el hecho de que no

s'e‘ le requiera para probar “una explotacidon efectiva y el privilegio -
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puede ser disfrutado, si las anualidades son debidamente pagadas -
por el téermino completo de 10 éﬁos desde la fecha de concesidn, go-
zando ademas del derecho de prioridad sila {nvencion ha side pro

bada en otro pa{s de la Unidn de Par{s.

Lo anterior, hace pensar que en este punto la nueva Ley -
esta generando un problema en su estructura al otorgarle a simple -

vista un trato indebido para los mexicanos.

César Seplulveda en su libro el Sistema Mexicano de Prople~

da Industrial concluye:

"Es muy significativo que hasta la fecha no se ha recibido -
“ninguna solicitud para éxplobar, por tercero, un certificado de inven_
cion, lo cual indica que no se ha logrado uno de los propdsitos del
Iegis}a dor. Conviene sefialar que, alin en el caso de contratos o auto
rizacidn de explotacidn del certificado, el propietario no deja de -
tener derecho de audiencia, para oponerse, o para pretender .regallas
'mayores. Luego entonces, el certificado no parece tener atractivo -

‘en este aspecto de explotacidn del invento. Sin embargo, se debe
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esperar un tiempo antes de pronunciarse en definitiva sobre esta nue-

va figura”.
7.— Otros Cambios Notables de 1a Nueva Ley.

Innovaciones del sistema de patentes: una de las innova--
clones de este gistema es la disminucidn en el plazo de duracidn, de

15 afios a partir de la solicitud, a 10 aflos a partir de la expedicidn.

La razon que se aduce a dicha disminucion es que en nues-
tros dfas la evolucidn de la tecnologfa es de tal manera rapida que -~
en general se considera que el plazo de 10 aflos es incluso excesivo,

para que un artfculo empiece a ser obsolsto.

Los técnicos de la Naciones Unidas, en las recomendacio-

nes que han hecho sobre la contratacién para la transferencia de tec-
‘ nologfa en géneral se pronuncian porque dichos contratos no excedan
el plazo de S afios. Por tal razdn se considerd que el plazo de 10 -

. afios resulta suﬁciente para proteger un invento a través de una paten

te ¥y que despuds de el, la patente debe pasar al dominio plblico, -
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para que cualquiera pueda explotarla.

Como ya sabemos, la patente es un derecho exclusivo de -
explotacidn concedido a un inventor individual o colectivo. En tan
to qu'e es un derecho exclusivo de explotacibn , constituye un mono
polioc e impide que otras personas, puedan explotar ese invento. De
ah{ entonces la conveniencia de reducir el plazo de este monopolio,

con lo cual se pretende conseguir un equilibrio entre la proteccion
al derecho del inventor y €l interés plblico, para que el monopolio,
en un término razonable termine, y pueda explotarse el invento por
cualquier interesado dentro de lamlectividad. Por otra parte, debe
tenerse en cuenta que a diferencia de la Ley anterior el plazo cuenta

desde la fecha en que se concede.

Para que una patente sea concedida y por ende otorge al
" titular el derecho exclusivo de explotacidén en su provecho, por si~ .

"o por otros con su permiso se necesitan varlos requisitos:

I) .- Que sea nueva.

II) .~ Resultado de una actividad inventiva.
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IIT) .~ Suceptible de aplicacidn industrial.

Dichos requisitos se encuentran enunciados en el Art. 4o.

de la Ley vigente,

I.- Que sea nueva.- Esto significa en cuanto a la Ley - -~
';novedoso" es decir que'tenga caracter diferente de algo que le prece
dié. Lo cual lleva implicita la nocién de originalidad puesto que -
rebreséntando el invento una creacidn de la inteligencia ,{"’ el logro ~-

{
del ejercicio de las facultades inventivas no de imitacidn, no serfa

“uns

I .- Resultado o producto_de una actividad; o del pensa-—-

'.mlénto del autor si toma la idea de otros, y cuanto mas considerable
es la originalidad de un invento, tanto mds completa y firme sera la

proteccion.

"Ia novedad reviste dos aspectos: el intrfnseco, que acom-
: Vpaﬂé a la invencidn o novedad absoluta, cuando se trata de auténti-

" ‘cas creaciones, y la novedad condicidén, o novedad relativa, aquella
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que satisface a la Ley porque hasta el momento de solicitarse le pa~-

tente no habfa conocimiento de ella, pero, que sin embargo,exist{a”.

(9.

III.~- Suscentible de Aplicacidn Industrial.- La industriabj_

iidad del invento es "sine qua non" para el otorgamiento de las paten
tes. Esta condici&n se reflere a que la invencidn debe ser suscepti-
ble de utilizacidn industrial aplicable a la industria en forma percepti
ble o susceptible de medicidon, dando a la palabra la connotacidn de -
ser z-_spreciada por igual por todos. Utllizacidn practica, en una pala
bra, no existe uniformidad doctrinal en el alcance que se debe dar a

la expresidn "industrial”.

Desde luego, tiene que ver el requisito con la practicabili
dad. La Ley exige un resultado m8s o menos completo, pero efecti-
vo, es decir que el efecto obtenido es funcidn del elemento o recurso

}naterial empleado por el inventor.

Por lo tanto el Art, 90. de la nueva ley excluyé del campo

-~ *(9).- SEPULVEDA CESAR, Op. Cit. 1955, Pégs. 16y 17.
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de la patente, los principios tedricos o cient{ficos y los métodos -
matematicos; el descubrimiento que consista simplemente en dar a co,
nocer, hacer patente u ostensible algo que ya existfa en la naturaleza
aiin cuando anteriormente fuese desconocido para el hombre; los sis-
temas y planes comerclales, contables, financieros, eductivos y de
publicidad; los ;:arécteres tipograficos; las reglas de juego; la pre-
sentacion de informacidn y los programas de computacion, las crea-
cibne_s art{sticas o literarlas y los métodos de tratamiento quirtrgico
o terapéutico del cuerpo humano y los relativos a animales, as{ como
los métodos de diagnostico en estos campos y las simples fdeas o -
concepciones que no impliquen una adaptacion del orden industrial,

Por lo tanto practibilidad e industriabilidad, nunca van separadas.

Todo lo mencionado con anterioridad tiene proteccion por -
otros medios. Ejem; el derecho de autor —creaciones art{sticas y -

literar'iavs— etc.

Los requisitos a que nos hemos referido son reconocidos por
" todos los palses de la comunidad internacional, es mas los art{culos

5,6,7y 8 de la vigente Ley repiten casl literalmente el texto de los
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Arts. 2,3 y 4 de la 1ley tipo de la Organizacidon Mundial de la Propie-
dad Intelectual, en las cuales se determinan los conceptos de nove-
dad, actividad inventiva y aplicacion industrial. El antecedente de

la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual es Baureau Ofi—

clna Internacional del Registro de la Propiedad Industrial {(BIRPI).

La Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, fué
establecida en virtud de un convenio firmado en Estocolmo el 14 de

julio de 1970.

De lo anterior deducimos que el Sistema de la Propiedad In-
dustrial se "inventa" con el Animo de amparar las invenciones, dan-
do as{ un incentivo al inventor, lo cual nos lleva a que se promueva
o divulge para utilidad de la comunidad. Por lo tanto el sistema de
propiedad industrial favorece a una vinculacion muy estrecha con el

desarrollo tecnologico.

Alvarez Soberanis, en su libro "La Regulacion de las Inven
ciones y Marcas y de la Transferencia de Tecnologfa”, nos dice al

respecto:
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_ "Como ha seflalado la Organizacidn Mundial de la Propie~
.. dad Intelectual (OMPI), cuanto mas moderna sea la tecnologfa vy mads -~
'élevado 'sea el grado de éspéciallzacién del procedimiento y del pro-
ducto tanto méas probable es que esa tecnologfa esté sujeta a derechos
'l de propiédad industrial y que esa informacidn técnica, calificaciones
_{';vo experleric;a profesional, esté controlada en forma exclusiva por un -

pértlcular O una empresa que a menudo opera en muchos pafses®.

f-[ *(10) - ALVAREZ SOBERANIS JAIME. - La Regulacidn de las invenclones.
. y Marcas vy de la Transferencia de Tecnologfa.- Edit. Porria,
S.A.- 1979, Pag. 37.




CAPITULO III

EL SISTEMA DE EXPLOTACION DE PATENTES EN MEXICO

8.- Convencibdn de la Unidn de Parfs.- Dentro del sistema
de explotacidon de patentes, México se caracteriza por ser integrante
de la Convencidn de la Unidn de Parfs ya que en cuanto a su legisla

cidon, toma lo mas avanzado de dicha Convencion,

Pero creemos que nuestro pais, no esta al nivel de la legis=-
lacidn del Convenio de Parls tocante a la realidad practica de su - -
avance industrial, yva que nuestro pueblo da testimonio de que no ha ’
evolucionado industrialmente en relacidn con los adelantos cient{fi--
cos como mercantilistas actuales. Lo que en realidad ha prevalecido
es la improvisacion, impidiendo de esta manera la maduracidn del -

procedimiento industrial mexicano.

"México se habfa venido apegando tradicionalmente al sis-
tema clésico yde patentes desde el siglo pasado, y procuraba incluir

en su legislacion los adelantos contenidos por ejemplo en las suce
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sivas revisiovnes del Convenio de Parfs. De esa manera, la Ley de -
Patentes de invencidn de 25 de agosto de 1903 incorporaba las revisio
nes de Bruselas, de 1900. La Ley de Patentes de Invencidn de 26 de
junio de 1928 fue ordenamiento relativamente moderno, pues recogfa
los édelantos de la revisidn de la Haya, de 1925. la Ley de la ~
Propiedad I.ndustrial de 1943 introdujo todo lo avanzado en la revi

s16n de Londres de 1934,

La Giltima legislacidn expedida sabre patentes es la Ley de
Invenciones y de marcas de 30 de diciembre de 1975, que entrd en -
vigor el 1l de febrero 1976, que contiene varias innovaciones impor
tantes y que constituye un apartamiento de la corriente tradtcional.ﬂ
Sin erriba_l;go . estd tan conectada con la Ley que la precedid, la de
la Propiedad Industrial de 1943, que al llegar a la parte de explota
cidn de invenciones se hard preciso emprender una explicacidn de
las instituciones preexistentes, a fin de comprender mas rigurosa~~-
mente el pdr qué de algunas de las nuevas prescrtpciohes". (1.
'*ﬂi).- SEPULVEDA CESAR.~ "“La explotacidn de las Patentes en el

- Derecho Mexicano", Revista Mexicana de la Propiedad In
‘dustrial y Art{stica No. 29-30, ene-dic.1977 ,Pag.54.
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1a finalidad del sistema de explotacidn de patentes en Mé-
xico es con el fin de proteger los adelantos tecnolégicos dando --

prioridad el inventor para canalizarlo al bienestar comtn,

Pero como es de saberse donde mas fluidez encuentra este
sistema de patentamiento es en los pafses altamente desamrollados,
los que realmente reciben beneficios econdmicos a nivel trasnacio-

~nal.

En México en cuanto a la titularidad de las patentes el ni-

vel es segln datos que obtuvo Alvarez Soberaniz:

"En el afio de 1972, de 5,700 patentes solicitadas hasta
el mes de agosto, solo 541, o sea el 9.5% lo fueron por mexicanos
El afio anterior (1971), sdlo el 7.3% se habfa solicitado por mexica-

nos.

También nos dice que en cuanto a las patentes concedidas,
de acuerdo con los datos recopl lados de . Anthony Tillet, de 38,329-

patentes que otorgd la Direccidn de la Propiedad Industrial en el --
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perfodo 1965-70, solo 2,735 se expldieron en favor de ciudadanos

mexicanos.

Otro dato que recopild es el del Maestro Rafael de Plna - -
quién declard que del total de las patentes otorgadas por pafses en -

4 ,da‘sarrol.lo el mayor porcentaje corresponde a axtranjeros (en México,
el 92%), pérteneciendo la mayorfa a2 paises altamente desarrollados.
(En México, el 88% de las patentes se otorgan a empresas y solo el
_12% a individuos). Y se hace notar el hecho de que las patentes -

- . concedidas por los pafses en vfas de desarrollo no se explotan a ni

-~ vel industrial”. (12).

.*(12) JAIME ALVARES SOBERANIS, Op. CIT. Pag. 51.-Edit.Porria, S.A.,
coooere. ~ « .
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9.- El Sistema de Explotacion de Patentes y la Nueva Ley de Inven--

clones y Marcas.

Lo referente a innovacion del sistema de explotacion es el
hecho de gue excluye a las patentes de cuestiones que se venian -
admitiendo, tales como los productos quimico-farmacéuticos y com
binaciones de substancias y los procesos para obtenerlas, los proce
dimientos industriales de obtencidn de alea':':lones y los‘ aparatos y
eq'ulpos anticontaminantes. También introduce, el certificado de -
invencidon que como ya vimos en cap{tulos anterlores, se toma de los
pafses socialistas. Y como sabemos en el certificado de invencidn
se pueden amparar materias que no sean patentables, como las mez-
clas y las combinaciones, los métodos para obtener aleaciones, los
inventos sobre energfa nuclear y seguridad y los dispositivos desti-
nados a prevenir la contaminacion ambiental. El certificado de in-
vencion difiere de la patente subtancialmente en que no concede co
Amo &sta el derecho exclusivo de explotacidon, pues cualquier perso-
na que tenga interés en el invento puede utilizarlo con la anuencia~-
de que tiene que pagar regalias, con la obligacidn correlativa del ti

~ tular del certificado de que proporcione la informacién necesaria para
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la explotacidon del invento para que este sea realizable, de no ser -
as{, existe la pena de la cancelacidn como se ha expresado en ca-
pftulos anteriores. También se dijo que los inventos patentables -=
pueden ser objeto de un certificado de invencidon, si el duefio del -
invento considera que le conviene las caracter{sticas que le ofrece

dicha figura.

Las patentes deben cubrir anualidades, (artfculo 204 de la ,v-
~L.I.M.), debiendo de pagarse las tras primeras anualidades desde el

‘momento de expedicion del tftulo.

10.~ Explotacidn de patentes en cuanto a su sistema normativo en -

México.

El fundamento lega; en lo que se refiere a patentes lo en--
contramos en el primer parrafo del artfculo 28 Constitucional y el -

Art{fculo 89 Fracc. XV del mismo ordenamiento.

De donde resulta que la patente es un t{tulo que garantiza

‘ -_la exclrusivida‘d' en la explotacidn al inventor y que dicho privilegio-
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és otorgado por el Estado.
o
. Dicha explotacion dentro del Territorio Mexicano, como ya

hemos dicho es muy' pequeilo en los pafses en desarrollo como el
nuestrd, proporcionalmente con los pafses avanzados, el hecho de -
ser un pafs en vias de desarrollo de economfa debil ha preocupado

- llevando a la reflexlén a dlt’grentes tedricos para encausar el mode-
lo de desaﬁollo ilimitado de la Sociedad Industrial., Creemos que -
’México tiene que optar por regirse por un modelo de normas acorde ~
con su idiosincrasia as{ como sus recursos naturales que son bas-
tos como para que surga una tecnologfa raclonal y coherente con -
los origenes de la Nacidn Mexicana, tratando por esta via de fuer-
za al monopolio virtual que representa la patente esto en deterioro
de la economia del pafs, sobretodo, en cuanto el avance tecnoldo-
gico apropilado novedoso e idoneo para favorecer al desarrollo, o
en cuanto a que reduce la exportacidon de manufacturas. Por tanto,
Se ha pensado en sanciohes bastante estrictas que veremos con -

- .posterioridad, en el caso de las patente no se aprovgche indus— -

trialmente en el pafs.
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En cuanto a la proteccion de las patentes contra invasiones,
podria decirse que se ha logrado un modesto progreso en la vigente
‘Ley, pues se precisa que la invasion de una patente es un delito-
(artfculo 211, fracciones I, Il yV), vy se seflalan penas algo mas
rigurosas. También se pueden aplicar sanciones administrativas -
si se logra demostrar a la autoridad competente que la invasion de
patente es un acto que implica competencia desleal (artfculo 210,-

. primera parte, inciso b). Conviene seflalar que el sistema mexica-
no de patentes actual como en el ordenamiento anterlor, se funda--

mentan en el método de exdmen previo de novedad.
Explotacion de patentes en cuanto a sus normas en México:

En cuanto a las normas de patentes nos encontramos con —-—
que el organismo encargado de vigilar el cumplimiento de la Ley -
de Invenciones y Mércas y su reglamento; es la Direccidon General
"de Invenciones y Marcas, asf como el de proporcionar la protec--
cidn conforme a dicha legislacidén a causahabientes, titulares v en
general a personas fl{sicas o morales para la-explotacién-. Una -

de sus funciones es la de autorizar las solicitudes para obtener el
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registro y derechos de explotacion de patentes de invencién, de --
mejoras , as{ como para el registro de la transmisidén de derechos -~

correspondientes; etc. etc.

César Sepilveda en su libro “El Sistema Mexicano de Propie
dad Industrial”, Ed. Porria, -1981-. manifiesta que: En la Ley -
de 1943 (art{cplos 41, 53, 55,56,57,61,62 y 71) existla un regimen .
para prevenir la inaccién del titular de la patente. Ese régimen con
sistfa por una parte, en la reduccion de la vida de la patente, y -
por otra , enl la posibilidad de que se otorgaran licencias obligato--
rias, si la explotacidon era impropia o insuficiente, o si se hubie-
ra suspendido la explotacion por méds de seis meses consecutivos.
El regimen de licencia era bastante defectuoso y resultaba de costo

muy elevado para quien intentaba obtener una licencia.

También nos dice que es interesante observar que durante
la vida de la Ley de 1943 ( treinta y tres aflos) no fue solicitada --
ninguna licencia obligatoria. Esta circunstancia, y el becho de -
que resulta practicamente imposible lograr la explotacion de la ma-

yorfa de las patentes motivd que la dependencia encargada de la -
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propiedad industrial, por equidad, admitiera la llamada "explota-~
cibn nominal" de la patente, admitiéndose la total duraccién del -
privilegio, mas con la salvedad de que no se lesionaran derechos
de tercero, y con la advertencla de que si hubiera una peticidn de
Ilicencia obligatoria ella se despacharfa favorablemente, pues en -

-estricto rigor no habfa auténtica explotacidn material.

En cuanto a la obligacidn de explotar ,respecto a su justi-
ficacidn nos encontramos que durante un tiempo considerable se -
admitid que la obligacién de explotar el invento debfa ser institui-

da en la reglamentacidn de patente.

la Ley Francesa de 1971, habfa establecido la obligacidn
de comenzar la explotacidn antes de transcurridos dos aflos desde
la concesidn de la patente. Esta obligacién se conservd en la Ley
de 1844 y la comrespondiente Exposicién de Motivos, redactada por
‘Phillppe Dupin, decfa-" La Ley no puede permitir que la patente -
salo sirva para crearle al inventor un monopolio con cuya ayuda

'p,ueda,_ sin competencia y en Perjuicio del trabajo nacional,intro

. ducir y debitar en Francia productos fabricados en el extranjero
’ (13)

*(13).- P.C.BREUER MORENO.-Op.Cit.Pig.4ll.
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Surgieron con posterioridad tesis analogas dentro de las --
cuales prevalecia el interés social, o sea una adaptacidn entre —
el derecho de la colectividad y el derecho privativo del dueilo de
la patente, siempre que no afectara el interés social, si este su_
puesto no se daba, se entenderia como favorable al titular de la
patente, y con ello la esperanza de que la explotacion pudiera lle—

varse a cabo en beneficio de una colectividad.

Dichas tesis fueron aceptadas, practicamente por todas las
legislaciones de patentes, con excepcidn de la norteamericana.
Establecieron la obligacidn de explotar, ajustindose muchas de --

ellas cuando surgf{a fuerza mayor o caso fortuito.

Lo que ocurrfa era, que se presuponfa que la explatacidn de
todos los inventos, eran de interés social por igual y los supues--
tos que prevalec{an eran que la explotacion o no explotacidén de-—
pendfa de la voluntad del inventor, ya que este se podia abstener
de explotar el invento para mantener un monopolio lmproductivo o -
para importar manufacturas sin competencia en el extranjero. Sin -
embargo en la practica se ha demostrade que todos los inventores -

‘ tratan de explotar las invenciones. Pero varias de ellas no son --
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explotables comerciclmente, lo que sucede es que, en ocasiones,
el invento no es una solucidn realmente practica o su ejecucibdbn -
resulta antiecondmica; y en la mayorfa de ocasiones el producto -

no tiene demanda .

Por tales razones se considerd que era injusto privar prema-
turamente de sus derechos a los patentados, no se ponfan de acuer
do varios paises con respecto a la obligacién de explotar. Y final
mente en la Conferencia de laQHaya , se reconocid que la obliga---
cion de explotar no tenfa justificacién, y se le substituyd por el

sistema de licencias obligatorias. Ello fué hecho a propuesta de

la Delegacion Holandesa y de la Oflcina Internacional de la Union.

En cuanto a la obligacion de explotar se encuentran las ---
normas relatiyas a la explotacidn de patentes, en la reciente Ley -
de Invenciones y Marcas en los articulos 41,42 ,43,44,45,48 inclu
sive 50, 51,52,53,54,55,56,57 y 58. En cuanto a los Certifica-
dos de Invensidn, resultan aplicables los art{culos 68,69,70,71 ,~
72‘,73 ,74,75,77 vy 79, tercero y quinto parrafos, del mismo ordena-

. miento.
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11 .~ Explotacidbn y Revocacion de Patentes.

la patente es concedida bajo la particularidad de que sea -
explotada; en la anterior Ley de la Propiedad Industrial, se daba
un plazo de 15 aflos, y para que produciera la ¢aducidad se nece~
sitaba que en 12 aiflos no se explotara. En la nueva Ley de Inven
ciones y Marcas la caducidad por falta de explotacion deviene en

cuatro afios.

