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PROLOGO

He pretendido realizar con este trabajo una investigacidn
seria de un tema que, como lo es el régimen fiscal de las
marcas, reviste singular importancia en esta época. Sin
embargo de ninguna manera puede considerarse como exhaus-
tivo, incluso advierto que la informacifn aqui expuesta
puede resultar parcial en algunos casos, ya que en una ex
posicién tan breve serfa imposible abarcar todos aquellos
aspectos inherentes al régimen fiscal de este signo dis -
tintivo, simplemente el estudio del régimen del impuesto
sobre la renta aplicable en materia marcaria, debiera ser
abjeto de un trabajo de tesis en particular;‘no obstante,
han quedado apuntados los aspectos mds importantes y tras

cendentes de la materia,

No quiero excusar los errores de que seguramente adolece-
rd el presente en la amplitud del tema, ni en la