La caducidad, como institucién juridica, opera en esferas ~
muy diferentes del mundo del derecho y en el caso de la materia
que nos ocupa, la caducidad no se le puede considerar como un -
hecho, sino una sancidn que se aplica en el caso de innaccidn -

por parte del titular de la patente.

Asf lo estipula el art{culo 48 de la Ley de Invenciones y

Marcas y que al efecto dice:

"Artfculo.~ La patente caducard si vencido el plazo a que ~
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se refiere el art{culo 41, transcurriere més de un afio sin que el
titular de la patente inicie la explotacion, ni dentro de este Ulti-

mo lapso se hubiera solicitado licencias obligatorias®.

La caducidad de las patentes consiste en la extincién del -

" derecho a explotar por la {nnaccidn del titular de la patente.

Las disposiciones de patentes caducan segin laLey que -

nos ocupa en un lapso de cuatro anos.

1).~ Si el titular de la patente, no inicia la explotacidén ~— _
dentro del plazo de tres afios contados a la fecha de expedicidn de
~ la patente, caducara si vencido dicho plazo, transcurrliere mas de

‘un afio y no lo hiciera.

2).- Ni que dentro de este tltimo lapso se hubieren solici

tado licencias obligatorias,

El maestro César Sepllveda en libro "El Sistema Mexicano

de Propiedad Industrial”, nos dice al respecto:
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“No es factible encontrar la razdn por la cual el legislador
decidid afectar de manera tan drastica el sistema tradicional de la
explotacion de patentes, decretando la caducidad fulminante a su
'  cuarto afio de vigencia si la invencién no se pone en practica.
La exposicion de Motivos de la Ley que el FEjecutivo afiadio al --
nuevo ordenamiento al presentarlo al Legislativo es bastante parca
y confusa. Ahf expresa: "Se persigue (3 través de las modifica-
ciones) " imponer la obligacidén de que las patentes sean efec-
tivamehte explotadas; de que su utilizacion cubra {ntegramente las
necesiades del mercado doméstico y que no se conviertan en un
freno a la exportacion”. Cilertamente, estas frases de la Exposi-
cidn de Motivos no proporcionan un buen fundamento técnico, o
politico, o econdmico para reducir tan notablemente la vida de las
patentes , sobre todo, sin haberse efectuado estudios analfticos -

sobre el asunto.". (14).
"12.- Ambito de validez de la obligacion de explotar las patentes.

La obligacion de explotar los inventos patentados en nues-

_*(14_) .~ César Sepllveda.- Op. Cit. Pag. 85,
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tro pa{s, como ya hemos visto, es uno de los requerimientos fur;tdg_
mentales para adquirir la patente. Puedlera decirse que es una condi
cldn resolutiva, una especie de contrato o pacto entre el solicitan
te del privilegio v la autoridad. As{ lo sefiala tajantemente el —-
artfculo 41 de ese ordenami ento cuando dice que el otorgamiento
de la patente implica la obligacion de explotarla en territorio Na~--~
cional. Dicha explotacion deberd iniclarse dentro del plazo de --
tres aflos desde la fecha de expedicién de la patente bajo la adver-
temcia de comprobacion ante la Secretar{a del Patrimonio y Fomen-
to Industrial, Direccidon General de Invenciones y Marcas, para que
el titular de la patente avise a los (itados organismos en un plazo
de dés meses a partir de iniciada la explotacidon. Hasta el momen-
to no existe una estructura para demostrar que hay verdaderamente
explotacidn ., creemos que deberfa de existir un método que consa-

gre la manera de evidenciar que hay verdaderamente explotacion.

Pensemos que la explotacidn de una patente no es cuestidn
de un solo acto. Se requiere de un procedimiento o sea una con-
secuencia de actos sucesivos e inusitados: vg. cuando el inven-

tor carece de capitales para trabajar su invento, debe buscarlos -
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mediante la posibilidad del cfedito o buscar a personas interesadas
en el invento, para formar una sociedad, en caso de conseguirlo; en
el supuest o de no tener establecimiento, buscarlo. Posteriormente
hacer fabricar la maquinaria necesaria para la produccion de su in
vento; conseguir la materia prima; llegar a la utilizacion industrial
de su medio; conseguir clientes para obtener una utilidad. Todo -

este procedim}ento requiere de meses 5 quiza de aflos con el resul_
tado de que en la mayorfa de los casos los esfuerzos del inventor

son infructuosos.

. Por lo dicho anteriormente creemos que para determinar lo -
que es explotacion de una patente, la ~Ley actual- es muy riguro-
sa, pues sefiala en su art{culo 43 que, para los efectos de ese ——

ordenamiento es explotacton:

"La utilizacidn permanente de los procédlmlentos patenta-

dqs o la fabricacién dgl producto amparado por la patente, efec~-~
",tuadas di_rectamente por el titular de la patente, sus causahablien~
tes o licenciatarios, en volumnes que correspondan a una efectiva
explotécién industrial y en condiclones adecuadas de calidad y -- 

'breclo“ .
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Dicho artfculo es otro problema que origina la nueva lLey
ya que nos proporciona conceptos vagos e imprecisos, De ahf, -
que el maestro César Sepflilveda en su reciente libro "El Sistema
Mexicano de Propiedad Industrial®, hace una critica al artfculo -

antes mencionado:

"Descomponiendo esta disposicidn en sus diferentes ele~
mentos se encuentra, primero , que la utilizacibn de la patente de-
be ser contnua, sin interrupciones. En estricto rigor,bastarfa -
con que la explotacidn fuera intermitente para que no hublera una
utinzaclén valida, vy se tueviera por caduca a su cuarto aflo, o sea
justificara una licencia obligatoria, No est3 previsto en la Ley la
manera de acreditar la explotacibn permanente y continua. Se de
be'esperar bien a la expedicidn de un reglamento,bien a que la =

autoridad seftale algunas reglas practicas,

Otra caracterfstica de la explotacidn es que se haga "en vo
lGmenes que correspondan a una efectiva explotacidn industrial®.

Esta férmula es bastante vaga, no existe cilertamente un criterio --
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para determinarla y se presta al subjetivismo.

éCuintas unidades servirfan para fijar un volumen agepta--
ble?, ¢Qué constituye una efectiva explotacion industrial?, La
1mprecislbn rodea a esta parte tan importante de la Ley, que deja-
abierta la puerta a la interpretacion y al abuso. Es incuestiona-
ble que debe yeglamentarse con claridad y con minucia este aspec_

to tan trascendente de la vida de los privilegios de la invencién.

Pero hay un elemento mas, que introduce un factor aleato-
rio, que puede descorazonar a quien explota industrialmente una
patente. Eso es que la explotacion se haga "en condiciones ade
cuadas de calidad y precio”". Se presta esta disposicién a diver_
‘'sas exégesis, pues por una parte pudiera entenderse que la fabrica_
cidn de los efectos patentados, o el emplgo de los procesos --
contenidos en la patente debe de hacerse en forma industrialmente
_costeable, lo cual exgge' una prueba complicada y costosa de par
7 fe de quien efectila la explotacién, y por otra parte es factible en-
tender, en el trasfondo, gue la calidad y el precio adecuados -~

sean de las mercaderfas producidas. Sf, pero ¢adecuados a qué?
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Abre esta norma una gran interrogante, que propicia la incertidum-
bre del fabn:icante , ya que no se expresa con apego a qué criterio
se medira la calidad, o el precio de lo fabricado. Bien facil re
sulta no alcanzar el nivel que establezca cualquier funcionario,-
Y que por ende, la patente se tenga por no explotada satisfactoria
'mente, y se produzca 8u caducidad, o la licencia obligatoria, ~
Tal como estd redactada esta parte del precepto se presta a arbitra
' rledides, y permite el ataque a las patentes desde varlos angu--

log, incluyendo el de los violadores o invasores sistemiticos".

(15).

" 'w(15) César Sepulveda Op. Cit. Pags. 86 y 87.

S



Empero , al promulgarse el Reglamento de la Ley de Inven-

ciones y Marcas, el maestro Sepulveda nos dice:

Que como resultado de la critica anterior, o tal vez una ~
percepcidn mas realista de las circunstancias, dicho reglamento;: --
expedido el 20 de febrero de 1981, o sea cinco afios mas tarde - -
que la Ley citada, contiene una disposicidn, el artfculo 42, que -

merece citarse en Pleno.

“Articulo 42 .- Para efectos de comprobacidon de explota—-
cion de una invencién, se considerard que hay utilizacidon perma--
nente de los procedimientos patentados y fabricacion en el territo-
rio nacional del producte amparado por la patente, cuando éstos -
se encuentren en oferta ante los mercados nacionales o internacio-

nal y sus abastecimientos sean suficientes y oportunos®.

Y nos comenta que esta norma genera muchas interrogantes
y pone en primer t&mino, que si nos atuviéramos a la doctrina jurfdi
ca mas racional, un Reglamento no deberfa ir mas alla de la Ley a -

la que regqula., La ley es expedida por el Poder Legislativo en ple
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nb, en tanto que el Reglamento es sdlo un decreto del Ejecutivo,
y de categoria inferior a la Ley dentro de la jerarquizacidon de nagr
més. Y brespecto a la Interpretacion mas razonable de dicha norma
nos dice:que concede al titular de la patente una situacion mas fa-
vorable que la que determinan los estrictos requerimientos de la -~
Ley. En teorfa no debiera tener valor para alterar o derogar las se-
veras exigencias de la Ley, pero en México la modificacion de le-
ves es factible a través de un reglamento del Ejecutivo, por razo-
nes practicas, y porque es posterior y particular, atento a los --- '
principios de lex posterior derogat priorl, y lex especialis derogat
lex generalis. Por lo que dicha disposicidn reglamentaria se ten-

dra por valida y legalmente efectiva.

En segundé lugar, es respecto a la frase; "cuando &stos se
encuentren en oferta ante los mercados nacional o internacional”.,
no especifica si la oferta debe ser en ambos, o en cualquiera de
ellos. ¢ Cbmo se prueba esa oferta? ¢ con cotizaciones a tra~-
vés de avisos en la prensa,ocon ofrecimientos en anuncios, en -
catalogos, o en otros medios publicitarios?. Esto sin duda lo --

ira aclarando la practica.




57

Y por Gltimo, se refiere a que es mas diffcil integrar el -
extremo de "abastecimientos suficientes y oportunos", pues de--—
pende del procedimiento, del producto o de la maquina patentada
pues si bien un insumo industrial puede proveerse al momento y
en cantidad suficlente, una instalacion, como por ejemplo una ——
torre de tratamiento de agua, o una miaquina~-herramienta, se sur~

ten solo por medio especial.

13.~ El Sistema de Explotacidn de Patentes en Relacion con - -

Aspectos Laborales.

Un problema muy importante a contemplar es el de la rela-
cidn que existe entre el inventor y el aspecto laboral, cuando se
hace necesario determinar, en un momento dado, quién debe ser
el propletario leg{timo de un invento, y a quién corresponde la -
explotacion vy reconocimiento como inventor. En nuestro pais no
hay una doctrina adecuada a esta relacidn. En la doctrina legal —-
extranjera contemporanea, y en la legislacion de algunos pafses -
adelantados la materia ha merecido bastante atencion y atin as{ —-

todavia no se encuentra una solucidn satisfactoria a este fendmeno
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o problema ya que son muchos y de muy diversa fndole los facto-—-
res involucrados. No es facil dar respuesta a todas las interrogan
tes planteadas como por ejemplo: el determinar si la invencidon se
efectué precisamente cuando estaba trabajando dentro de determi-
nada empresa, o si fue resultado de la reflexidon en dfas que des-
cansa. O si laidea directriz de la invencidn fue del patron etc.—

etc.

La Ley de Invenciones y Marcas no provee el mecanismo -
de amparar al trabajador desde el punto de vista de que no sea -~
despose{do del producto de su ingenioc. Creemos que en este pun
Vto la Ley deberfa ser muy rigurosa para proteger a una clase des-
valida de medios aconémicos y con ello estimular su creatividad -

yva sea indtvidual o colectiva.

En la Ley Federal del Trabajo del lo., de Mayo de 1970, -

se reglamentd lo relativo a inventos creados por los trabajadores.

La Ley Reglamentaria en su capftulo V, Artfculo 163, prote

géfla capacidad de invencion de los trabajadores, cuando crean =




58

sistemas, metodos, objetos desempefando funciones dentro de —--
. una empresa; y establece los beneficios a que tienen derecho por

su inventiva.
Textualmente transcribo el contenido del Art. 163.

“Artfculo 163. La atribucidn de los derechos al nombre y
S ala propiedad y explotacion de las invenciones realizadas en la -

‘empresa, se regira por las normas sigulentes:

1.- El inventor tendrd derecho a que su nombre figure como

“autor de la invencion;

1I.- Cuando el trabajador se dedique a trabajos de investi-
gacion o de perfeccionamiento de los procedimientos utilizados en -
la empresa por cuenta de esta la propiedad de la invencidn y el --
dérecho Va la explotacibn de la patente corresponderdn al patrén., -

El binventor, independientemente del salario que hubiese percibido,
tendrad derecho a una compensacion complementaria, que se fljard -

por convenio de las partes o por la Junta de Conciliacidon y Arbiw--
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traje cuando la importancia de la invencidon y los beneficios que

puada reportar al patron no guarden proporcidn con el salario per

cibido por el inventor;

III.~ En cualquier otro caso, la propiedad de la invencidn
corresponderd a la persona o personas que la reallzaron, pero el -
patron tendrd un derecho preferente, en igualdad de circunstancia,

al uso exclusivo o a la adquisicion de la invencidn vy de las cor=-

respondientes patentes." (16).

Los Sindicatos organizados como reivindicadores de la cla=-
se trabajadora, han plasmado en sus Contratos Colectivos, el re
conocimiento y la Reglamentacion que en materia de inventos y me
joras de los trabajadores, han obtenido beneficios constantes que
estimulan la capacidad de invencion de ellos; por ejemplo: el Sin-
dicato Mexicano de Electricistas, que propusoc y obtuvo, dentro -
del Contrato Colectivo de Trabajo, celebrado con !a Compafifa de

‘Luz'y Fuerza del Centro , S.A., vy Asociadas (en liquidacion); una
- #*(L6) .~ Ley Federal del Trabajo de 1970, Reforma Procesal de - -

de 1980, 47a, Edicidn actualizada e integrada.-Editorial —-
Porria, S.A, 1981,
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Clatsula que ampara su capacidad creativa, esto fue en la revisidn
del Contrato Colectivo de Trabajo, comprendido en el periodo -~

1974 - 1976, y vigente hasta la fecha y que al efecto dice:

"CLAUSUILA 116.- INVENTOS.- la propiedad de cualquier ==

invencidén correspondera a la persona o personas que la hubiesen -

realizado.

Las Companlas, en términos de la Ley, Tendran un derecho
preferente, en igualdad de circunstancias, al uso exclusivo o a la

adquisicion de lainvencidn y de las correspondientes patentes.

El Departamento de Relaciones Industriales serd el conduc~
to para que los organismos calificados realicen los estudios de -~
‘originalidad, factibilidad y evaluacion de costos de la aplicacidn -
Adel invento en la industria electrica. En sucaso las Compaiifas -
~efectuaran los gastos tendientes a la explotacion de la patente y,
eventualmente, a la adquisicidn de la misma por los medios lega-

les." (17).
: *(17) Contrato Colectivo de Trabajo, celebrado entre la Compaiifa
. de Luz y Fuerza del Centro, S.A. y sus Asociadas:Compaii{a
de Luz v Fuerza de Pachuca S.A.Comparnifa Mexicana Merldio
nal-de Fuerza,5.A. y Compam'a de Luz y Fuerza Eléctrica de
Toluca,S.A. y el Sindicato Mexicano de Electricistas,~1980-
1982,
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En cuanto al Art. 163, se considera que la frase -invencio-
nes realizadas en la empresa- es una frase indeterminada, porque
tendr{a que calificarse qué es una invencion, particularmente si -
no ge trata de algo que alcance patente o que pueda registrarse -
como certificado de invencidn. En cuanto a la explotacién de -
las invenciones es una situacion en verdad complicada, ya que -
no puede precisarse en numerosas ocasiones, sobre todo cuando
se trata de industrias progresistas que estan modificando cons-—-
tantemente sus procedimientos como resultado de la ekpedencla o
de readaptacidon. Debid haberse hablado de invenciones registra
das o patentadas, para aclarar as{ las dudas que pudieran surgir

al respecto.

En el inciso I, se refiere a que el inventor tiene derecho a
que su nombre figure como autor de la invencidn, sin tomar en -~
cuenta el problema de determinar de que en una patente de empre-
sa también se da el fendmeno de que la invencidén puede darse co-
lecttvamente es decir, que puede ser resultade de una labor colec
tiva, haciendo de esta manera problematico el determinar quién es

el inventor.
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En el inciso II; nos encontramos con otro problema ya que
dice que en el caso de que el trabajador se dedique a trabajos de
investigacion o de perfeccionamiento de los procedimientos utiliza_
dos en la Empresa, por cuenta de esta la propledad de la invencion
sera del patron. Entonces el problema a resolver serfa que si el
inventor no quisiera ceder el resultado de su invencidn al patron,

| en teoria este no podria registrar en su beneficio la invencidon y -

obtener ya sea patente o certificado de invencidn.

Adjunto nos encontramos con el problema de la compensa~--
cion complementaria, que debe fijarse por convenio entre las par-
tes o por la junta de Conclliacion y Arbitraje, pero con la salve-~
dad de que la invencidn sea importante y los beneficios que pueda
reportar el patron no guarden proporcidon con el salario percibido
por el inventor. Por lo que debemos entender que solamente que -
se de el supuesto de que se produzca una invencion importante, -
pero a gcriterio de quién?, creemos que solamente mediante un -
'peritaje y por otra parte es muy diffcil calcular los beneficios que
reporte la invencion al patron, pues esto se sabra posteriormente
de gxplotar dicho invento y con la base a un analisis de la empresa

y demas. Se trata pues de una labor ardua con sus respectivas --
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interrogantes.

Y cuando se trata de un trabajador que no se dedique a la-
bores de investigacion o de perfeccionamiento de los conocimien=-
tos utilizados en la empresa, y es autor de una invencidn, en es-
te supuesto le correspondera la titularidad de dicha invencion, ==
Con la anuencia de que el patron, en cualquier circunstancia, ten-
dra un derecho preferente, en igualdad de circunstancias oponible
a terceros, al uso exclubivo a la adquisicidon de la invencidn o a

las correspondientes patentes.

De lo anterior se puede decir que es recomendable qué, -
cuando el trabajador tenga dentro de sus labores que investigar o
estudiar el mejoramiento del proceso industrial de la empresa, se
realicen los contratos dentro de los cuales se estipule que toda ~
invencidn obtenida en el curso de sus labores, sera propiedad de
la empresa y que dicho trabajador adquiere la obligacion de ceder -
dicha invencidén y pueda pactarse dentro del mismo convenio una

remuneracidn de comiin acuerdo.
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14.~ La Explotacion Referente a los Certificados de Invencidn.

Como ya hemos visto en capltulos anteriores, la Ley de -
Invenciones y Marcas de 1976 introdujo la fnnovacidn en cuanto a
México se refiere del certificado de invencion. Se puede conside-
rar esta flgura como un impulso para lograr una mas amplia utiliza
cidn de los inventos, en vista del bajo {ndice de explotacidn de
la patente en México, y para tal efecto se estipulan reglas mas --

flexibles, reduciendose as{ los privileglos.

Como antes se indicd el certificado de invenclidn se dife--
renclia de la patente, en que no se concede un prvilegio exclusi-

vo, {arts. 68 y 69).

‘ S1 no se llegara a un acuerdo entre el titular del certificado
¥y un tercero interesado en la explotacidon, sobre _el pago de rega~
l{as y demis condiclones inherentes, se turnard el asunto a la Di-

j reccién General del Registro Nacional de Transferencia de Tecnolo-
gla, la que previa audlencia de las partes, podrd autorizar la explo

tacién y fijar el pago de las regalfas y las dem3s condiciones que
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1a regirdn. (Art. 69), Dicha autorizacién de explotacidn equivale
a una licencia, la Ley la denomina contrato o autorizacion de ex--

plotacion.

Ya sabemos que una invencion patentable, puede ser mate-
rla de certificados de invencidn ya sea en la solicitud inicial o ~
bien transformando una solicitud de patente en una de registro de ~
invencion, en cualquier momento siempre y cuando no se resulva
‘en definitiva dicha solicitud de patente (Artfculo 80), En el caso
de que el certificado de invencion funde su solicitud en un deposi-
to de solicitud de patente en otro pafs, se gozard del derecho de -

nrioridad,

Un incentivo del certificado de invencidon se encuentra en -
que no se necesita la comprobacion de la explotacién para que se
mantenga la vigencia, basta con el pago oportuno de anualidades,
para.que continlie vigente por el término establecido de diez afos

legalmente.

- Las autorizaciones de explotacidon y los convenios para --
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B explotar un certificado de invencidn tienen la caracter{stica de que
‘no son exclusivos, y no podran transferirse, solamente cuando --
hubiese pacto expreso en contrario, o la Direccion de Transferen-—
cia de Tecnologfa autorice la transmision (Arts, 69y 70). Un re-
quisito del certificado es que su titular deberd proporcionar a ter-

" ceros que lo exploten de otorgar la informacidn necesaria para lle
var a la practica la invencidn contenida en su texto de no ser as{
el titular se hara acreedor a la sancidn de cancelacidn del certifica
do v la inscripcidon del convenio o autorizacidn de explotacidn.

(artfculo 73).

Para la finalidad de determinar el monto de las relagfa es -
un elemento importante la categorfa de asistencia técnica presenta
da por el titular del certificado a un tercero interesado para la - -

_posterior aprobacidén del convenio por la autoridad. (Art. 72),

Se pueden efectuar convenios y autorizaciones de explo--
tacidn de invenciones afin cuando est® pendiente de regolucl&n
ei registro de un certificado sujeto desde luego a dicha resolucidn
st en el supuesto caso que el certificado no se expida ya sea por -

' negacidén o abandono, los contratos y las autorizaciones quedaran -
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sin efecto mn obligacidon de restitulr los pagos hechos (art. 74).

La proteccion de los certificados de invencidon es menor que
'la acordada para la de las patentes. La Ley en su artfcule 77, —-
protege al titular de un certificado de invencidén equiparandolo a la
proteccidon de un titular de patente en cuanto a invasion de derechos
as decir cuando un tercero explote una invencidon amparada con un
certiftcado sin haber llegado a un acuerdo con el titular, nt obte-
nido la autori';acién, el titular de un certificado tendra el derecho
de persecusidn que la Ley otorgd a los tenedores de patentes con--

' tra inwvasiones.
La tarifa respectiva de todos los actos relativos al regis--~
‘tro de invenciones de pago de derechos la seflalard el Ejecutivo Fe~
deral (artfculo 78) - por medio de la autoridad correspondiente.

15.- Sanciones que se Aplican por Falta de Explotacion.

La sancidon que se puede considerar como mas grave por la

falta de explotacidon dentro de la legisiacion mexicana es la de la =
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caducidad del privilegio, la cafida al dominio publico del invento

que ampara una patente,

Dentro de la actual legislacion sobre la materia que nos -~
ocupa en su artfculo 48, sefiala que si vence un aflo posterior al
de tres afios que estipula el artfculo 41, para Lniclar la explotacion
de una patente sin que haya puesto en practica la invencion, la
patente caducard por el transcurso de los cuatro afios contados a
partir de la concesion de la patente sin que se hayan hecho ver-
daderos preparativos para la explotacion. Por lo tanto la inven---
cidn que ampara la patente podrd ser explotada libremente por - -

cualquier interesado mediante el procedimiento correspondiente.

Sin embargo existe la posibilidad de evitar la caducidad cuando se
solicita una licencia obligatoria siempre y cuando esta solicitud -
sea antes del vencimiento de los cuatro aftlos, esto hace que la -

patente cobre nueva vida y por lo tanto no caducara.

La simple solicitud de la ljcencia obligatoria, cumpliendo
con los requisitos formales que se requieren (los cuales veremos

posteriormente), prorroga por dos afios mis la duracidn de la paten_
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te que hublera caducado de no mediar dicha solicitud, como se --

puede ver legalmente en el {art{iculo 54).

Esto da por resultado un subterfugio legal para prolongar la

existencia de la patente,

Pueden solicitar la licencia obligatoria, tanto personas mo-
rales como f{sicas; como por ejemplo las fililales de empresas en
el extranjero,-o bien valerse de un tercero condescendiente y con
tal mediacion alargar el término del privilegio no llevando a cabo =
la explotacidon en seis afios. Esta es una fuente potencial del liti

gio.

b).~ Licencia Obligatorla, es una sancion por la falta de -
explotacion, Se puede solicita‘r por cualquier Interesado., El - -
tiémpo en que lo puede hacer es dentro del afio que siga a los -
tres primeros de la patente. La justificacidn de la expedicidn de -
una licencia obligatoria se encuentra en los supuestos contenldos -

en el articulo 50 de la Ley y que veremos a continuacidn.

En primer término es en el caso de que la invencidn no se
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‘ haya explotado industrialmente en México; v los requerimientos pa=~
ra tener por vAlida una explotacidn como ya lo vimos es que la explo
tacidn debe iniclarse dentro del plazo de tres aflos desde la fecha
de expedicién de la patente. Deberd comprobarse tal utilizacidn a
satisfaccion de la Sr{a. del Patrimonic y Fomento Industrial, Direc—
cidn General de Invenciones y Marcas, dentro de los dos meses de
iniciada la eﬁgplotacién como ya hemos visto en capltulos anteriores
la determinacidn de lo que es explotacion de una patente es muy ri—
gurosa (artfculo 43) dicha afirmacion la completamos en el capftulo

de Explotacidn de Patentes. {(Art, 5O Fraccidn I).

Posteriormente, se le da justificacidn a una licencla obliga
‘torla si se suspende la explotacidn por més de 6 meses. (Art. S0 ~

Frac. II).

Dentro de esta fraccion hay varios puntos que debemos con_
~siderar. El primero de ellos es que no estd estableciendo ningin —
procedimiento a seguir @ cargo de la autoridad para establecer tal -
suspensién en forma clara, ya que no existe un sistema de control

" ' de explotacidn, es dificil conocer en que momento y durante cuanto
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tiempo se ha interrumpido esa explotacion. El solicitante de la li-
cencia tampoco puede tener acceso facil a esa informacion lo cual
da lv;xgar a que cualquier persona, con el pretexto de una licencia -
requiera a la autoridad para que exija al titular de la patente la prue
ba de la ekplotacién Y. en consecuencia a causar molestias innece
_saﬁ.as a ese titular, Ello puede utilizarse injustamente como es-

- pionaje industrial.

Otro supuesto es cuando la explotacion de la patente no sa
tisfaga el mercado nacional, Esta situacidon es acreedora o entra en
la posibilidad mejor dicho, de una licencia obligatoria. Da la im-
presidn a primera vista que es sencillo determinar las necesidades -

- del mercado nacional de cualquier artfculo, pero la realidad es que
se presentan dificultades técnicas y legales tanto para establecer --
las exigencias de un producto como para hacer que se cubran dichas

exigencias o demanda a travées de la licencia. {Art. 50, Fracc. I).

15.— Justificantes para la Licencia Obligatoria .
Se podra conceder una licencia obligatoria cuando haya po-

" sibilidad de exportacidn y el titular de la patente no las aprovecha.

(Art. 50 . Frac. IV,
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Sin embargo, se ha establecido que en estos casos el titu~-
lar de la patente o su causahablente tendra preferencia para producir -

y satisfacer el mercado nacional y la exportacidn,

En tal circunstancia se entenderd que la llcencia se exten-
derd solamente para cubrir la exportacidon y no se expediri para surtir
el mercado nacic;nal. En este caso como en el anterior se dar§d - =~
oportunidad al titular para que subsane la explotacidon insuficiente, -
otorgandole derecho preferente de ampliar adecuadamente su explo--
tacidn, presentando un programa de fabricacidn y otorgar una flanza
soblfe el cumplimiento de su oferta de hacer lo que estd pldiendo un -
tercero. Para ello, al mismo tiempo que se le Informa dela - -
licencia, se le concede un plazo de dos meses para presentar el pro-
grama de fabricacidn similar, o mejor a los programas presentados -
por quien haya solicitado la licencia, y ademas, otorgue la flanza ~-
para garantizar el cumplimiento de ese nuevo programa. Este plazo ==
es susceptible de ampliarbse por término igual (artfculo 50, parte fi==
nal). Pero la Ley no contiene ningiin criterio para establecer el mon-

to de la fianza.
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A manera de comentiarlo, se coloca al titular de la patente
en un estado de incertidumbre, ya que no tiene idea de cuanto es
el monto de la fianza y se encuentra bajo el criterio subjetivo de
la autoridad si se satisface o no el mercado nacicnal, o st el -
mercado de explotacidn estd cublerto suficientemente, as{ como la
apreciacidn de los programas. Al tercero no se le va a pedir fian-

za. Creemos que el sistema de licencias obligatorias aparece muy -

esquematico y propenso a la complicacién.

Al tercero no se le va a pedir fianza pero debera presentar
un programa de fabricacidn y demostrar tener la capacidad técnica -
y econdmica para solventar una explotacidn eficiente de la inven--
cidn patentada (fundamento artfculo 51). Es obvio que el titular de
la patente debe ser ofdo al respecto y puede legftimamente objetar
j esa supuesta capacidad técnica. En cuanto al procedimiento para-
recibir los argumentos y pruebas de las partes es muy escueto. No
se encuentra reglamentada audiencia ,\m se consignan normas --
kproces'ales para su desarrollo, ni se han dispuesto recursos. Sblo
‘'se establece en la nueva Ley recurso ;ontra sanciones administrati

vas, (Art. 231). para impugnar dicha determinacidn. Resulta en --
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tonces procedente contra la resolucidn que da entrada a la lcencia -

obligatoria, el juicio constitucional de amparo.

De la Direccidn General del Registro de Tecnologia se dgb_e
rh tomar en cuenta la opinién sobre la resolucidn, se establecera el -
" término de la duracidn de tal licencia, las condiciones bajo las cua-—
les se concede, la perspectiva de su aplicacidon y el monto de las re—
galfas que le correspondan al titular de la patente. (artfculo 52), EI
criteric medio referente al porcentaje sobre las regalias es del 3% vy -

normalmente no pasa a criterio de esa Direccion.

Si se diera el caso de que se solicitara licencia obligatoria
existiendo ya anteriormente otra concedida, el primer licenciatario de-
be ser escuchado junto con el titular de la patente en la audiencia -

respactiva, (artfculo 52, Qitimo parrafo).

Debe mencionarse que la licencia obligatoria es susceptible
de modificarse. En el supuesto caso de causas supervinientes que —-
,hagén 1mperativo el camblé: de las esenclas o condicicnes, la licencia
puede revisarse y ajustarse consecuentemente (artfculo 53), Es una

causa importante de ajuste de la licencia cuando el titular de la patep

" te conceda licencias voluntarias a otros que se hayan interesado en -

condiciones mas ventajosas que las ya establecidas.
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17.~ Causas de Caducidad de la Ltcenc:»ia Obligatoria.

La licencia obligatoria expira, en primer término, si no se
iniclara la explotacion de la patente dentro del plazo de dos afios con
tados a partir de la fecha de haberla obtenido. Es una obligacidén de
licenclatario comprobar el inicio de la explotacion dentro de los dos
meses sigulentes a esa iniciacion. Es una causa también que termi-
na la licencia si se suspende, por el licenciatario, la explotacion -

E ~ por un perfodoc mayor de sets meses consecutivos (artfculo 54). -
Esto se traduce en que el titular de la patente debe estar pendiente -
" de esta suspensiodn, para reivindicar sus derechos oportunamente. —

(art. 54. tercer parrafo).

Otra circunstancia en que la liciencia obligatoria fenece, -
es el término del plazo que conforme al articulo 52 de la Ley haya se

* fialado la Direccidn del Registro de Transferencila de Tecnologia.

" Y por Gltimo, si el licenciatario no inicia la explotacién -
i -de la patente dentro de los dos afios a partir de la fecha de haberla -
obtenido, la licencia e4s revocable a cualquier tiempo posteriora - -

" peticién del titular de la patente, o bien si la Secretarfa del Patri--
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monio y Fomento Industrial se mueve a hacerlo sera de oficio,

‘/Cabe seitalar que las licenclas obligatorias no son exclusi_
vas, ni el titular podrd cederlas, sin autorizacidon de la Secretarfa
del Patrimonic y Fomento Industrial, ni pueden concederse sublfi-
cencigs por el licenciatario es decir no son trasferibles, excepto
cuando lo autoﬁce la Secretarfa y mediante el cons'entimiento del

titular de la patente {(artfculo 55).

La licencia obligatoria tiene la particularidad de imponer al
titular de la patente la 6bligacién de proporcionar al licenciatario
la 1nfdrmac£6n necesaria para llevar a cabo su explotacidn, si esta
obligacidn no se cumple, sobreviene la revocacion de la patente.
Esto tiene su fundamento en el principlo de que una patente es vé.
lida si puede llevarse a la practica, y si no es posible obtener —-
la informacibén adecuada para ponerla en practica ni a traves del in-
vento, ni por el titular directamente, se supone que se trata de un
inven;o que no puede ejecutarse y por lo mismo, anulabie por fal

ta de la debida revelacidn.
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Y para finalizar es menester reiterar que una explotacién he-

cha por el licenciatario, desde luego cumpliendo con los extremos
del articulo 43 de la Ley que ya hemos analizado en capftulos an-
teriores equivale a la hecha por el titular de la patente para el efec

to de mantenerla vigente.
18 .~ Sujetos que Pueden Realizar la Explotacidn.

La explotacidn puede realizarse .por el propio inventor, por
su causahabiente o por cualquler licenciatarlo, debidamente auto-
rizado, blen sea a través de una licencia obligatoria, bien por una

voluntaria, medianie su respectivo procedimiento.

19. - Licenclas
lo.- Exclusivas

a).- Voluntarias 20.- No exclusivas
b).- Obligatorias ‘

c).~ De utilidad Publica.
a).~ La Licencia Voluntaria .- Debe inscribirse ante la Di--

reccidon General del Registro Nacional de Transferencia y Tecnolo--

"_gfa, ‘dependencia que aprueba el convenio de licencia siempre y -
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‘cuando no se violen las disposiciones establecidas en la Ley de -

h . Transferencia de Tecnologfa. Dicha dependencta es la que se encar

ga de cuidar de que no se cometan abusos a través de esa licencias
y sefiala l{mites razonables al monto de las regalfas. Posteriormen-
te, de ser aprobado el convenio de licencila, debera registrarse ——
ante la Direccidn General de Invenciones y de Marcas, Las licen
clas bueden ser exclusivas o no exclusivas, y no impiden que el

titular de la patente la explote por st mismo.

b).- La licencia obligatoria; causas por las cuales se pue

" de solicitar:

1.- En el caso de que la invencidon no se haya explo-

tado industrialmente, después de tres afios por su titular,

2.- Si se suspende la explotacidn por mas de seis

meses.

3.- Cuando la explotacidn de la patente no satisfaga

el mercado nacional.
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4.- Cuando haya poszibilidad de exportacidon y el -

titular de la patente no la aproveche.

Como ya sabemos, la licencia obligatoria se solicita o se
pide en el caso de que una patente no se explote en un plazo de -
tras aflos ,a partir de la fecha en que fue expedida, por cualquier -
interesesado. Segiin los datos que se tienen en 33 aﬂos,sélo en
dos ocasiones se pidid la licencia obligatoria bajo el régimen de

la Ley anterior.

En la Ley de la Propliedad Industrial, se establecla que el
llcenciatario; que obtenfa la licencia obligatoria estaba ogligadoa

dar el 50% de las utilidades al titular de la patente (artfculo 61).

En la nueva Ley se establece que quién tenga una licencia

obligatoria deberd pagar al licenciatario una regalfa que se fijara

¢« por »el Estado a través del Registro de Transferencia de Tecnologfa.

(Art. 52).

En cuanto a la revocacidn también semodifica en la nueva
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ley ya que mediante el pago de una regalfa que el Estado fijard a ~
travéé del Registro de Transferencia de Tecnologfa, se puede soli-
_citar licencia obligatoria, después de obtenida la licencia dentro -
de dos afios el titular de la patente no podrd pedir la cancelacidon -

de dicha llcencia.

Refergante a las demés causas por las que se puede solicitar
lHcencla obligatoria las hemos visto ya en el capitulo correspondien

~ te a sanciones por falta de explotacidon.
c).- Las licencilas de utilidad phblica.

Estas licencias, son una variante de las licenclas obligato-

" rlas. (Artfculo 56),

La Ley establece que por causas de salud piblica, defen-
sa nacional o cualquier otra de interés plblico, la Secretarfa del -
'Patr‘lmonio; y Fomento Industrial podra determinar por las causas an_

‘tes mencionadas , que la explotacion de cualquier patente puede ha

cerse mediante el otorgamiento de licencia de utilidad publica.
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Las caracter{sticas y alcance de esta clase de licencias -
no se encuentran definidos en la nueva Ley. El antecedente que -~
se tiene proyiene de otros paises en cuanto a experiencia adquirida,
y consiste en que se concede licencia a toda persona interesada en la
explotacion de un tnvento, por medic de dichas licencias al mismo
titempo. Es muy probable que sea porque se concedan términos més
ventajosos a los posibles licenciatarios pues proyectan los mismos,

. _cierto sentido de urgencia en su adquisicion.

Tocante al procedimiento es someramente diverso al de la -
licencia obligatoria usual, Debe publicarse en el Diario Qficial de
la Federacidon, (artfculo 56) una declaracién sefialando el motivo y

3 _abriendo la patente a explotacidn, sin necesidad de que haya soli-

o citante de licencia. Dicho de otra manera, son a juicio del Estado

»"Las condiciones y dispone las causas de inter@s plablico, que los -
interesados; si es que los hay' o sl son inductdos, pueden solici-
tar la licencia y}asi utilizar la invencidon. Posteriormente, el pro-
cedimiento es similar al que ya se observd en sanciones por falta -

de explotacidn -caso concreto de la licencia obligatoria~, es decir

- una audiciencia en la que se escuche a las partes, (art. 52) y una
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_ resolucién con los particulares de la licencia.

El titular de una patente contractual, vbligatoria o de utili-
" dad plblica, quedan en libertad de adquirir informacidn tecnologfca
~ de otras fuentes diferentes de las del titular sin que sea motivo de -

revocacidén o terminacidon de licencia. {artfculo 58).

Las licencias de uttlidad pliblica serén intransmisibles (-
~ artfculo 56, Gltimo parrafo) y en cuanto a todo lo demés es igual a

la licencia obligatoria ordinaria.
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20.- Tramitacidn

Lo més destacado en relacidon al tramite de la solicitud y -

expedicion de las patentes dentro de la legislacion mexicana:

El interesado debera solicitar el ex@men de novedad dentro
de los 90 dlas siguientes al cumplimiento de un aflo de presentada
la solicitud o se considerard abandonada s! no lo hicilera, (artfculo

20).

Si se ha hecho la solicitud de una patente en otro pafs, =-—-
cuando se solicite dicha solicitud en nuestro pafs; la fecha de pre
sentacidn se retrotraerd a la de presentacion en aquel en que fugé -—-
primero, siempre que se presente en nuestro pafs dentro de los pla

" zos que determinen los tratados internacionales en los que México
sea parte integrante. {(Convenio de Parls 12 meses para las patentes
" de invencidon y modelos de utillldad: y sels meses para dibujosy -

modelos industriales).
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Si no existiera tratadoc de por medio la presentacidon se ha-

ra dentro del afio de solicitada la patente en el pals de origen.

Para que este derecho de prioridad se realice se requiere -
: de los siguientes requlsitos:

a),- 'Que al solicitar la patente se haga constar el pais de
origen v la fg_cha_ de presentacidén de la solicitud.
B t;)- Que la solicitu.d presentada en Méxicc no pretenda el
otorgamiento de maybres derechos que los que se deriven de la pre

sentada en el extranjero.

c).~ Que dentro de los 90 dias siguientes al de la presen~--
ta_éibn de la solicitud, se llenen los requisitos que sefialen los --
. tratados internacionales de los que México sea parte, la Lay su —-

reglamento.

d).~ Que exista reciprocidad,
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21.- ﬁerechos Conferidos de Importacibn,

Se cree que una disposicidn de mayor importancia, conteni
da en la Ley de Invenciones y Marcas Art.37, que prevé que en for- -
‘ma alguna la patente no conferird el derecho exclusivo de importacidon
“al producto patentado o al fabricado con el procedimiento patentado.’

. Béte ha sido un punto en que los miembros de la Unidn de Parfs han-
insistido mucho, ellos pretenden que el otorgamiento de una patente -
por un pafs, les signifique no sblo el derecho exclusivo a explotar -
Cla patente en ese pais, si no el derecho exclusive a importar el - --

producto amparado por la patente, o el producto que se fabrique con -
h el procedimiento amparado por patente, y es to de ninglin modo pue--
’_de suceder seglin nuestra legislacidn ya que en realidad, st no se -

""est_é_ rexploivando la patente en un pafs, no se esta cumpliendo con -

una de las finalidades basicas de un sistema de patentes, y porque

: "no hay ningfin motivo para que el abuso del privilegio concedido al
- titular de una patente,o sea de no explotarla, signifique todavia un

inonopolio para poder importat,

22 .- Expropiacibn.

~ La exproplacidn de una patente debe realizarse por el -

_Ejec’:utivo Péderal por causa de utilidad phblica, yenel de~=
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creto expropiatorio se establecerd si pasa a propiedad del Estado o

. sl cae dentro del pﬁblico dominio o conocimiento difundido.

Dicha expropiacidén, se hard de cqnfonnidad con lo que al -
réspecto se establezca en la Ley de Expropiacion. De lo que se
deduce que se harad mediante acuerdo que se publicard en el *Dia--
' x;_lo Oficial de la Federacion"y el titular sera notificado personal-

mente‘.

Por lo tanto el Htular afectado podrd interponer, en un pla-
zo de quince dias habiles posteriores a la notificacidon del acuerdo ,

recurso administrativo de revocacion contra el acto correspondiente.




CAPITULO IV
DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES.

23,~ Caracteristicas Esenciales.

En los dibujos y modelos industriales, la proteccidn que -
-~ se le otorga al titular serd de cinco aflos improrogables, 1los dibujos

y modelos industriales son registrables (Art. 81),

a).- El Dibujo Industrial se diferencia del modelo in-

dustrial en que 6Stq, es un cuerpo tangible mientras que el dibujo -
"Ti‘i'ldusttlal estd constﬁufdo por lfneas; y se aplica a un objeto por - =
"';i" los diversos modos sefialados enumerativamente en el Art, 82 de la
nuéva-I.ey de Invenciones y Marcas y que al respecto nos dice: Se
e,ntiven'de por dibujo industrial a toda combinacidn de figuras, lineas

o coloras que se incorporen a un producto industrial con fines de -

’fomamt‘anta.cic')ri y que le den un aspecto peculiar y proplo., Creemos -
‘:)ié[he.el artfculo 4o. Fracc. VI de la Ley de Propiedad Industrial era

yénﬁs especfﬁco en cuanto a la aplicacidn a un objeto por los diversos

"ff.i[:j-modos que sefialaba enumerativamente dentro de dicha fraccién de la
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siguiente manera:

~Todo nuevo dibujo usado con fines de ornamentacidon indus--
trial en cualquiera sybstancla y dispuesto en ella por impresion, -
pintura, bordado, tejido , cosido, modelado, fundicion, grabado,
mosaico incrustacion decoloramiento u otro medio cualquiera meca-
nico o quimico, de tal manera que de a los productos industriales en

que los dibujos se usen, un aspecto peculiar y proplo.

La finalidad del dibujo es impartir a los art{culos una fisono-
mfa propia diferente, por medio de la l{nea y por el color pero —-
principalmente por la linea. Es obvio que los dibujos se concretan
por aspectos meramente externos y no en las caracter{sticas técni-

cas o intrfnsecas de los productos.

Dentro de la industria textil es donde podemos encontrar el -
ejemplp mas ldoneo para la aplicacién de los dibujos; tanto de los
dlbujos estampados en telas, como de las figuras que forman los hi
195 de los tejidos, e incluso se han amparado ocasionalmente con

patentes de este tipo.
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b}.- El Modelo Industrial:

El modelo industrial se inclina mas hacla el arte que hacla

la técnica, mas a la forma, que con la materia.

El ejercicio del modelo industrial no es solamente decora-
tivo, sino que tiene una funcionalidad util a la industria, como lo
podremos ver en el caso de herramientas manuales , disefio de heli-

ces etc.

Hay circunstancias en que puede coexd stir entre los ele—
mentos de forma agradables a la vida y los elementos intrinsecos
de funcionalidad, una relacion que dard como resultado que el obje—
to en donde se observe dicha relacion, es al mismo tiempo la inven
cion patentable y la de modelo de calidad; como por ejemplo: las —
diferentes estructuras que se usan c;.n Jas construcciones. Cuando
resulte permisible es aconsejable obtener patente bajo ambos con-
ceptos, aunque es5to ho sea mads que para fines practicos y que el -
examinador de patente técnica, tenga antecedentes que oponer a soli

citudes similares.
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La diferencla entre el modelo industrial y la invencion re-
si_de en que la invencion patentable produce un resultado industrial,
es decir Gtil a la industria en tanto que el modelo sirve unicamen
te para individualizar un objeto por su forma, independientemente -

de su utilidad.

Los modelos vienen a ser el resultado del arte aplicado a -
la industria. El requisito legal para su patentabilidad es que se -~
forme un preducto industrial que sea nuevo y ademas, que sea origi
nal. Con esa definicion ingresan al campo de las patentes muchos
modelos de prendas de vestir, las ornamentaciones para uso domés_

tico, botellas, alcanclas, medallas, art{culos de joyeria, etc.

La nueva Ley nos define en el artfculo 83 lo que se entien
de por modelo: — “Se entiende por medelo 1ndustﬂal toda forma plés
tica que sirva de tipo o molde para la fabricacion de un producto --
1ndustriai, que le de apariencia especial en cuanto no implique ~--~

efectos técnicos.” —

Es indiscutible que tanto los dibujos como los modelos in-—-

T dustrialés se caracterizan por aspectos meramente externos y no a
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las caracter{sticas técnicas o intrinsecas de los productos. A di--
chas figuras se regirdn en cuanto sea pertinente, todas las disposi
ciones de las patentes en relacidn a las solicitudes de registro; -
novedad, aplicacidon industrial, invenciones de los trabajadores, -
descripcion, Aexémen, publicacion, derechos esclusivos, licencias,
pago de derechos, caducidad y proteccitn legal. Los solicitantes
también gozaran del derecho de prioridad Articulos 84 y 85 de la

LIM).

La proteccidon que la ley de invenciones y marcas otorga a
las figuras de dibujos y modelos industriales sera sin perjuicio de -

las que otras leyes puedan conceder a su autor {(Art. 86 LIM).

En la Ley de la Propiedad Industrial se establecia el otorga
miento de patente respecto de los dibujos y modelos industriales;
en la nueva Ley de Invenciones y Marcas se mantiene la proteccidn
dé dichas figuras, pero como va lo vimos, el Art, Bl de la nueva

lLey dispone que se amparen a través del sistema de registro.

Dibujos y Modelos Industriales, en el dmbito internacional;
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conforme al C onvenio de Paris, al que pertenecemos, seflala que:

“La proteccion de los dibujos y modelos indus~-triales no puede ser
afectada por una caducidad cualquiera, sea por falta de explotacion,
sera por introduccidon de objetos semejantes a los que estan protegi-

dos”. (Art. S Fracc, B).




CAPITUILO V, .

MARCAS
24 .- Vinculacidn de Marcas.

En lo tocante a las marcas, como ya vimos en capltulos an_
‘ ‘te‘rlores, la nueva Ley de Invenciones y Marcas no es Jo que se es-
beraba, un instrumento jurfdico capaz de romper con la dependencla
’e'co_nc':mlca v tecnolbgica extranjera, cual fue la intencidn del Ex-Pre
sidente Echeverrfa; ya que en opinidn de los sectores empresariales ,k
“La obligacién de vinculacidn de marcas que establece la Ley deln

. venciones y Marcas, serd muy gravosa para los empresarics y a la -~

postre para los consumidores, y ademas {nGtil". (18).

A la fecha, por lo que respecta a la vinculacion de >marcas ,
misma que explicaremos en detalle parrafos adelante, las disposi--
‘criones de la Ley han sido letra muerta, pues no se han puesto en =-—

. préctica + COsa que considero benéfica al pueblo consumidor, quien -

sufrirfa las consecuencias en caso de que se cumpliese con tales -

-*(18) .~ GOMEZ VEGA BERNARDO. - "La vinculacidén de marcas mexica-—

: _nas a las marcas extranjeras",- Revista Mexicana de la Pro--

. pledad Industrial y Art{stica. enero~diciembre de 1977, ntms.
29-30, Pag. 139.
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disposiciones, que por ende, no han sido instrumento para romper

con la dependencia tecnoldgica y econdomica.

Lo nuevo en cuanto al capitulo que nos compete, es una -
rebaja del término de duracién de esos registros, un método sobre
lo que la iniciativa de Ley llama "marca extranjera" y su vincula-~
cifm con una marca registrada en México, que criticamos llneas ---
arriba, vy que explicaremos a continuacién: El artfculo 127 estable-
ce que toda marca de origen extranjero o cuya titularidad provenga
de personas mofales o ff{sica extranjera, y que se designe a ampa-
rar articulos fabricados o producidos en territoric nacional debera -
funcionar vinculdndose a una marca originalmente registrada en nues

tro pafs. A este hecho se le llama —casar- una marca extranjera -

con una nacional con el objeto de "promover las marcas mexicanas®”,

Los convenios o contratos que se celebren con motivo de la
concesidon del uso oneroso o gratuito de una marca registrada origi-
nadamenfe en el extranjero, o cuya titularidad corresponda a una =«
persona flsica o moral extranjera, tendran que ser autorizados por

. la Direccidn del Registro Nacional de Transferencia de Tecnologfa,
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25, - Criterlo para Determinar el Caracter de Mexicano o

de Extranjero.

En el artfculo 131 se asienta que tal determinacién se ha-
ra de acuerdo con la Ley para promover la 1nversi;on mexicana y regu-
lar la inversion extranjera. O dicho de otra manera, para saber si -
el titular de un signo marcaric es naclonal o extranjero y por ende
determinar la "nacionalidad” del signo marcario, debemos cubrir los
requisitos que establece el art{culo 20. de la Ley sobre inversiones

extranjeras.

Tocante a lo que se refiera a la prioridad, la marca, cuyo
registro se solicita en México dentro de los seis meses de haberlo -
hecho en el extranjero, se considerar registrada en la misma fe- ~
gha Vern que lo fue en el pals extranjero, con la anuencia de que

dicho Estado establezca igual derecho para los titulares mexicanos.

La obligactdn de vinculacidn sobre el uso de marcas con-
sigte en que si se usan "marcas extranjeras" para X productos , ya -
sea por su propiedad o por su crigen de extranjeras (inclufdas las =~

-e‘mpre;sa_s mexicanas con capital mayoritario extranjero) hechos en -
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México, dichas marcas "extranjeras" deberan ser vinculadas va sea
a una o a més marcas nacionales, es decir de origen mexicano, de
biendo ser registradas a nombre del usuario de ellas. Existen dos
posibilidades de llevar a cabo dicha vinculacion: En primer término
cuando el industrlal, productor o fabricante de determinados art{-
culos, opta por vincular las diferentes o todas las marcas "extran-
jeras" que use en los mismos, con una "marca mexicana"; o sea -
que por cada marca extranjera se utilizara una marca mexicana. --
. Esta solucién ademas de ser imprictica es cara para los empresarios
reprééenta problemas a los publicistas que se encargarfan de intro-
ducir los artfculos al mercado; y sabido es que a mayor costo de -
producclén de un artfcule, més caro es el producto para el consu-

midor, lo que afectar{a los bolsillos de los consumidores,

En segundo lugar estd la solucidén que plantea el reglamen-
to de la Ley publicado en octubre de 1976 due consiste en combinar
todas las marcas "extranjeras” que un producto ostente, con una -

- sola marca de "origen mexicano”.

Esta segﬁnda posibilidad simplifica muchisimo el cumpli-é-

miento de la obligacidn de vinculacidn v lo hace mucho mas econd-



28

mico .{Artfculo 128 , de L.I.M).
26.- Marcas de Servicilo,-

La nueva Ley regula tambi&n una nueva forma de marcas: ~-
las marcas de servicio., Esta denominacidn se usa para distinguir la
produccidon de objetos materiales amparados por una marca de presta--
cidn de un servicio por alguna institucidn o empresa que se dedi-~
que a prestarlos, vg., servicios de transporte, servicios de mante--
nimiento , servicios de reparacidn o compostura de aparatos , servicios

bancarios, etc.

Por naturaleza estos servicios son distinguidos y prote—--
" gidos legalmente a través de marcas distintivas. En México la nue-
vé ‘Ley de Invenciones y Marcas, reconoce las marcas de servicios ~

(Art. 87 del mismo ordenamiento).

En los demas Estados, es preciso recurrir a la nocidn de
competencia desleal e invocar si es posible, el Convenio General

de la Unidn de Paris, que al respecto dice:
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Artfculo 6 Sexis.- "Los pafses de la Unidn se comprome=--
ten a proteger las marcas de serviclo. No estdn obligados a pre~

ver el registro de estas marcas". (19).

Las marcas de servicio en una de las revisiones del Convenio

de Par{s en 1950 o 51, se admitieron.

Otras de las novedades en la nueva Ley es el establecimien
to de licencia obligatoria sobre marcas, la pérdida del registro cuan
do la marca se convierte en designacion genérica y para finalizar -
’nuevas disposiciones sobre infracciones y sanciones y un sistema --

de inspeccion y de vigilancia.

Para una mayor comprensidon de lo hasta ahora expuesto, en-
" tendamos: "por marca, en derecho industrial, el signo distintivo de

las mercancfas que una empresa elabore o expenda". (20)

*(19) .- "Convenic de Parf{s, adoptado en Estocolmo el 14 de julio -
de 1967.- (Diario Oficial.—Martes 27-VI-76) Pag., 7.

o ; *(20).- BARRERA GRAFS.- Tratado de Derecho Mercantil.- Pag. 282.
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“Ia marca es un signo para distinguir. Se emplea para se-

fialar y caracterizar mercancfas o productos de la industria, diferen

cidndolos de otros™. (21).

"La marca es un signo distintivo que permite a su titular --
- {fabricante, agricultor o comerciante) distinguir sus productos (o - -
l,.r-‘yservicios) de‘la competencia. La marca constituye pues un signo -~

" de adhesién de la clientela”. (22).
"Ias marcas, son signos distintivos de los artfculos fabri- '
_Cados o vendidos por una empresa, que los distingue de los de su-

especie". (23).

David Rangel Medina.~ Dice al respecto que hay cuatro --

corrientes que son: "la que sefiala a la marca un papel del signo in-

e .dicador del lugar de procedencia de la mercancfa; aquella que con-
sidera a la marca como un agente individualizador del producto mis-~
mo, una més que refine los razgos distintivos de las dos menciona-

: *(21) .- CESAR SEPULVEDA.- Ob.Cit.P3g,.63,

’ *(22) - IVES SAINT-GAL.~- "Polftica General de una Empresa para la -
Proteccidn y Defensa de sus Marcas en el Extranjero". - - -
Revista de la Propiedad Industrial y Art{stica .-enero-diciem-
bre 1970, -No.15-16 Pag. 74.

o *(23) - RAFAEL DE PINA VARA.- Derecho Mercantil Mexicano.-Edit.
.. - Porria.-México, 1978, Pag. 33.
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nadas; y otra que adoptando la tesis mixta ya indicada, enfoca la -

esencia de la marca en funcidon de la clientela". (24)

La marca tiene también la caracter{stica propia de indicar la
procedencia de la mercaderfa que la lleva, a especlalizar los produg
tos en que se usan y garantizar su procedencia, merced a la indica~
cidén de la empresa que la fabrique o la venda, como segiin se regu-
la la definicion que de este signo ofrece el Art. 89 de la Ley de -
' Invendones ¥y Marcas, segundo parrafo con la adhesion referente
a las marcas de servicio. Dicho elemento o caracteristica no se -~
considera indispensable, sin que por ello se desnaturalice la funcion
distintiva de la marca. El Objetivo de la marca que forma parte de -
un conjunto de derechos, denominados -derechos de propiedad indus
tﬂal—, es el de encaminar por una parte, a facilitar a un individuo,
una agrupacidn o colectividad, el pleno ejercicio de su comercio o
de su industria, y por otra parte, a garantizarles contra usurpacio-

nes o sea la competencia desleal.

*(24) .~ DAVID RANGEL MEDINA.- Tratado de Dcho. Marcario.-Las
. Marcas Industriales y Comerciales en México.~ la.Edicidon -
Propledad del Autor.- México 1960, Pag. 154,
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Se trata de un derecho de caracter privativo e inmaterial -
' que recae sobre sitjnos distintivos (marcas, nombres comerciales,

indicaciones de procedencia y denominaciones de origen).

El derecho al uso exclusivo de una marca se obtiene me-
diante su registro ante la Secretarfa de Patrimonio y Fomento Indus

" trial (Art 88 de la L.I.M).
2%7.- Clasificacidn de las Marcas.

La clasificactdn de las marcas, se pueden dividir en indus
: triales y comerciales; las industriales son las empleadas por el --

‘fabricante de los art{culos; las comerciales, son las usadas por el

' v'jque las vende, y como ya vimos las de servicio que se regulan -

" enel Art. 87 de la L.I.M.

En relacidn a su formacidn, las marcas pueden ser nomina~
tivas, emblémicas o mixtas. Se les da el nombre de nominativas a

-las que se forman con una denominacidn; las marcas embleméaticas ,

; ‘con signos, simbolos o figuras y las mixtas como su nombre lo -~

“indica pueden contener ambas.
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Los efectos del registro de una marca duran cinco afios en
su proteccidn, conforme a la nueva Ley, siendo renovable dicho -

plazo por periodos de cinco afios en forma indefinida (Art. 112 LIM).

En un plazo de tres afios siguientes a su registro se estable
ce también que el titular de una marca deberad demostrar el uso efec
tivo de la misma, cuando menos en alguna de las clases en que se
éhquentra registrada; en caso contrario, el registro se coﬁsideraré

extinguido. de plenc derecho (Art. 117 de la LIM.).

Los satisfactores que la marca a la vez llena son la funcidn

jurfdica y una funcidn econdmica.

“En el plano econdomico, la marca puede ser definida como
un signo que tiende a proporcionar a la clientela una mercancia o un

servicio cubierto piblicamente con su garantfa". (25).

La definicitn )urIdica y clasica pone princlpalmente el tono

sobre el caracter distintivo que presenta la marca respectoc a la =--

~ 6(25) IVES SAINT - GAL.~- Ob. Cit.- Pag. 75.
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clientela vy los competidores mientras que la definicidn econdmica -
recurre a un principio mas reclente, el de una constante cualitati--
va vy de una garantfa aportada por la marca al pliblico que zonffa en

ella.

28.- La Marca en el Plano Econdmico.

La marca definida en el plano econdmico, presenta una ~=-

triple -ventaja~:

i
1.~ Para el fabricante o el comerciante: El de la clien-
tela, que en un momento dado se hace afecta a determinado pro--
ducto o servicio mediante la marca que permite a su titular rete-
ner a dicha clientela, lo cual es una ventaja para el productor o

el comerciante.

2.~ Para el consumidor resulta también una ventaja , -
pues por medic de la marca podra obtener los productos o servi--
clos de su predileccidn por diversos motivos, sin correr el ries-

go de que no le satisfaga la adquisicidon de su preferencia.

3.- Para el Estado, en tanto que es representante del

-int@res plblico: la marca juega un papel muy importante en la ofer
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" ta y la demanda, razdn por la cual es esencial en la productividad
de las empresas., Por lo que, el que presta sus servicios y el fa_
bricante deben enfrentarse a la competencia con una actividad consg_
‘tante en mejorar sus servicios o prgducciones , conjuntamente con -

los precios y la calidad.

La publicidad , que es un factor importante, aunque esto pro
iroque un incx;emento al producto o servicio que se preste, lo cual
recde en el consumidor, que es quien paga los incrementos, por di
ferentes conceptos necesarios para el producto o servicio prestados

en una colectividad.

En realidad creemos que al problema de las merzas se le ha
-dado muQ poca atencléon? Lo que se ha tratado de hacer es anali-
zar su importancia econdémica. Fl papel que juegan las marcas en
los. pafses desarrollados, pero mas que nada en los paises en - -
vias de desarroilo, como el nuestro y la incldencia en el problema
de la dependencia econdmica, Hasta ahora no se ha visto adelanto-

" alguno. Por el contrario los medios de publicidad revelan cada vez
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mas un mayor numero de marcas extranjeras en el mercado mexica-

no,

Los estudiosos de esta materia principiaron por hacer en --
primer término un anilisis de la teorfa de la demanda, asf{ como la
teoria del valor implicita, con la finalidad de darle un adecuado --

marco de referencia a un analisis posterior.

Como es logico dicho problema de la demanda recfe nece--

sarlamente a cuestiones fundamentales de la socledad de consumo.

En un segundo plano se hace un analisis de la diferencia-
cidon del producto, de la {nformacién y de la persuastdn, variables
fundamentales para poder ubicar el verdadero papel y funcionabili-
dad de la marca, sin pasar por alto el analisis del problema de la
marca y la naturaleza de su relacidn con el mis general problema

de la informacibn y las polfticas alternativas posibles.

Haciendo un andlisis comparativo de la demanda y la teorfa

de la produccidn, ésta adolece de menos problemas conceptuales -
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y de menos censuras que la anterior.

No obstante, se pueden canalizar hacia la teorfa de la pro-
duccidn algunos problemas, si se cae en la hipdtesis de costos de
crecientes, en cuyo caso nos encontramos con una situacion no -
prevista en los modelos clasicos, ya que esta sit=uacidn de costos
decrecientes _lleva a un resultado de monopolioc u oligopolic. La ma-
yor importancia de las actividades industriales, y los desarrollos =~
tecnologicos posteriores han creado condiciones en las cuales los -
costos decrecientes se han vuelto tremendamente importantes, mas -
alin con l.?s dificultades inherentes, se puede incorporar los costos

decrecientes a la teorfa de la produccion .

La diferenciacidon del producto no puede analizarse en tér--
minos exclusivos de la produccion, sino que también se debe inclu-

ir al consumidor de manera fundamental.

Los economistas no se han puesto de acuerdo en cuanto a -
la teorfa de la demanda, por la razdn de ciertas hipdtesis implici--

tas y que no es menester de que sean las Qinicas posibles. Lo que
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no se puede negar es un sistema econdmico en el cual deba ser -
fundamental definir la demanda de alguna manera, y para ello en -
primer lugar la hipbtesis de la soberanfa del consumidor, enten~--
diéndose con esto el deseo , satisfaccidén o utilidad de los consu
midores, pues son la pauta para definir los bienes que se han de

‘producir. Se dice que la teorfa de equilibrio general, legitimiza de
alguna manera los gustos y demandas individuales de todos y cada

uno de los consumidores.

Otro problema del lado de la demanda consiste en la influen
cla que tienen los consumidores individuales, sobre el mercado, en
funcidn de sus niveles de ingreso. Por consecuencia, cambios en

7' la distribucidén de ingresos alteran la demanda, al punto que el mo-
delo de equilibrio general tlene tantas —soluciones~ como distribu-
ciénes de ingresos distintas puedan asumirse. En s{, la distribu~
cldn de ingresos no estd dada, ni surge, dentro del modelo de equi
ibro general , ya que, aunque se supongan retribuclones a los - -
factores en funcidn de la productividad marginal, para que se diera

| un resultado idéneo, se requiere que se lleven a cabo transferen—-—
c;la;s 1nterpefsonales que Qna vez que se den, permitan él libre jue-

,Qo de las demahdas individuales.
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Como es sabido, tambi&n hay clertas restricclones de carég'
ter Institucional o polftico que impiden llevar a cabo las transferen-
cias interpersonales , o por lo menos con la fluidez necesaria del -
caso especifico, que los requiera, dando lugar a una liberacidn de ~
precios. 1la alteracion de los precios libres, lleva implicito no -
respetar las demandas individuales, y el fendmeno que puede pro-

ducirse sea escasez y racionamiento, puede ser una solucion de -

optimo restringido.

Otro punto que puede asumirse en cuanto a la critica a las
" hipdtesis de la teorfa de la demanda es la referente a las preferen-—
‘clas de los consumidores, y lo notable de su indiferencia por de-—
terminados articulos de consumo que hacen notoria la influencia «-

proveniente de actividades como la publicidad.

Es bien sabido que una de las mas poderosas influencias --
sobre los consumidore; ©on las pautas de consumo de otros consu_
midores de una misma esfera social, ya sea por la ubicacidn geo--
cjr'afica, como bor su posicidon econdmica, o por su concurrencia a

lugares y acontecimientos comunes. Este es un fendmeno que lle-




10

va a un contagio dentro de los sectores de altos y menores ingre-
sos, pero dicho fendmeno se agudiza cuando se copia el consumo
de pafses desarrollados, por otra parte de los palses en vias de ~
desarrollo. Dicho contagio se transmite a través de todo tipo de
influencias, como el radio, televisidn, en todos los medios de co-~
muhicaciim hasta las consecuencias que produce el continuo uso -

de determinados productos y el conocimiento de los mismos.

Aparte de la diferenciacidn que la marca hace de los produc
“tos ., o es facil distinguir en qué proporcidn el consumidor paga -
_los costes de comerclalizacidn que lleva inherentemente una causa -
tecnologica y el procedimiento a seguir para que un producto lle- -
gue a manos de! consumidor como por ejemplo, transportacidn, --

dep6sito, cobranzas , publicidad, vendedores, la marca, etc. que -

en realidad esto es lo que el consumidor tiene que pagar.

29,~ El Papel de la Marca Comercial.,
Es todo un procedimiento que se inicia con la diferen-

: clacvivéh' del producto incluyendo sus identificaclones mediante -=
la. marca y el modelo, continuando con la publicidad sobre el

prbdhtto ‘diferenctado, incluyendo la persuasidn de la marca -~
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- sobre el consumidor,

En la secuencia de diferenciactdn, identificacidn, publica-
cidn,; publicidad y persuasidon sin duda alguna la marca es un pele-~

‘dafio primordial,

.La marca es un factor fundamental, una caracter{stica de di-
ferenciacidn del producto, siendo en ccasiones el {inico factor de ==~
diferenciacion del producto. Es una identificacidn en general al pro=~
ducto diferenciado , es indudable que esto contribuye a que se dé el
fenéﬁeno de oligopolio infundido por la diferenciacion, mediante la

informacidn y la persuasidn posteriormente.

Desde el punto de vista econdmico no existe diferencia -~
neta entre la patente y la marca, ya que ambas figuras originan una
situacidn oligopélica. Como hemos visto en capftulos anteriores, la
patente se encuentra mas ligada al proceso de innovacidn tecnoldgica

y desde luego también tiene la funcién de diferenciacidn del’ produc-
to,  en tanto que la marca no requiere que deteminados productos =

. éstén previamente diferenciados y su funcionalidad es mas bien el
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de diferenciar productos homogéneos y posterlormente el procedi---
miento a sequir es la persua sidn vy propaganda. La marca también -
‘permite definir y garantizar un clerto nivel de calidad, cuya fama -
depende de la imagen que el producter haya logrado para los fines

antes mencionados.

Cabe destacar la importancia del hecho de la identificacidon
de calidad se hace a veces por otros medics como por ejemplo, --
muchos organ:lsmos con caracter oficial y privado tienen la existen
cla de certificacidén de calidad extendida por los mismos. Aunque
esto‘suceda en productos de materia prima o productos intermedios,
mayormente difundido entre los productos, que dentro de los obje-

tos demandados por el consumidor final,

" Por consiguiente el papel de la marca es bajo en materias —-
pdmas, y‘aume'nta con el grado de elaboracidn de diferenciacidon y k
de cercanfa con el consumidor final. En ocasiones la marca es -
reeniplazada por la identificacidn con la empresa fabricante, o con

el comercio donde se venden los productos.

Como es ‘el caso de los productos que elaboran materias ~
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primas, vg. la acerfas. Estos productos aunque no se marcan, se
identifican, tratando de que los compradores acepten la garantia -
de calidad, de los productos hechos por la empresa, dirigiéndose
la pfopaganda, sobre la empresa, mas que sobre los productos. En
estos casos cuando surge la tendencia a marcar productos, que -
nunca habfan. llevado una marca, es cuando tropiezan con los se~~
llos de calidad de organismos estatales o privados. Otro de los
~casos se da cuando la comercializacion consta de clerta compleji-
dad respecto de un producto, la etapa intermedia aumenta su papel
tanto en el caso del mayorista como el del minorista. En esta -
situacidn ‘es el comercianté quien va a otorgar la "confianza" y -
dar garant{a al comprador ya sea de manera exclusiva o adicional

- ~alaque da el productor.

Lo anterior se debe:
a).- Al trato personal.
b) .= La ubicacidn geografica.
c).~ Atencidn de los‘ productos después de la compra.

~d).~ Posibilidad de devolucidn, etc.
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Esta serie de servicios complementarios con el producto, -
han hecho que algunos productos como:petrdleo, textiles, conser
vas, etc., tratindose de la eleccibn del consumidor mis que la
marca del producto &ste elije a la Empresa comercial que atn sin
imponer "marcés" a sus productos, se les identifica de alguna ma

nera y los garantiza.

Esta es la denominacidn que le ha sido otorgada las situa-

ciones de mercado, de dominacidn del mayorista, o del minorista,

30.~ Signos Denominaciones que Pueden Cons tituir ' una -

marca, as{ como otros Medios Utilizables.

De acuerdo con las disposiciones de la nueva ley de In--
venciones y Marcas, puedsn constituir una marca valida: las de
nominaciones y signos visibles en una forma distintiva,generalizan
do cualquier medio que sea susceptible, por su contextura o ca-
racterl sticas especiales de tdentificar los productos o servicios a
los que se aplique, o se trata de aplicar, distinguiéndolos de -
‘lbs de su misma especie o clase, as{ como los nombres comé;

- ciales y los emblemas .de los establecimientos, siempre y'cuando

‘né""vsean descriptivos de los productos o servicios a que se apli

) .quen.
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Para que las denominaciones puedan ser marca deberi tener
una forma grafica peculiar, su caracteristica es que debe estar es-
crito de una manera original, que tenga cualidades propias. Por
dénominaciones se deben entender todos aquellos némbres dé cosas
reales, mitoldgicas, imaginarlas, de astrolog{a, animales, de la -
naturaleza, vegetales, etc. Cualquiera de estos elementos para rea_

lizar legalmente una marca, como por ejemplo: CISNE, VENUS, CO-

.. RONA, LIMOLIN, TALISMAN, CORDOBESES, MAURI, etc, Cuando -

estan aislados contituyen marcas verbales o nominales, pero cuan
do se asocian con otros caracteres y se da la marca compuesta -—

que posee una mayor proyeccion en cuanto a su funcidon distintiva,

Se presénta una variable de las marcas nominales con lo -
que se llama denominaciones de. fantasfa, o caprichosas, o arbi--
trarlas. Su denominacién proviene de que no dan la idea del obje-
to al que se aplican , al menos inmediatamente. Estas también son
apropiadas para constituir una rﬁarca. Su forma estd constituida ca
prichosamente de sonidos o palabras, de letras que adqu}eren un -
caracter propio y peculiar, va que carecen de significado, El ex—~
tremo de estas marcas estd representado por palabras nuevas he-

chas exprofeso para ello, v.gr. AGFA, HICKOCK. En estas circuns
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tancias es preciso que el sonidoc sea pegajoso. Otra categorfa se
forma con -una parte que es evocatoria de la materia que compone -
al producto o serviclo junto con letras adicionales como por ejem-

plo, PINOTAN, RENTOCAR,

En otras ocasiones la evocacidn es indirecta, comoc HERBAL,
Shampoo, elaborado de hierbas para el pelo. En ocasiones la de-
nbmirnacién de fantas{a estd formada con los nombres de los artfcu-~
165 o de sus cualidades en lenguas muertas como CAFIASPIRINA, -

es un produ'cto para la calentura.

Otra de las variantes que se busca en las marcas es expre-
sar significados de calidad o de ventaja, v.gr. BRILLO, para la -
limpieza de utensilios de cocina, vajillas, pisos, etc., AMBROSIA,
para galletas, 3 EN UNO, porque limpia, lustra y protege muebles,
BONA FINA, es un producte l{quido, siendo unc de sus ingredientes

sobresalientes la naranja.

Cuando se llega a un grado {nfimo en lo tocante a la fan-
tasfa entonces se convierte en descriptiva, elemento suficiente -

: para que no. sea registrable y utilizable para cualquier interesado
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en ello, serfa el caso de ponerle LIMPIA a una aspiradora; DULZON,

a una marca de dulces, etc.

El campo de la fantasia es muy basto en cuanto a las mar--
cas, pero siempre y cuando no sean del dominio piblico en el -
momento del reéistrot que tenga la caracter{stica esenclal de que -
sean distintivas, que no sean descriptivas, es decir, que sean ap-

tas.

) Péra hacer distinguir los productos o servicios existen me--
dios materiales, idOneos para constituir la marca y estas son de dl
versas clases. En primer término tenemos al dibujo, el cual se pue
de considerar infinito en su aplicacion, como los dibujos geomé—-
iricos en su extensa gama; la reproduccion de diférentes especies
de animales, reales o imaginarios, las frutas, los astros, edifi-—

cios antiguos o modernos, monumentos, paisajes, etc.

Tambien pueden utilizarse dibujos de numeros, letras, as-

- teriscos, etc., etc.
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Desde luego existen limitaciones como en las denominacio-
nes, yva que el dibujo no ha de referirse directamente }31 pbjeto que
va a ser marcado, pues en caso contrario no serfa registrable para
una marca por considerarse descriptivo. Otro medic material para
constitulr una marca es el color, pero no aislado; debe usarse en -
combinacidn con otros elementos ya sean también colores, dibujos,

"etc s

Las denominaciones de colores no se admiten porque no tie_
nen la caracter{stica esencial de ser distintivos de productos o ser

vicios.

En cuanto a la forma de los productos también es otro medic
‘material idbneo para constituir una marca; ejemplo; una agenda en -
‘forma de teléfono, también los envases cuando son novedosos; el ~
ejemplo clasico es el de los licores que tienen diferentes formas --

“como al de un faradbn, de sombrera, etc.

También constituyen una marca las envolturas aunque sea =

eventualmente cuando gozan de caracterfsticas graficas, o combina_
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das de colores, etc.

Eventualmente se encuentran mar cas, multiples, una que
es la etiqueta principal, otra la que ampara el estuche, otra el -

envase, etc.

Las razones sociales no constituyen maréas adecuadas, por
que no son sino relativamente distintos, ademas tienen el incon--
veniente de que pueden ser usadas por varios giros a la vez, y -~
"-que existen muchos hombnimos, etc. Las siglas de las razones so-
djales a veces sf son iddneas para utilizarse como marca, v.g.r.
IDA. , o sea Inciustrial de Abastos; TATSA, Tanques de Acero Trinity

‘S.A, .

31,~- Los Signos que no son Registrales como Marcas.
La nueva Ley’ de Invenciones y Marcas, acorde con la -
antigua Ley de la Propiedad Industrial , impone una serie de prohi-
: biciénes estipuladas, mu.chas de ellas, por razones de orden publi
co." _otras por razones inherentes a las mismas marcas, otras --
‘ por razones de coﬁesfa internacional y las méeir de las vecés para
brevenir la competencia desleal y para prc;tég'er al plblico-

consumidor , evitando la confusiébn de las marcas.

A




Dichas circunstancias que vuclven irregistrable una marca,
se encuentran consagradas en el artfculo 91 de la reciente Ley de
Invenciones y Marcas, que en su fraccidn primera dice: "Los nom_
bres propios, técnicos o de uso comiin de los productos o servicios
que traten de ampararse con la marca, atin cuando estén en idioma
extranjero"., Dichos nombres propios técnicos o de uso comiln de
lés mercaderfas o de los servicios, no pueden concederse como -
marcas porque equivaldrfa a constituir en favor de una persona un
monopolio sobre el lenguaje que es de uso comiin, y por lo tanto
son menciones genéricas -si bien del uso comGn- que no servidan
para individualizar y especificar un artfculo., As{ por ejemplo,
poner una marca de alglin vino "LICOR", seria acudir al término -
de usoc comiin con que se designan a todas esas mercaderlas. En
- ocasiones el nombre genérico designa cualidades dominantes de un
artfculo perteneciente a un grupe, y por ello no serfa posible otor-

garlos, como ~LIMONADA-, para amparar aguas gaseosas, etc,

“También especifica la fraccidn primera del artfculo 91 que -
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no se admitirdn a registro, alln cuando estén en idioma extranje—--

ro.

La fraccion segunda complementa las prohibiciones pr_ecedeg_
‘tes pues incluye a "Las palabras en lenguaje cotriente o en las -~
practicas comerciales, se hayen convertido en una designacion usual
o genérica de los productos o servicios que se trate de amparar", -
En ocasiones un servicio o un producto tienen una difusidon exten-
siva en el mundo, y tal motivo hace que su hombre, aunque sea de
fantasfa, se incorpore al lenguaje corriente o sea que ha degenera-
do. Cuando dicho fendmeno ocurre y después se pretende amparar—
lo con una marca: es prohibitivo, por la cinscunstancia an.tes men-

cionada, y no serd posible concedérsele el registro como marca.

En la fraccidn III, se estipula una prohibicidn que se base -

en la falta de carBcter distintivo de los medios materiales con los --
© que se desea integrar una marca, a saber: "Los envases que sean -
dél domimo plblico". ' O sea, los que patentados coma modelo ter

minaron su vigencia: los que se "hayan heche del uso comin", por

. su.general utilizacién y aquellos que carezcan de elementos origina
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les", no se registran.

La fraccidn IV, del artfculo que analizamos, rechaza el re-
gl stro cuando se trate de la forma usual y corriente de los produc,
tos, o la impuesté por la naturaleza misma del producto o del ser-

vicio, incluyendo la de su funcion industrial,

El describir el uso de los articulos como por ejemplo, una
bicic}eta para hacer ejercicios que ampara uno de esos productos, -
o el de las denominaciones vy las frases' descriptivas también de --
los ingredientes, de las cualidades y de las caracter{sticas flsicas
de la estructura mecénlga en sl descripiivas del uso a que se des--

tinan los artfculos o servicfos.

La fraccion V implde el registro de una marca cuando se tra-
ta de denominaciones, figuras o frases descriptivas de los produc-
' tos o sefvicios que traten de ampararse con una marca. Entrando -
’én 1; categorfa de descriptivo, la especie, calidad, caﬁtidad , des=-
tino, valor, pfesentacién o @poca de iniclacion de los productos o
de prestacidn de un servicio; en fin, los adjetivos calificativos -~

*bs'on limitaciones para constitulr una marca que sea registrable.
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Usualmente se trata de ocultar o decorar la denominacidén -
descriptiva con letras de mas o de menos, o con ortograffa diferen
te o con una traduccidn a cualquier idioma, pero atn asf, no es -

registrable.

Como ya se expresd anteriormente, la limitacion establecida

» en la Fracc. VI, de que los simples colores aislados no son medios

’distintivos idoneos y también se niega su registro, a menos que €Q
mo va se ha dicho, se les combina con denominaciones, figuras ’y

otros elementos que les den un caracter distitivo.

Los escudos, armas, los ladbaros nacionales y emblgmas de
cualquiér pals no podran ser signos distintivos susceptibles de —-
apropiarse y es natural ya que son objetos que no se encuentran —-
deptro del comercio y por lo tanto ningiin particular puede hacer -
uso de ellos bajo ninguna condicidn (Fracc. VII) .

| La fraccidn VIII, encuentra su fundamento por la misma razdon
que la anterior en cuanto a qhe se imiten, reproduzcan signos o pun
zones oficiales de control.y garant{a adoptados por un Estado. Se

‘puede pensar que dicha prohibicidn se basa en la cortesfa y en las
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convenciones internacionales: sin embargo, hay una posibilidad que

consiste en que cuando haya autorizacidon por parte de la autoridad

competente del pals extranjero, sera factible el registro.

En cuanto a monedas y billetes de banco y otros medios ofi-
ciales de pago nacionales o extranjeros, as{ como las monedas --
conmemorativas, es obvio que no se admite registro, ya que, de -
ninguna manera serfa un medlo distintivo; ademas que es una forma

genérica y no constituye la caracter{stica de una marca.

En igualdad de condiciones, que en la fracciéon anterior --
cuando se imiten o reproduzcan conde:zoraciones, premios obteni--
dos en exposicicnes, congresos ¢ ferlas, etc., reconocidos oficial
mente, se niega el registro por la difusion de dichos eventos y se
diluye la individualizacidn y la novedad que es un requisito de la -

marca.,

Los nombres de personas, seudonimos, retratos sus firmas y
~gellos no podran apropiarse como marca por ningiin interesado en =~

'ello’sin la autbrizaclén del afectado o de sus herederos o parien-
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tes , si hubieran muerto. El fundamento de esta prohibicion se en
cuentra en el principio general de que el derecho de usar una mar-

ca debe ser compatible con el derecho de los demés.

El derecho al nombre es personalfsimo, el retrato es un bien
' propio, por lo tanto privativo, del que no puede disponer ningun --
terceré, sin el permiso del que tiene el derecho. (Fracc. XI de la
LIM.).
También las obras literarias, as{ como las artisticas o clen-
ti{ficas y los personajes ficticios o simbblicos o cualquiera de los -
i)ersonajes humanos de caracterizacidn, no podran ser objeto de re-
gistro, por la razdn de que debe existir un consentimiento previo del
que tiene el derecho sobre dichas figuras. Este impedimento para -
constituir una marca en la Fracc. XII, tlene el mismo fundamento que
el anterior, o sea, que el "derecho de usar una marca debe ser com

_patible con el derecho de los demas".

Otras de las limitaciones contenidas en la ley, es la que se
- reflere a la prohibicion de no consentir en la constitucion de mar--

cas, palabras de lenguas vivas extranjeras, Este impedimento ha
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sido motivo de controversias debido a la costumbre que existe de -
marcar mercancfaé con dichos vocablos extranjeros, para tratar de
manipular a los consumidores, haciéndolos creer que se trata de -
mercaderia importada o de la mejor calidad, con el deliberado pro_
posito de obtener un mayor licro. Donde es mas notorio este fe-
naymemva es an articulos de belleza, prendas de vestir, en vinos y
licores, en joyeria, etc., dicho engafio, aunque es muy poco ori
ginal, provoca que considerables nlicleos de nuestro pueblo caigan
en el garlito, y compren productos de calidad dudosa; independien
temente de la carencia de originalidad que exiben quienes usan -
talf argucia. Las razones anotadas nos parecen sufjclentes para --

aprobar la inclusidn de la prohibicldn que se consigna.

Esta regla debe entenderse siempre en sentido amplio, --
pues se procura con ello proteger el interés piblico. Los interesa
dos por lo regular recurren al artificio de separar las letras por -=
guiones y otros signos, as{ como agregando letras, suprimiéndolas
o di_.sfraléndolas de alguna manera, con persistencia digna de me-

~jor ingenio.
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Cuando en la solicitud de una marca, expresan que se trata
de una fdbrica en Europa o en los Estados Unidos, es decir, de - -
palses de idioma no espafiol, con el fin de pretender que no cono-

' cen dicha norma prohibitiva, alegan también que se trata de servi-
cios o marcas importados , para que no se les aplique tal prohibi
cidn. En estos casos la disposicidon de la ley es rigurosa;y en su
'texto dispone.que el -solicitante produzca o preste-, no que impor,
té. Es por ello que invariablemente se obliga a los interesados a

comprobar su dicho.

Otra de las argucilas es la de equiparar una palabra de len
gua viva extranjera, con un vocablo espafiol, por lo tanto no se puale
regiéltar' como marca. La Ley no hace ninguna referencia al respec
to, y como se trata de una accidn destinada a obtener un lucro in-
conveniente en favor del solicitante, a costa del pablico,y afectan
do a la vez a los competidores, es obvio que se nieqguen los regis_

tros,

En cuanto al criterio para determinar la idoneidad o aptitud

de’la marca para distinguir e individualizar los productos,se aplica
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en funcidn del régimen de exclusividad o monopolio que el derecho
concede al titular de la marca y por el otro, la posibilidad real de -
distinguir una mercanc{a o servicio a través del nombre con que se
pretende amparar. Basicamente, el derecho prohibe el uso de mar-
cas descriptivas o sea aquellas que se refieren meramente al pro-
ducto, porque evidentemente tales menciones no pueden otorgarse
en forma exclusiva a persona alguna, ni distinguirfan un producto de
otros andlogos existentes en el mercado. Por estos mismos motivos
la Ley prohibe que se usen como marcas las denominaciones geogrd
ficas v los nombres que indiquen simplemente la; procedencia de los
productos, (Fracs. XIV y XV) a menos que se trate de nombres de -
lugares de propiedad particular, pero siempre que estos sean -es-
peciales e inconfundibles- y ademis se cuente con el consentimien
to del propietario. Esta prohibtdén de los nombres geograficos es
por la razbn de que; en caso contrario, se privarfa a los interesa
dos, én igualdad de circunstancias ,del privilegio de escogerel -
ndmbte de su circuﬁscripcién. Solamente cuando se trata de nom-
bres geograficos, pero que estos sean dentro del terreno de la -
' f‘an_tasfa , usando dicha denominacidn para dar més énfasis a la mar

ca , entendiéndose con ello que no se reserva a favor del titular de




129

la marca la denominacidn geografica, sino solamente las menciones
adicionales, e inclusoc, la composicion de palabras en que tal de-

nominacion fuera utilizada.

Dentro de la regla de los nombres geograficos, se admiten -
excepciones. Por ejemplo, la constitufda por los nombres de los --
lugares que no estdn habitados, as{ como el de los r{os, montafas,
mares, etc. Todas aquellas designaciones que no conducen a nin- V
guna confusion, como los nombres de los Hemisferios, porque no -
llevan implicita la procedencia. Otra es la que se refiere a las de-

nominaciones de propiledad particular que ya vimos.

También los mapas pueden llegar a constituir elementos para
marca, siempre y cuando corresponda al pafs de origen, o el lugar
de procedencia de los productos o servicios que las marcas traten -

de distinguir con dichos elementos. (Fracc. XVI).

Tarﬁpoco se admiten los nombres adjetivos, los gentilicios,
cuando indiquen proveniencia, o bien cuando puedan propiciar con
funsidn o error en cuanto a la procedencia de los art{culos o ser-

vicios.
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También se encuentran las normas que hacen irregistrable
una marca cuando sea idéntica a otra ya registrada, que se encuen
tre vigente y que se utilice en el mismo género de mercaderfas, o
de servicios, esto se hace con el fin de~ dar proteccidn al propieta
rio de la marca anterior y también al pliblico consumidor evitando
que caiga en confusidn de servicios o productos. Se refuerza més
esto 4ltimo, ya que alin cuando haya consentimiento o sea solicita
da por el titular de.la registrada anteriormente, no es suceptible de

registro.

En las Fres, XVII, XVIII, XIX, encontramos tres variantes:

1).~ Las marcas identicas, que como ya vimos no se re—-
gistran afin cuando el solicitante sea el propletario de la anterior
poqué no se deben expedir marcas por duplicado, que llevarfan a

confusidn.

2).- El de la semejante a otra, en grado tal que lleva tam
* blén a confusidn, la negativa de registro de la marca también se -
har&, tomandola en su conjunto o en lo tocante a sus elementos

-que haya sido reservados.
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3).~ La idéntica o semejante que sea dudosa o indeter-
minada, ain cuando haya una vaga similitud; o un nombre comer--
ACial aplicado a los mismos serviclos que se presten en el estable-
cimiento y que haya sido usado anteriormente, tampoco se otorga~

. .
ra concesion para su registro.

La regla contenida en la fraccidon XX es muy sana y su fun-
cionamiento es para exclusiva proteccion del consumidor evtténdé_
le circunstancias que pudieran constituir defraudacidn, y esta nor
ma es no sdlo para la negativa del registro de la marca, de servi-
cio o producto, sino que también alcanza a su uso, independiente
del registro., Existe penalidad para quienes otorguen falsas 1nd1c§_

ciones de procedencia en los productos o servicios que se preten~

dan amparar.

La fraccidén XXI otorga facultad a la Secretarfa del Patrimo-
nio y Fomento Industrial para impedir el registro de marcas o deno-
minaciones que, con forma otras legisliaciones, no se encuentren

en el comercio o por razones de interés ptblico.

la fraccidn XXIT niega el registro de una marca cuando atéﬁ_
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ta contra la moral, las buenas costumbres, el orden piblico y lo
que tienda a ridiculizar ideas o personas. Esta disposicién no
amerita una mayor explicacién. Se deja al criterio de la oficina --
encargada de Marcas, el determinar cuando una cosa pueda ser ---

contraria a las buenas costumbres o a la moral,

Por ultimo se encuentra la norma que hace irregistrable una
" marca, cuando se trata de traducir a otros idlomas palabras no regis

trables en su fracc. XXIII.

El articulo 92 concede arbitrio a la Secretarfa del Patrimonio
v Fomento Industrial para negar marcas idénticas o parecidas alin -
cuando no vayan destinadas a amparar la misma serle de arti{culos o
servicios sino géneros diferentes. Este articulo nos remite al 106
de la propia Ley, quien a su vez toma como base los supuestos de -
las fracciones XVII, XVIII y XIX del articulo 91 para negar el registro
cu‘ando surja la posibilidad de Ulevar a confusiédn. En tales circuns
tancias se procede avisando al solicitante de la marca anterior, ==

suspendiéndose el trémite para que exponga lo que a sus intereses -
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convenga , otorgindosele un plazo no menor de 15 dfas, ni mayor --
de 45, dentro del cual si el interesado no contesta se tendrh por ~-

abandonada su solicitud perdiendo as! la fecha legal,

La prioridad de la marca.~Por lo que hemos visto afirmamos
que, para que se configure una marca es menester que sea distin--

va, original, novedosa, veraz y licita.
32.- Medios . Necesarios Para Trimitar El Registro De una Marca.

Tocante al registro se podrd solicitar persocnalmente o por -
mediacidn de apoderado , ¥ cuando se designe dos o mis apoderados,
deberfin éstos manifestar desde el momento en que presentan la so-
lictitud, quién es el que va a actuar en la tramitacidn; de no hacer

se as!, se entenderi designado el primero que se mencione .

La comprobacidn de caricter de apoderado se podrd hacer
por medio de una simple carta-poder, suscrita ante dos testigos.
En. este caso y péra este solo efecto, no se requiere legalizacidn
: _alg&‘na alin cuando el docum ento hayé sido otorgado en el extranje

ro. ‘El carbcter de gerente o representante de una sociedad, colec
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tividad o persona moral cualquiera, debera acreditarse por los me-
dios que establece la legislacidén civil, esto es, con el testimonio
notzrizl de la escritura en donde consten tales facultades de repre
sentante, o con su copla certificada, Cuando tal cosa se da en ~
el extranjero, entonces el caracter del representante de la socle--
dad se tiene que justificar o por certificacidn del Cdnsul Mexica-
no o por certtfica?:ién' Notérlal, autentificada primero por el funcio
nario que corresponda y después por nuestro Consul, En dichos -~
casos 1a firma fel consul ha de ser certificada - o legalizada como
la _co‘stumbre ha venido llamando indebidamente a tal acto ya que

da la idea de que lo que no es legal se puede convertir en tal-, --

por el funcionario ad-hoc de la Secretarfa de Relaciones Exteriores.

En cuanto a la Secretarfa delvPatrimonio y Fomento Industrial
" podra excepcionamente por motivos justificados y siempre que no -
- haya opo'siclén de tercero, admitir una solicitud presentada por‘ ges
tor oficioso, con tal que se aleguen desde luego los derechos cor-
(!"espohdientes:l pero ]a solicitud no podrd seguir su curso normal --
A ;nie,ntras no se justifique la personalidad que ostente el solicitante .

El plazo que se otorga serd de treinta dfas a partir de presentada --
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la solicitud y como va vimos en caso contrarlo, es decir si no se
- 'exhibiera el poder, se perdera la fecha legal de presentacfon de la
marca y ésta deberd ser solicitada de nuevo, sin que se aprovechen

los derechos pagados.

Para la obtencidn del registro de una marca es necesario _—
acudir ante la Secretarfa de Patrimonio y Fomento Industrial, y pre-
sentar porbescrlto la solicitud de registro por duplicado y una des-

(_cripcién por triplicado, de acuerdo con los modelos.

La descripcién deberad hacerse en papel grueso, a doble -~-
espacio, con un margen izquierdo de 50 milimetros. La descrip~-
cion y la sbllcitud sek tienen que presentar en tamafio cartay ami
bas tienen que ser firmadas por el solicitante, © en su caso, el

apoderado.

En el contenido de la soli,citg.xd, se deberd indicar con clari~

dad los datos'que se mencionan en seguida:
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a).- El nombre, la nacionalidad y domicilio del solici-
tante. En el caso de que se trate de un sujeto con nacionalidad -
extranjera pero que resid_e en la Republica, éste tendrd que compro-
bar su estancia legal dentro del pafs mediante la documentacion cor--
respondiente; en la solicitud‘ se debera contener la indicacion de su
estatus migratorio v la identificacidon del documento expedido por -
las autoridades correspondientes. Cuando se trate de que el solici-
tante sea una compaﬂfa extranjera, se debe comprobar su existencla

ante el Consul'mas cercano a su domicilio.

En el caso de que el solicitante cuente con diferentes domi-
i cillps, se mencionard la matriz, o sea, el principal asiento de sus

- negoclos.

b).~ La ublcacidn del establecimiento en donde se ela-
boran los productos o se prestan los servicios, con los que se ampara
Vo sé trata de amparar la marca, indicando muy claramente la calle,
n‘ﬁiﬁ.em y ’pobla’cién y elestad'o, de que se trate, si aquella se en-
' c?uentrﬁa establecida en este pa{g'. Se ha dado el c,;aso que el soli-

. .citante’ sea un comerciante o un comisionista que no se surta de --
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determinada fabrica, y que el tenga sus propias marcas. Cuando -

esto sucede, es suficiente con que se mencionen "diversas fabri-

cas del Pais o del Extranjero".

c).- Cuando el promovente sea solo comisionista o co-
merciante, deberd proporcionar la ubicacion del establecimiento ==

comercial, en la forma menciocnada en el parrafo anterior.

~d) ~ La denominacidn de la Marca, si es el caso de ~-

' una marca fonética, o bien la mencidn de que se trate de una mar

ca sin denominacidén, o sea aquella que se compone de dibujos o

colores.

).~ Los art{culos o productos y servicios, a los que
se aplique o va a aplicar la marca, designandolos de una manera -
concreta. El articulo 71 proporciona la clasificacion oficial de los
productos o mercader{as a los que se aplican las marcas. El solici
" tante, en su escrito de peticidn debe referirse a uno de ylos S0 gru
pos de z:ut[culos ahf mencionados. Es pertinente 1ndicar> aquf que

la tarifa sefiala diversas cuotas, segln se trate de todas las mer-




cancias de una clase, de varias de ellas o de solamente una sola

especie.

f).~ El nombre del apoderado, si 1o hubiera y domici-

‘lio para que este reciba las notificaciones.

g).— El lugér y la fecha, seguido de la firma del so-

‘licitante o de su mandatario.

h).~ En aquellos casos en que se solicite prioﬁdad de
: 7..-una marca extranjera o substitucion de una marca internacional, - -
 también, se deberd mencionar ésto en el primer parrafo de la solf

‘citud, al expresarse los fundamentos de derecho.

La declaracion de la fecha, misma desde la cual se hublese
estédo usando la marca ininterrumpidamente va sea en este pals, o
: ‘blen‘, la declaracion de que no se ha usado todavia. En-el supues

tn' del primer caso, la Ley establece que la fecha de primer uso de

].a marca, no se podra modificar posteriomente. De aquf la impor

’ ftancia de cerclorarse de 'la fecha exacta antes de hacer la manifes-
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tacién‘. En el supuesto de controversias con respecto a quién em-
pled primerc una marca sucede que el legftixﬁo propletario no se -~
cuida de este extremo y plerde la contienda. Porlo que s& acon
"sejable hacer anuncio de la marca en un medic publicitario en el
~que se mencione su fecha, tomando como base preclsamente el -
dfa en que se presenta a registro, para preconstituir la p_rueba de -
uso, o bien no solicitar una marca que ya haya utilizado sin tener
a la vista alglin documento (factura, pedido, cartas, anuncios) en
donde se puede facilmente determinar la fecha que declare. Res-
pecto al 20. supuesto, basta con la declaracion “no se ha usado

todavfa" para que se cumpla con esa circunstancia.

Al calce de la solicitud se hardn constar en forma de lista

los documentos que se envian junto con ella,

Ya al finalizar la descripcidon v con el epfgrafe "RESERVAS",
deberi expresarse aquello que a juicic del interesado es la parte
esencial de su marca y que naturalmente coincida con lo descrito

y'con las etiquetas que se exhiban.

De lo que se deduce que las reservas son, pues, los ele-
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mentos que el solicitante de la marca reivindica como propios y se
deberan escribir con claridad, evitando repeticiones, y con la ma-
yor precision posible. Por regla general se numeran, para que de
el resultado mencionado. La primera reserva se refiere a la deno-
minacion si es que se solicita esta como marca. En caso de que
la marca no se pida con denominacidn, se tendra como primera a la
figura o mas concrétamente los elementos graficos, sino, esta --
.ocupara un segundo lugar. lLa reserva abarca el conjunto formado
por la .denominacén v por los elementos gréficos. En la cuarta ——
reserva se indicard la combinacidn de colores. Y por ultimo, la -
éulnfa tendré que ver con el derecho de aplicarla de tal manera -

que produzca la impresion visual representada por el facsimil.

Lo que constituye la declaracién formal del solicitante de -
due la descripeion y las etiquetas representan verdaderamente a la
“marca que se quiere registrar,son las reservas; y tiene por objeto
fijar los auténticos limites del derecho del peticionario, el cual - N

'no podra bostérionhente ir mas lejos de tales lfmites.

_En el supuesto de que una marca vaya a usarse a colores y
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éstos constituyan la esencia de ella, deberd mencionarse en la ~
descripcidn y en las reservas y se exhibirdn ademas las doce eti
quetas antes mencionadas en parrafos anteriores, de la marca tal -

y Como Se vaya a usar.

Dentro de la solicitud, y en la descripcidn de la marca se
expresaran concretamente los productos que va a amparar. No se
deberan poner en una misma solicitud, articulos que pertenezcan a

varias clases de ellos como los sigulentes:
ARTICULOS O PRODUCTOS

1.~ Materias primas o parcialmente preparadas.

2 .~ Receptaculos,

3 .- Petacas, maletas, guarniciones, monturas, car~
petas y carteras de bolsillo.

4— Materiales detergentes y raspantes, para limpiar

T -~y pulimentar.

5.~ Pegamentos.
6.~ Productos quimicos, medicinas y preparaciones -

farmacéuticas.
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7.~ Cordelerfa.
8.~ Art{culos para fumadores ({(excluyendo productos
del tabaco).
9.~ Explosivos, armas de fuego, proyectiles y --
equipo.
10.- Abonos (fertilizantes).
11.- Tintas y objetos entintadores.
12.~ Materlales de construccidn.

13,- Ferreteria, plomerfa y conexiones para vapor,

|

14.~ Metales v piezas mefélicas, vaciadas o forjadas.
15.~ Aceites y grasas no alimenticios.

16.- Pinturas y materiales para pintores.

17 .- Productos del tabaco,

18.~ Animales vivos.

19.

H

Vehi{culos {exceptuando sus motores).

20.~ Lindleos y telas enceradas,

21.- Aparatds eléctricos, maquinas y accesorios.
2v2.-‘Iuegos, juguetes y articulos de deporte.

23.- Cuchillerfa, maguinas o aparatos, herramiehtas
.y éus partes.

24.~ Aparatos y maquinas para lavar,
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25 .~ Cerraduras y cajas fuertes.
26.- Aparatos cientificos y medicién.
27 .- Relojes.
28.- Joyerfa y vajillas de metal fino,
29,~ Escobas, cepillos, sacudidores o motas.
30.- Loza, trastos de ceramica y porcelana.
3}.- Filtros y refrigeradores.
32 .~ Muebles y tapicerfa .
33,- Cristalerla,
'34,- Aparatos de calefaccidn, alumbrado y ventilacidn -
(excluyendo los eléctricos).
35,~- Bandas, mangueras, empaquetaduras y llantas no -
rﬁetélicas.
36 .~ Instrumentos musicales y accesorios.
37 .~ Papel y artfculos de escritorio.
38.- Impresiones y publicaciones.
39.- Vestu;do.
40 ,- Artfculos de fantasfa, avios y mercer{a.A
41 .- Bastones., sombrillas y paraguas.

42 .~ Tejidos de punto, malla y telas.
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43.~ Hilos y estambres.

44 .~ Aparatos médicos, quiriirgicos y dentales.
45.- Bebidas sin alcohol.

46,~ Alimentos y sus ingredientes.

47.- Vinos de mesa.

48.~ Extractos de malta y bebidas poco alcohélicas.
49,- Licores alcohdlicos . ' .
50.- Jabones y detergentes.

51.- Medicinas y preparaciones farmacéuticas.
52.~ Cosmerticos y productos de perfumerfa
53.- Toda clase de calzado.

54,- Apdsitos vendas, gasas y algodon.

55.- Art{culos no clasificados.

El interesado retirard los productos que sean necesarios

para que la marca ampare productos de una sola clase.
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33 .- Tarifa para el Cobro de Derechos.

PARA 1IAS FIGURAS DE INVENCIONES Y

MARCAS.

Art{culo 63.- Por la solicitud, expedicion vy vigencia de pa_
; '; . — tentes a que se refiere la Ley de invenciones y marcas se pagaran -

o derechos’ conforme a las siguientes cuotas:

I.- Por el estudio de una solicitud de patente

 $2,000.00

a).~ Por cada derecho de prioridad. 500.00
b).~- Por el examen de novedad. 1,000.00 '

‘c).- Por la reconsideracidon interpuesta en contra de -

una negativa de patente, 500.00

d) .~ Por la comprobacidon de explotacion, i,000.00




. 146

II;- Por la revisidn de cada reposicion de documenta-
cién o complementacion de informacion faltante.

400.00

IIl. - Por la expedicion de titulos incluyendo las tres --

primeras anualidades de wvigencia. 2,500.00

. I‘V.-, Por cada anualidad de vigencia a partir de la cuar

ta hasta la décima. ; 1,000.00

V.- Por el registro de la fusién de titulareé ode la -
; transmision de los derechos que confiere una patente o que pue-
dan derivarse de una solicitud en trdmite por el registro o modifi-
_ cacidén de una licencia obligatoria o contractual de explotacidn; -
por el cambio del nombre del solicitante o del titular de una pa--~

' tente por cada uno de los actos enunclados. 500.00

. Al otorgarse la patente deberan pagarse los deréchoé de
expedicidon. del tftulo, v las tres primeras anualidades de la mis-
" ma. La obligacidon de pago de las anualidades es a cargo del titu

“lar.de la patente y es transferible.
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La falta de pago oportuno de alguna anualidad de una paten
‘te no afectara su validez, siempre que dicho pago se efectue den-

tro de los seis meses sigulentes a la fecha en que la anualidad --

fuere exigible.

Articulo 64.- Por la solicitud, expedicion y vigencia de --
certificados de {nvencidén a que se refiere la Ley de Invenciones y

Marcas’ se pagaran derechos conforme a las siguientes cuotas:

I.- Por el estudio de una solicitud de certificados de -

invencion. $500.00

‘a).~ Por cada derecho de prioridad. 250.00

b).— Por la transformacidén de solicitud de patentes a —-
solicitud de certificado de invencidn. 500.00

-¢).~ Por el examen de novedad, 500.00
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d) .- Por la reconsideracidn interpuesta en contra -

de una negativa de registro. $§500.00

II.- Por la revisidn de cada resposicidn de documen
tacidn o complementacidn de informacidn fal-

tante. 200.00

III.~ Por la expedicidon del tftulo incluyendo las tres

primeras anualidades de vigencia. 750.00

IV.- Por cada anualidad de vigencia a partir de -

la cuarta hasta la decima. 500.00

V.- Por el registro de fusidon de titulares o de la -
traﬁsmisién de los derechos que confiere un -
Certificado de Invencidn o que puedan derivar
se de una solicitud en tramite; por el registro
o modificacién de una autorizacidn de explo-
i:acién: por el camblo de nombre del solicitan-

_‘te o del titular de una Certificacidon de Inven-
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clon, por cada uno de los actos enunciados.

$500.00

Artfculo 65.- Por la solicitud , expedicidn re-
gistro y vigencia de dibujos y modelos industriales,
a que se refiere la Ley de Invenciones y Marcas, -
se pagaran derechlos conforme a las siguientes - -~

cuotas:

"I.— Por el estudio de una solicitud de registro de

dibujo o modelo industrial., $00.00
a).- Por cada derecho de prioridad. 200.00

b).=- Por el exdmen de novedad. 250.00

c).- Por la reconsideracidn interpuesta en contra -

de- una negativa de registro. 250.00

II.- Por la revisidn de cada reposicién de documen
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tacion o complementacion de informacion fal

tante. $150.00

III.- Por la expedicion del tftulo incluyendo las -~
tres primeras anualidades de vigencia.

750.00

IV.~ Porla cuarta y quinta anualidad de vigencia.

500.00

V.~ Por el registro de la fusion de titulares o de~-
la transmision de los derechos que confiere -
un registro de dibujo o modelo industrial o --
qué puedgn derivarse de una solicitud en tra-
mite; por el registro o modificacion de una 1i-
cencia contractual de explotacidon; por el cam-
bio de niombfe del solicitante o del titular de-

‘ lih 'dibujo o modelo .lndustrial, por cada uno -

- de los actos enunciados. 250.00
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Articulo 66.- Por la solicitud, expedicidn, -
registro y vigencia de marcas a que se refiere la-
Ley de Invenciones y Marcas,se pagaran derechos

conforme a las siguientes cuotas:

I.~ Por el estudio de solicitudes de una marca --

para aplicarse:

a un solo producto o servicic de una clase-~

cualquiera, $700.00

de dos a diez productos o servicios de una so

la clase. 1,000.00

a mas de diez productos o servicios o para to-
dos los productos o servicios de una sola clase.

2 ,000.00

a).- Por el reconocimiento de cada derecho de - -

prioridad. 1,000.00
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b).~ Por la comprobacidn de uso efectivo de la -

marca. 1,000.00

¢).~ Por la comprobacidn de uso en una clasg di-
ferente a aquella en la cual se tuvo por com-

probado el uso efectivo. 2,000.00

d), - Por la renovacidon si se efectia previa com-=-
probacién del uso de la marca en su clase,

1,000.00

e).~ Por la renovacidn si se efectlla previa com--
probacidn del uso de la marca en otra clase.

Z2,000.00

II.~ Por la revisidn de cada reposicidn de documen
tacion o complementacidn de.informacidn fal-

tante. 200.00
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II.~ Por elvreglstro y expedicion del tftulo en -

caso de:

a}.=- Nueva solicitud. 1,000.00

b).~ Una marca que haya caducado o extinguido y
sea solicitada, con fundamento en el artfcu
lo 99 de la Ley de Invenciones y Marcas, -
por su titular dentro del afio inmediato poste -
ror a 1a fecha de caducidad o extipclén y se
aplique de uno a nueve productos’o servicios

de una misma clase, ) 10,000.00

c).~ Una marca que haya caducado o extinguido y
sea solicitada, con fundamento en el art{culé
99 de la Ley de Invenciones y Marcas, por -
su titular dentro del ailo inmediato posterior
a la fecha de caducidad o extincidn y se aply

que a diez o mas productos o servicios de una
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misma clase, o bien a toda una clase.

15,000.00

IV.- Por el registro de la fusidon de titulares o -
de la transmisidn de los derechos que con--
fiere una marca o que puedan derivarse de -
una solicitud en tramite; por el registro de -
usuario autorizado o de modificaciéon de con
trato de autorizacidn de uso, por el cambio
de nombre del solicitante o del titular de --
una marca, por cada uno ’de los actos enun~~

ciados. 500.00

Cuahdo se solicite el registro de la transmision de -
una mafca de la que haya habido transmisiones anteriores no re--
_ 9;1$tradas , ademas de los derechos correspondientes a la ultima -
transmisidn, se pagarin los correspondientes a transmisiones an-—

teriores que se hubieran llevado a cabo.




Por el plazo de gracia por la solicitud de renovacidon -
del registro de una marca, a que se refiere la Ley de Invenciones

y Marcas, se pagaréh los derechos correspondientes.

El pago de los derechos por el registro de la marca -
v expedicidon del titulo deberd hacerse dentro de los 8 dias habi-
les siguientes a aquel en que concluya el tramite de la solicitud

y hayan quedado satisfechos los requisitos legales.

Artfculo 67.- Por la solicitud, registro, transmisidn
y renovacidon de denominaciones de origen a que se -
- refiere la Ley de Invenciones y Marcas, se pagaran -

derechos conforme a las sigulentes cuotas:

I.- Por el registro de usuario de una denominacidn

de origen. 1,500.00

1.~ Por la comprobacion de uso. 2,000.00

III.- Por la renovacion de registro de usuario autori-
zado de una denominacidon de origen. 2,000.00
IV.—- Por el registro de la fusidn de usuarios autori-

zados o transmisidon de derechos que confiere -

el registro de usuario auterizado de una deno-
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mi nacidn de origen , por cada uno de los actos

enunciados. 2,000.00

V.~ Por el registro de una licencia de autorizacion de -

uso otorgada por el usuario autorizado de una de-

nominacidon de origen. 1500.00

Articulo 68.~ Por la solicitud, registro y tramitacidon -
de avisos comerciales a que se refiere la Ley de -
Invenciones y Marcas, se pagaran derechos con-

forme a las siguientes cuotas:

I.- Por ¢l estudio de una solicitud de aviso comercial
600.00
II.- Por la revisidon de cada reposicion de documenta-=-

cion o complementacion de informacidon faltante.
200.00

1. - Por el registro y expedicion de titulo de aviso co-

,mercial.
500.00

“IV.- Por el registro de fusién de titulares o de la
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transmision de los derechos de un aviso co-
mercial o que puedan derivarse de una soli-
citud en tramite por cada uno de los actos --

enunciados. 400.00

V.- Por el registro de usuario o de modificacion -
de contrato de autorizacidn de uso o cambio
de nombre del solicitante o titular de un avi-
so comerclal, por cada ur;o de los actos - ~

e o enunciados. 250.00

oo - . Artfculo 69.- Por la solicitud, registro, renova--
cidn y transmision de nombre comercial a que
se refiere la Ley de Invenciones y Marcas -

se pagaran derechos conforme a las siguien-

tes cuotas:

1.— Por el estudio de una solicitud de publica---

¢lon de nombre comercial.
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a).- Por la renovacidn de los efectos de la publi-

cacibdn 500.00

II.- Por la revisidn de cada reposicidn de documen
tacidn o complementacion de informacion fal

tante. 200.00

‘11I.- Por la publicacidén de un nombre comercial.

500.00

IV.- Por el registro de fusidn de titulares o de la
transmisidn de derechos que confiere la publi
cacidon de un nombre comercial o que puedsn -
‘derlvarse de una solicitud en tramite , por ca-
da uno de los actos enunciados.

300.00

V.= Por el registro de usuvario autorizado o de mg
dificacién de contrato de autorizacién de uso

' o cambio de nombre del solicitante o del titu=

lar de. un nombre comercial, por cada uno de =
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los actos enunciados. 200.00

Articulo 70.- Por otros actos o procedimientos relacio
nados con la Ley de Invenciones y Marcas, se -

pagaran derechos:

i'.- Por ‘el estudio y tramite de una solicitud de decla-
racion administrativa, por cada accion que se in-
tente en cada patente, certificado de invencion,
dibujo y modelo industrial, marca, denominacion
de origen, aviso o nombre comercial de que se

. irate Yy, en su caso, por cada persona demandada.
| / 2,500,00
1.~ Por la pﬁsqueda de antecedentes e informes corres
pondientes que se proporcionen a quien asilo -
solicite réspecto de registro concedidos a un -~
. trémit'e_‘ de patentes, certificados de invencion, --
dibujos y modelos industriales, marcas 4denom1ng
ciones de origen avisos comerciales y nombres -

comerciales, segin se trate, . 400.00
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III.~ Por el registro de transformacidn de ré
gimen jurfdico, $150,00

Esta Tarifa es del 31 de Diciembre de 1981,

34.~ Modificaciones a los Medios Necesarios para el Regis
tro de una marca.

En lo referente a los medios necésarios para tramitar el --
registro de una marca se han hecho algunas modificaciones, como
por ejemplo, anteriormente a la solicitud se acompafiaba un clisé
de la marca, ahora no,.En lo referente a la clasificacidn de mar
c_as hubo un aumento, en la lista de artfculos o productos que am,
para una solicitud de marca siempre y cuando no pertenezcan a ~~

varias clases,

vEl modelo de solicitud que a continuacidn se adjunta, se
usara {inicamante en los casos en que la marca sea nom(natlva Yy
- cuando el solcitante sea fabricante. St aste es Ginicamente co--
.me;élant'e se cambiara la palabra "elaborarin" del primer parrafo

de la desédpcl&n por "expenderan".
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En el caso de que la marca sea innominada o que la

denominacidn vaya acompailada de una figura o esté constitufda-
por un conjunto, se hard una especificacion exacta de la misma
en el segundo parrafo de la descripcion. Ademés se agregara --—
una fércera reserva en el capitulo correspondiente que difé: 3o -

Del conjunto de la marca tal y como se ha descrito”,

:.Si en el conjunto de la marca sé comprénden palabras

o figuras no reservables, se hard exclusidn expresa de las mig--

mas en esta tercera reserva,

Cuando se trate de una marca en la que se desee re-
sewér colores , en el segundo parrafo de la descripcién deberd ha_
é:erse la egpecificacidn exacta de la etiqueta, en cuarito a deno~~
r'ninaci.bn, figura y disposicion de colores,‘ as{ como la exclusién

expresa de leyendas o figuras no reservables si las contiene.

Cuando se trate de una solicitud de marca para amparar
servicios, se cambiard el enunciado de "Articulos que ampara” por

el de "Servicios que protege la marca" y se suprimird lo referente .8_
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la ﬁbicaclén de l1a fabrica. As{ mismo, en la descripcion se cam
biardn los términos "Artfculos” por “Servicios” y " Elaboraradn” por
prestaran”. También debera hacerse el cambio del tercer parrafo
correspondiente al uso de la marca adecuandolo por ejemplo: "la
marca se usari en el establecimiento donde se presten los servi-
clos en propagands, papelerfa, transportes o por cualquier otro -
medio apropiado sin que ello quiera significar una restricclén en -
. la mam‘arav de usarla, pues podrd emplearse de cualqpier forma .que

resulte conveniente”.
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{ANEXO 2)

bESCRIPCION DE LA MARCA PERTENECIENTE A (nombre y naciona-
lidad del propietarioc) CON DOMICILIO EN (calle, numero y lugar
de residencia ) QUE USARA PARA AMPARAR Y DISTRIBUIR ( )
QUE SE ELABQRAN EN (calle, nimero y lugar de ubicacidn de la
,féBrrica, taller, laboratorio, etc.)

: : s ;
La marca consiste substancialmente en la denominacion-

[ 7 ) independiente del tipo, caracter y tamafio de las - ~

-~ .letras.

La marca se usard de preferencia por medio de etique--
tas apropiadas que irfn adheridas sobre los frascos o envases que
contenga;‘x_los productos que ampara, o imbresa o representada di-

rectamente sobre las cajas, cartones, envases o envolturas en ge
vfx')etal, o por -cualquier otro medio apropiadc, sin que gllo quie-
) ‘rq significar ‘una re striccion en la manera de usarla, pue§ podra -~

' . emplearse de cualquier otra manera que resulte conveniente.
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(ANEXO 3)
RESERVAS

E! propietario hace consistir esencialmente su marca v.

se reserva la propiedad exclusiva:

lo.~ Del uso de la palabra ( } representaaa en -
cualquier tipo y famaﬁo de letras y , por tanto, conslderard cémo
una imitacidon al empleo por un tercero de esta palabra o denomin_a_ ‘
ciones semejantes que con ello puedan o tiendan a confundirse, -

para amparar ' ).
20.- Del derecho de aplicarse de cualquier manera que -

‘produzca la impresion visual representada en el facs{mil anexo.

México, D. F., a de de 19

ll.lhl.l.........'ll.ll.'0.-0...0.0..“.--..

ST (Firma)
< ’(Ve;ri instructivo anexo) ’
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34.~ El uso de las marcas:

Es innegéble que para poder tratar el asunto del uso -

* de la marca debemos de empezar por distinguir precisamente el -
uso de las marcas registradas y el uso de las que no lo estdn, -
ya que, los efectos de un uso a otro son diferentes. Tomaremos
como primer punto a tratar el empleo de las marcas registradas. -
Y eéio es que el uso de dichas marcas registradas no pod_ré utilf--
 zarse para perjuicio de otros. Hay limitaciones en cuanto al ejer
cicio de ese derecho, impuestas por razones de orden piblico, -
bPor consiguiente, no puede decirse que el derecho exclusivo de -

' uso conferido por el registro de una marca sea tlimitado.

Una de sus particularidades es que la marca debe usar-
_ se tal cémo ha sido registrada, El tftulo de la marca determina -

‘1a del derecho.

Cuando se realizan modificaciones sobre la marca origi-

= “nal, és‘tas no estan protegidas por la Ley y por lo tanto ‘deben ==
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ser objeto de un nuevo registro para obtener tal proteccidon. Es -

menester aclarar que, ademas, acarrea responsabilidad cuando se
incurre con tales variaciones en imitacidén de otras marcas regls

tradas con anterioridad.

La persona que hace \;so de diferente marca a la regts-? '
trada y perjudica al titular y todavia mas cuando produce efectos
frenge a terceros, es sancionada con la perdida del registro. - -
Ademas, cuando se usa marca que sea diferente a la reglstrada es
motivo suficiente para perder el registro por no uso, de acuerdo -

con las reglas establecidas para casos de caducidad.

Para que las marcas produzcan plenos efectos, deberan

‘usarse acompariadas de ciertas menciones.

El artfculo 119 de la Ley de Invenciones y Marcas al --
efecto dice que las marcas registradas deben llevar la leyenda - -
"marca reglstrafdé " o su abreviatura "marca reg."” La antigua Ley -

- de la Propiedad Industrial, no reconocfa més que lo anterior.  Aho-

ra la nueva Ley admite las slglas "M.R.". Si existiera omision -




167

" respecto a lo anterior, la sancidon por dicho incumplimiento con-
siste en la privacidon al duefio de la marca de las scciones civi-

les o penales de persuacion de infractores.

Se estipula tambi&n en el nuevo ordenamiento, en lo to
cante a las marcas de servicio, que la leyenda de &sta debera apa_
recer tanto en el establecimiento donde se presten o contraten los

servicios, como los medios graficos capaces de presentarla.

El artfculo 120 del nuevo ordenamiento determina que -
se debe hacer también la mencion de la ubicacidn de la fabrica o

establecimiento.

En el artfculo 121, se encuentra estipulada otra leyenda
obliigatoria que debe acompaiar invariablemente a la marca, v es la
‘'de "Hecho en México" o “"Elaborado en México"; en el caso de que
se trate de productos manufacturados. Pero cuando se trata de ==

productos naturales se pondra "Producido en México" .

Otra de las disposiciones de la Ley es que al emplearse -
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las marcas deberan omitirse 1nd£caclones relativas a registro en -
otros paises o leyendas en idiomas extranjeros. En productos --
nacionales amparados por marcas se deben también evitar las in-
serciones de las falsas indicaciones de procedencia extranjera, -
pues esto hace caer al piblico en engafo o error, lo cual es pe-
nado por el organo correspondiente, segiin sea el caso administra-
_tivo o penal.

Cuando se trata de marcas de origen extranjero ¢ sea -
que la titularidad corresponda a persona ffsica o moral extranjera y
cuyo destino sea amparar artfculo de produccidn o fabricacidon en
el pals, su uso deberd estar vinculado a una marca originariamen-
te registrada en México, como ya lo vimos en el cap{tulo corres--

pondiente.

En el supuesto de que la marca se aplique a un producto
déstinado a la exportacién podré ir acompafiado de leyendas en -~
-cualquier idioma, pero advertido de que los artfculos no podran —-
ponerse a la venta en territorio nacional con tales leyendas sin in-

.chrﬂr en infraccion.
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El uso de una marca realizado por otra persona gque no

es el propletario, pero que la usa con su autorizacion a efecto -
de que dicho uso pueda llevarse a cabo, debe cumplir con algunos

supuestos legales que a continuacion veremos:

Primeramente .- Debe existir pacto entre el duefio de la -
mérca y el usuario de ésta, para que aseguren que se llevara a ca
bé el empleo de los mismos procedimientos en cuanto a formulas
técnicas y que los productos hechos por uno y otro tengan homoge-
neidad en su aspecto y naturaleza, o sea que no haya merma ni -

en la calidad ni en la uniformidad de las mercancias.

En segundo término, se debe expresar el nombre del usua
rio de la marca, con la mencién del lugar donde sean fabricados y

prbducldos los articulos.

En tercer lugar, contar con la anuencia de la Secretar{fa -
del Patrimonio y Fomento Industrial, en cuanto a que el' uso no -

- sea susceptible de causar confusion entre el publico consumidor,
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Y por altimo, que la autorizacidn de uso se registre pa-
ra que as{ se cumpla con las formalidades prestablecidas para dicho

uso.

Para que se lleve a cabo la inscripecidn de autorizacidn -
para uso de una marca, es necesarlo que el propletario y cl usué-
rio lo soliciten pero mancomunadamente por escrito, adjuntando un
éjemplar del convenio por el que se pacto el uso, para ver si - -
cumplen con los supuestos mencionados del primer punto, pro=--
:porcionandd informacion en cuanto al nombre, domicilio y ubica--
cion del establecimiento del usuario, las relaciones industriales
y‘ comerciales que existen entre el propietario y el usuario, men-
cionando datos en cuanto al grado de vigilancia de control que el
propletario ejercera sobre el empleo autorizado de la marca de su -
Vpropiedad , especlficando los productos a los que el usuario aplica-
"ra la marca, as{ como las limitaciones de caracteristicas de X" -

'l brociui:tos y el modo y el lugar al que se circunscribird tal uso.
Plnalmenfe la duracion en que se supone que estara en uso la mar-

. Ca.
o Para la proteccion del publico se establece que la Se--~

cretaria de Patrimonio y  Fomento Industrial podra cancelar la - -
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i‘nsqripclén de usuario autorizado, cuando la marca se haya utili~
zado de manera di\;ersa a la aprobada , cuando se hizo en tal for,
ma que origind errores o confusiones en el publico consumidor,
o cuando hayan cambiado las circunstancias y no subsistan los
motivos que dieron orlgen a la autorizacion de uso. Ademas, --
cuando se hayan proporcionado datos inexactos. Para finalizar y
a fin de evitar confusiones, se decreta la no transmisidn de un -

derecho de uso por el usuaric a una tercera persona.

En cuanto al uso de la marca no registrada, ésta otorga
"para quien lo hace ciertos benefictos, bastante aceptables. En
primer lugar, si ese uso se ha venido realizando con una anterig
ridadkmayor de tres afos a la fecha legal en que sea registrada por
un tercéro, el propietario de esta Qltimo no tendra contra el pri-
mero que la use, ninguna de las acciones que la Ley confiere a ~-
los duefios de registros marcarios; en segundo término, si la marca
| se ha usado con anterioridad- cualquiera queesta sea a la fecha de
una marca no registrada, y no han transcurrido los tres aftos que -
para la prescripcion la ley seilala en estos casos y si, ademas se

- comprueba haberla usado a lo largo de todo ese intervalo; la marca
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registrada primeramente es anulable y persistird la segunda si se -
presenta la solicitud con el cumplimiento de los requisitos norma-

les.

Ambas marcas, las marcas de uso registradas y las de
" uso que no lo estén, se pueden transmitir al igual, pero con la
dlferencl;};;de que las registradas se han de transferir junto con el
estableélr;iento que se encontraba funcionando directamente con -
el uso de dicha clase de marca y ademéas, esa transferencia ha de
‘comprobarse a satisfaccién de la Secretarfa del Patrimonio y Fo--

mento Industrial.

-

36 .~ Rencvacion de las Marcas en Cuanto a su Registro.

La renovacién perfodlca de las marcas es con. el objeto

Idegllmltar el nimero de marcas que no funcionan para dar paso a
"Ias que efectivamente haya interés en conservar, a la vez que per
mite _lg adduls_lctén de marcas a quienes no tuvieron la cportuni--
dad de registrarlas a su nombre por existir otras concedidas con ~--

"+ anterioridad. De este modoy, al no mostrar interés en una marca,
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és£§ automaticamente ingresa al dominio publico. En la anterior

" Ley, como ya vimos, las marcas tenfan una duracidn de diez aitos,
En la actual Ley . su duracidon normal es de 5 afios, contados -
desde la fecha legal de la marca, o sea, desde el dia y hora de ~
su presentacidon, pero se pueden renovar indefinidamente por pe-
rfodos iguales de cinco afios cada uno. En el supuesto de que se
desee continuar gozando de todos los derechos que confiere el re
gistro de una. marca, ¢l paso a seguir es que el interesado debe -

, ’>presentar en el Gltimo semestre de su vigencia, una solicitud con
creta y si los documentos presentados satisfacen, la Secretarfa -

" les citard al pago de los derechos correspondientes.,

La Ley estipula un plazo de gracia para efectuar la soli

citud de renovacidn, por encima de la fecha de vencimiento.

En el tra_nécurso de dicho plazo de gracia que es de --
’ seis meses, contadosr a partir de su ve:nclmie‘ﬁm , el interesado ~
:bodré rénovgrla cubrteﬁdo los derechos ordlnaﬁos y el recargo que -~
;eﬁala la tarifa respectiva. Es menester interpretar que él pago de

- ‘derechos se deberd efectuar a mas tardar antes de que llegue a su
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término la prorroga de seis meses, en tal forma que si ‘el incum--
plimiento de requisitos o por cualquier otro subterfugio se dilata-
indefinidamente la tramitacidn se entender® que al concluir el -~
perfodo de gracia sin perfecclonarse la renovacidn, la marca cae
al dominio piiblico y, simplemente si vencido el plazo de gracia
no se ha presentado la solicitud, caducard de pleno derecho el

registro de la marca.

Existe en nuestra Ley el mandato de que el registro de ~
renovacidn de una marca sdlo procederi bajo el hecho de que el
interesado demuestre, y esto en forma fehaclente, que efectiva-
mente la marca ha tenido un uso efectivo vy en forma continua o -
sea _ininterrumpida sobre los productos o bienes de servicios que -
proteéé. Debemos interpretar 1o anterior como un principio "sine ~
'qua‘non";es decir ,que el interesado de no demostrar el uso de la
marca en la forma antes mencionada, no tiene el derecho a la re-
novacidn, porque demuestra que no hay un verdadero interés eﬁ -
conservar el uso de la misma. En la antigua Ley existfa una esti

pulacidn peculiar acerca de la renovacidn por falta de uso, misma

o ‘.'c',[uef acertadamente los legisladores abrogaron para dar paso a una

disposicidn muy funcional y protectora de interés plblico.
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En el supuesto de existir el registro de una marca que -
proteja dos o mas clases de productos o servicios, sera suficlente
conforme a la Ley que el interesado demuestra el uso efectivo e -
ininterrumpido por lo menos en alguna de las clases de servicios
o productos que proteja la marca para que proceda el registro de la

renovacidn de la misma,
37 .~ La Transmisidn de los Derechos de una Marca.

Las marcas registradas pueden transmitirse en cualquie-
ra de las formas que establece la legislacion comin, como por - -
ejemplo, se pueden enajenar en untodo o en parte, ya que tienen
un valor pecuniario y representan por lo general una parte importan
te del activo de un negocio. Dicha transmisidn no producira efec
tos frente a terceros, si no se inscribe debidamente en el Regis-

tro Nacional de Transferencia de Tecnologia.

Para la realizvacién de la transferencia se deberan obser-
. var las formalidades v los medios gue establece la 1eglslavc16n ci-
vil.v E;ero la transmisidn de marcas registradas no se llevaraa ca-
'bo, en cuanto a sus efectos contra terceros , si no esté‘debida- -

mente registrada en la Direccidn General de Invenciones v Marcas.
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El procedimiento para obtener dicho registro se
licitud del nuevo titular o bien por mandato j
tes previa comprobacién de la renovacidon del
Para llevar a cabo la transferencia conforme a
se deben seguir las requeridas para el contratc
“bienes muebles. Las formalidades que se deb
hacerse por escrito, debe constar la fecha cit

La suscripcidn se llevard a cabo por el caden

:rd por medio de so-
hdicial, no sin an-~
registro de la marca,
la legislacion ctvil,
» de compraventa de
en seguir son: debe
arta de la transmision.

te y por el cesionario,

Tiene que causarse el impuesto del timbre sobre el valor de la - -~

operacidon. Los contratantes deben ser rapac
su caso, comprobarse debidamente las facult

cion si se estd llevando a cabo por mandataric

La cesion de una marca no es otra ¢
como tal, le son aplicables todas las reglast

ra legal .. Cabe aclarar, que por tal razbn es

:es legalmente vy, en

ades de representa--

osa que una venta, **
elativas a dicha figu~

anulable cuando no -

satisface los supuestos respectivos. ES necesario no confundir -

la nulidad de la transmisidn con la cancelacidn del registro de la -

marca, en la Secretarfa del Patrimonio y Fomento Industrial, va que

se refiere a dos figuras diversas, como veremos con posterioridad.
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Se puede dar el caso de que cuando ya se ha transferi--
do una marca registrada, un tercero reivindica para si por tener -
mejor derecho, v como efecto jurldico, el cadente esta obliga-
do a responder de la evicecion. Por lo mismo es recomendable --

estipular en el contrato una garant{a frente a esa eventualidad.

También la transmision de una marca registrada puede -
A realizarse voluntariamente o puede serlo forzosamente, como por
ejemplo, por medio de un mandato judicial. Como vemos, la —-
transmisién se puede efectuar por actoc entre vivos o medlante -
la sucesidn. El registro se llevara a cabo sdlo previa comproba--

cion de la renovacidn del registro de la marca.

En el caso de las marcas ligadas, éstas no serdn regis
trables por separado, es decir, la transmision no se registrard si-
- no conjuntamente y a una misma persona. O dicho de otra manera .
para la Ley Mexicana no puede cederse una marca que esté ligada
a otra u otras; sino que han de enajenarse todas juntas (art{culo -

143 de la nueva L.I.M).

Con base en el art{culo 144 de la Ley, la Secretarfa tie-

ne atribuciones para examinar la solicitud del registro de la trans-
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misidn de una marca para que compruebe si ha habtdo transmisio
nes anteriores no registradas. Esto equivale a que se lleve a -
cabo la comprobacién y registro de las intermedias. Por lo cual
es conducente que en el expediente de la marca que corresponde -

. se anoten todas las transmislones efectuadas, y lo referente a -
los derechos que le correspondan a la Qltima transmisidon. En - -
cuanto a la tarifa, se causaran las sefaladas en esta misma, asf

como en transmisiones antericres que se hubieran llevado a cabo.

Otra limitacion impuesta por la Ley mexicana para la -~
transferencia de las marcas es la de que sbélo se admitird la trans-
misidon de marcas que estén vigentes, y ademas que aparezcan re-
gistradas dé conformidad con los ordenamientos comrespondientes.

(Art{culo 145).

Y hablando en términos generales en cuanto al registro -
‘de cpalquier'acto que esteé relacionado con la marca, ya sea de uso
o bien de transmisidn, es potestativo de la Secretaria el considerar

si no afecta el interés plblico.

Cuando se hava realizado la transmision de una marca, -
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el cedente se transforma en extrafio a la marca y si la emplea, lo

hace ilegalmente configurando la usurpacion.

Una marca es nula en cuanto a su registro, cuando sea
ilegal, o sea que vaya en contra de la Ley vigente, o que en la --
época que se haya registrado, sea semejante o confusa, cuando -~
existan antecedentes, cuando tenga indicaciones falsas o inexac-
tas, cuando por inadvertencia error o falsa apreciacion se haya -
otorgado el registro existiendo en ,vigor otro que se considere in-
;radldo, refirléndose a servicios o productos iguales o similares,-
cuaﬁdo exista mala f& . La accidn de nulidad se puede funda--
mentar segiin sea el caso; en cualquier tlempo, en un plazo de -
tres aflos, un aflo y en seis meses. Dichos plazos contarana -
partir de la publicacidn del registro de la Gaceta de Invenciones y

‘Marcas, (Art. 147 Fracc. VII, segundo parrafo.).

Las marcas que no se renueven por el interesado se con
sideraran caducas. Se extinguirn, cuando se conviertan en deno

~.minaciones genéricas.




180

Las declaraciones de nulidad, extincién y cancelacidn se
segulrén de oficio o sea por la Srfa, del Patrimonio y Fomento ~--
Industrlgl {administrativamente), a peticiéon de parte, y cuando —-

sea interés de la Federacidn, por el Ministerio Pilblico Federal.




CAPITULO VI

NOMBRE Y AVISOS COMERCIALES

38.- Los Nombres Comerciales y los Avisos Comerciales,

La proteccidn del Nombre Comercial data del siglo pasado.
.Fue en la Convencion de la Union de Parfs en 1883, donde se de-

cidid por primera vez, que se protegiera el nombre comercial.

Pero §Qué es el nombre Comercial?.~ De acuerdo con la
Ley‘de Invenciones y Marcas debemos entender por nombre Comer
‘ci'al el de una Empresa o establecimiento mercantil,

El nombre comerclal, ofrece la peculiaridad de las d‘lﬂcul-
—tades de su tratamiento. Es un concepto muy elt_ish_/_o y se ha.« _
coﬁlplicado definirlo. .Se le trata de equiparﬁ;) con &.ras instituclg

‘nes con las que guarda alguna semejanza.
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Pero se puede decir que el conjunto de cualidades que po-

see una empresa como el grado de reputacidon, seriedad, honesti~
dad, capacidad, eficacia, confianza, prontitud, etc., estd en -

funcion directa con la preferencia de la clientela.

La preferencia de la clientela, es algo que no se puede -
medir o pesar. Pero se puede decir que la distincion de la clien-
tela hacia un establecimiento comercial tiene un valor econdémico
y se compra Yy se vende. Por lo tanto, los nombre comerciales -
deben procurar representarse e identificarse por medio de simbo-
lismos que penetren en el gusto del piblico. Por lo que creemos
que es un bien intangible y que en realidad su valor econdomico re
side en la probabilidad de que la clientela continlie el patrocinio
del nombre comercial. En tal virtud, su proteccidén deberda ser -~

mas completa y generalizada.

El articulo 179 de la Ley de Invenciones y Marcas que nos
ocupa, es acorde con el Convenio de Parfs en cuanto a su protec-
'cién: declarando que el nombre comercial y el derecho a suuso -

exclusivo estara protegido sin necesidad de depdsito o registro -
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dentro de la zona geografica que abarque la clientela efectiva de

la empresa o establecimiento industrial o comercial a que se apli
que y tomando en cuenta la difusidn del nombre y la posibilidad

de que su uso por terceros induzca a error a los consumidores.

El maestro César Seplulveda resume de la siguiente mane-

ra el nombre comercial:

"El nombre comercial es toda aquella denominacidén bajo
la cual se hace el trafico mercantil a la produccidn agricola o —-

industrial” (26).

39.- Configuracion del Nombre de Comercio por Medio de

los Elementos que lo Constituyen.,

Pueden constituir un nombre comercial: los nombres propios
y los nombres distintivos de sus negocios, la razdn social de los

comerciantes.

*fb(2 6) CESAR SEPULVEDA .- Ob, Cit, Pag. 101,
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Son aplicables algunas de las normas establecidas para -
las marcas; como el nombre de comercio que debe poseer cardc-
teristicas distintivas que puedan precisamente distinguir el esta-
blecimiento de otros de su mismo género. Es por ello que care-
" cen de originalidad, los nombres descriptivos de los art{culos -~
que se expendan, servicios que se presten o de los giros que ~-
se exploten, No es adecuado el nombre comercial que esta for--
mado por emblema-s, escudos 0 armas naclonales, porgue inducen
al consumidor a que suponga que los articulos alll expedidos tie--

nen procedencia oficlal, o que el establecimiento es del gobierno.

Los homdnimos tampoco son idoneos para constituir un - -
nombre de comercio pues un homonimo de otra negoclacién nos --
llevarfa sin lugar a dudas, a una confusidn en detrimento a la -=-
leal competencia mercantil. Por consigulente, el segundo nombre
comerc;a; no sdlo no tiene derecho a la proteccidn, sino que se -

hace acreedor de sanciones.

Tampoco constituirdn un nombre comercial las firmas y nom-

bres de personas que no permitan su uso para tales fines. Si el
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nombre comercial es de persona fallecida se requiere autorizacidn
de sus parientes y herederos. En cuanto a las armas, escudos -
y emblemas de los Estados de la Federacion, ciudades extranje--
ras y naclonales tampoco serén elementos para constituir nombre ~
comercial, a menos que se otorgara consentimiento, lo cual es -

diflcil.

Tampoco corstituiran nombre comercial las palabras o fra-
ses que se limitan a mencionar o describir los productos que ahi -
se fabriquen o expendan o que sea la denominacion usual de los -

establecimientos de su género,

En fin que el artfculo 183 de la Ley vigente nos da la pau--
ta a seguir para descartar lo que no podrd publicarse como nombre

- comereial y nos remite al articulo 91 de la misma Ley.

El derecho al nombre comercial se adquiere en un principio
por, la persona que primero la aplica a la empresa o a un estable—-
- cimiento mercantil, Pero lo que s{ no podr3 negarse a na---

die es el derecho a usar en su empresa o establecimiento pala
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bras o frases que describan propiao simplemente los productos o
servicios que ah{ se elaboran o prestan, a fin de que constitu--
_yan la denominacion usual de las empresas o establecimientos

de su género; v.gr. peluquerfa, panaderia, etc.

Pero noolvidemos que la Ley vigente, considera infraccidn
admtnl_’strattvar usar dentro de la zona geografica en que resida -
la clientela efectiva, un nombre comercial semejante en grado tal
que haga caer en confusidn a la clientela; y que esa confusiéon —-
perjudique al que originalmente esta establecido vy beneficie al --
‘arribista, ya se trate de establecimiento industrial , comercial o de
servicio del mismo o similar género, y califica como delito usar
un nombre comercial similar en las mismas circunstancias indica-

das (artfculo 210 Fracc. IV y 211 Fracc. VII, L.1.M.)

En cuanto a las sanciones administrativas v el ejercictio -
de la .acclén penal que corresponda, no podra hacerse sin que la
Sécretarfa del Patrimonio y Fomento Industrial declare previamen-

' fe la existencia del hecho constitutivo del delito. Hasta enton -

" ces la persona afectada podrd demandar el pago de los daftos su-



187

fridos con motivo de la infraccion de que se trate o de la consti-

" tucidn de determinado delito(Arts, 213 vy 214 L, I, M).

40.=- Naturaleza Jurfdica del Nombre de Comercio.

La principal divergencia que existe para precisar la natura=-
leza jurfdica del nombre comercial es la opinidn que sustentan los
partidarios de la tesis ~de que el nombre de comercio constituye
-un bien patrimonial-, por un lado, y losqe mencionan que es -~

otra cosa diferente,

Una de las criticas sobresalientes a la tesis de que se tra~
ta de un bien patrimonial, es la que sefiala varias diferencias en-
_ tré el derechc de propiedad clasico y el derecho al nombre por el
| hecho de que a éste, varios lo pueden detentar al mismo tiempo.
Luego, en el nombre no hay JUS ABUTENDI, y por {itimo, no hay

libre disposicion.

En el primer aspecto el que usurpa un nombre no . excluye

‘de su uso el propietario, y esa usurpacién es parcial en el sen-
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tido de que no estorba al legftimo titular, y a la vez, afirma el -

concepto de propiedad la circunstancia de que el segundo se ha-

ce acreedor a una pena.

En el nombre no se observa el derecho de extinguirlo, de
_destruirlo, porque no hay medios para despojarse de &l ni para -
‘renunciarlo, por lo que se puede afirmar que el jus abutendi lucha
en retirada frente al concepto social del derecho de propiedad y
ademas, en una correcta interpretacion de los ordenamientos apli
cables, puede mudarse el nombre comercial por otro, con lo que
el primero se destruye, y desaparece, y ademas es posible aban-

donarlo.

El nombre de comercio se puede transmitir, dentro de -~
ciertas limitaciones que el interés pliblico ha venido determinando.

. Le falta por lo tanto la caracter{stica de libre disposicidn,

Of.ras corrientes se refieren a que el nombre de comercio -
»ev"s- un bien incorpbreo, equiparable a los llamados "derechos intea

"lectdales o derechos de autor", pero esto no puede ser admisible
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. ya que no hay esencia de creacion.

Y para finalizar, los que sostienen que el nombre no es -
mas que la simple expresion jurf{dica de la personalidad del co-~
merciante , puesto que no se . puede pignorar, vender, noc €s =--

reivindicable ¥ no es objeto de ejecucion.

- En conclusidon, el nombre comercial tiene un valor econo-
‘mlco y tiene duefio o sea que pertenece a alguien, por ello no ~
se bpuede prescindir del concepto de propiedad. El nombre co--
mercial es un bien y existe sobre &l un derecho de propiedad -~
con limitaciones y modalidades expresas en la Ley. Se puede de
cir que es privilegiado en cuanto a su conexidn con la colectividad
y es un bien, pués parte del patrimonio de la empresa, teniendo -

"‘ésta un derecho exclusivo a su uso.

El derecho de uso exclusivo de un nombre comercial ter-
.minara, cuando se deje de usar un aflo consecutivo o.un aflo -

_después de que lﬁ empresa o establecimiento al cual distingue -~
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haya desaparecido (Art. 186 Ley de Invenciones y Marcas).

En cuanto a la transmisidn de una empresa o estableci--
miento, se comprenderd el derecho de uso exclusivo del nombre -
comercial, salvo estipulacidn en contrario (Art. 187 (LIM.,).

Todo lo relacionado con‘ los actos, convenidos o contratos
. que se realicen o celebren con motivo de la concesidn del uso --
de un nombre comercial, deberdn para surtir efecto ser aprobados -
e inscritos por el Registro Nacional de Transferencia de Tecnolo--
gfa, por lo que su aplicacidn deberi cefiirse a las disposiciones -
de la Ley sobre el Registro de la Transferencia de Tecnologfa y -

el Uso y Explotacidn de Patentes y Marcas. (Art, 188 LIM).

Publicacidn.~ La Ley vigente establece un procedilmiento
especial para la publicacidon del nombre comercial, no de registro
*Quién este usando un nombre comercial podra solicitar a la =-=-
: , Secrefarfa del Patrimonic y Fomento Industrial la publicacidon del
‘mismo en la Gaceta de Invenciones y Marcas., La publicacidn del

nombre comercial producird el efecto de establecer la buena fe -
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en la adopcidbn y uso del mismo”, es lo que dispone el articulo
180 de la Ley de Invenciones y Marcas. Dicha publicacidén pro-
duce simplemente el efecto de establecer la buena fe en la adop

ciébn y uso del mismo, no es constitutiva de derecho.

Los efectos de la publicacidn duran cinco afios y se puede

renovar lndef{nidamente (Art. 184 de la LIM).
4] .~ Los Avisos Comerciales.

Los antecedentes de los avisos comerciales datan de la --

‘Ley de Marcas de 1903 . En la antiguedad se llamb a esta figura

el lema del negoclo,

El aviso comercial sirve para llamar la atencion hacia un
establecimiento o hacta una mercaderfa determinada, para realzar

las bondades de éstos y atraer la clientela; constituye en realidad

~ " ‘un-anuncio.

© ~ Cualquier persona que para anunciar al piblico un comercio.
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una negociacidn o determinados productos -dice el articulc 174 -
&e la Ley de Invenciones y Marcas—~, haga uso de avisos que ten-
gan seflalada originalidad que los distinga f5cilmente de los de su

aespecie, puede adquirir el derecho exclusivo de segquirlos usando -
y de impedir que otras perscnas hagan uso de avisos iguales o se-~

mejantes, al grado que se confundan en Su conjunto.

La constitucidn de los avisos puede integrarse con puras -
leyendas, o dibujos o cualesquiera otros elementos que tengan - -
seflalada originalidad. Esto consiste en que no haya sido usado --
previamente, y ademas ,sirva para distinguir facilmente; y con ello -
pueda ser admitido a registro. El registro de aviso comercial dura
diez afios, transcurridos los cuales pasara al dominio pliblico y en

consecuencia no podra volver a ser registrado como aviso. (Art.175

LIM).

Para obtener el registro de un aviso comercial debe presentar
se solicitud escrita ante la Srfa. de Patrimonio y Fomento Industrial

(Art. 176 de la LIM.).
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Para el registro y para la transmisidon de los avisos comer
ciales deben observarse los requisitos establecidos para las mar
cas, 'y han de usarse cumpliendo con las normas impuestas para

el empleo de las marcas, en lo que resulten concordantes.

Dentro del registro de un aviso comercial, no podran com
'prenderse artfculos que pertenezcan a dos o mas clases de las -

que se clasifiquen en el reglamento.'
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CAPITULO VII
COMPETENCIA DESLEAL
42 .- De la Competencia Desleal.
Considerariamos incompleto este trabajo si no hacemos -

una breve referencia sobre la Competencia Desleal.

Establezcamos primero en que consiste la misma. Esta se
refiere a los actos o usos que los comerciantes e industriales - -
emprenden para atraer clientes hacia sus establecimientos o la
preferencia hacia sus productos; todos ‘ellos illcitos. jPorqué -
competencia Desleal ?. Porque lesiona los intereses de comer--

clantes o industriales y hasta los de los propios consumidores,

Consignamos algunas de las formas mas comunes de Com-
“petencia Desleal: Actos de denigracion de los productos y del es-
tablecimiento ajeno; anuncios de falsas liquidaciones; precios --
engafiosos; actos de corrupcion de empleados de otros estableci--
mientos ,‘ revelacidon de secretos; induccion a la huelga en la fabri
ca cie un competidor; interferencia ilfcita en los negocios de otro

comerciante; espionaje industrial; etc.
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En nuestra legislacidn la Competencla deshonesta no se --
encuentra tipificada de manera sistematica y como consecuencia -~
la gran mayorfa de los actos enumerados con antelacidn no son pe-

nados ni merecen sancidn.

Esto significa que la antigua Ley de Propiedad Industrial y
la actual Ley de Invenciones y Marcas omiten muchas figuras de la
Cormbpetencla desleal. En opinidn de la mayorfa de los tratadistas
ia represidn de la Com?etenc(a Desleal cabrfa en el cuerpo de la -
Ley de Invenciones y Marcas. Sin embargo la Ley de 1976 sdlo san

clona algunas actividades deshonestas en su artfculo 210,

Consideramos que el legislador cometid una grave omisidn -
en cuanto no tipificd en forma sistematica los actos de competen~-
cia deshonesta pues en todas las legislaciones de los pafses avan~
zados la competencia desleal se reprime con el objeto de - -
‘lograr un mfnimo de moralidad en las transacciones mercantiles y -~

““un minimo de igualdad en la competencia de los comerciantes , -~




196

Si bien, nuestro ordenamiento jurfdico Constitucional consagra la

libertad de comercio, tlene disposicicnes con un alto sentido -
“soclal. Por ello es inconsecuente que se permita a comerciantes
e industriales de una sociedad tan compleja como la nuestra actuar
sin ningiin coto o freno legal dentro de sus actividades propias.
La competencia desleal nace del empleo indebido o excesivo de

la Ubertad de comercio.

En los Gltimos aflos se ha sentido un intervencionismo ~-
Estatal en diferentes niveles o dreas que antes estaban reserva--
das exclusivamente a los partlculares. Empero, el liberalismo -
economico sigue por sus fueros y al no oponer reglas jurldicas -
que reprimah la competencia desleal, se acarrean problemas socia
les en cuanto afecté la cal}dad de los articulos o servicios que ~
llegan al consumidor e igualmente; encono, irritacidn, malestar
y retraccidn del industrial y el comerciante hacla las actividades

que les son propias.

Independientemente de lo anterlor, no se estd cumpliendo

con el Convenio de Parls del que somos signatarlos y que establg_‘
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ce que los pafses de la Unidn deben proveer medios legales ade-
cuados para reprimir eficazmente los actos de competencia desleal,

contenidos en los artfculos 9, 10 y 10Bis de ese tratado.

Queremos con el maestro César Sepllveda, decir, que las
apropiaciones.indebidas de elementos de prppiedad industrial (Mar
caﬁ, nombres, avisos) constituyen violacion de un derecho , el -
derecho exclusivo de uso que la lLey conflere, en tanto que la co-
misidn de actos de {ﬂicita concurrencia entrafla la vloiaéién de un
‘c.leber, el de observar una determinada conducta 1mpuésta por la -

colectividad en una época dada.

La Ley de 1976 no consagra normas que protejan la Compe
tencia mercantil honesta. Con la excepcidn de las reglas destina
das a perseguir la usurpacidon de signos o la aproplacion indebida
de Leyendas o el fraude al piublico a través de marbetes engafio-
sos, no existe més que una disposicion , que es el artlculo 210,
fracqiones IX y X que concretamente tenga que ver con .la desleal

concurrencia.
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CONCLUSIONES

1.- La actual denominacidn de la Ley es descriptiva e -~
incompleta,

2 .- La denominacion de Propiedad Industdal es técnica 'y
doctrinarilamente adecuada.

3.- En el caso de los certificados de invencidn creemos -
que por tratarse de una figura que se incorpora a la nueva Ley de
Invenciones y Marcas convendr{a esperar un tiempo considerable
para valorar el beneficio que puede representar o por el contrario,
el daflo que pueda causar al sistema de patentes.

4 .- Pensanos que la caducidad por falta de explotacion -
al cuarto afio de expedida, debido a la .ldlosincracia de nuestro -
pueblo, es una sancidon extrema, en cuanto al sistema de paten-
tes, ‘

5.~ Creemos que la licencia obligatoria es una figura cla-
\}e, 'a la cual no se le dio la debida importancia en la nueva Ley,
ya que a nuestro juicic, merecfa una regulacién més completa y

- apta para los fines que se pretendieron obte ner con tal figura.
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6.~ Es notoria nuestra dependencia tecnolbdgica con respec=-
to a los pafses altamente industrializados, y por consiguiente, el -
sistema de patentes nos parece omiso en cuanto a la proteccidn —-
que requiere la industria y el comercio nacionales.

7.~ Creemos que para impulsar la capacidad inventiva en -
nuestro medio, es necesario establecer un mecanismo mas minu---
cioso que incorbore recursos materiales y humanos ~sobre todo-~ -
personal altamente capacitado -, que muestre amplitud de criterio
para discenir convenientemente 1las invenciones e incluso pro---
’ téger aquellas que beneficlen a la colectividad para que en rea_
lidad se cree un auténtico instrumento que impulse un progreso -
verdadero de México.

8,- Referente a las marcas nacionales, que tlenen que vin
cularse con las marcas del extranjero, es necesario una legisiacian
més clara que nos otorgue normas que protejan al licenciatario me--
xicano, respecto a la vinculacién de marcas.,
| 9.- En cuanto a la duracidn de los avisos, que . es de 10
afios, creemos que s una disposicidn injusta la que prohibe su -
renovacidn. No hay fundamento suficiente para haber impuesto -

este plazo.
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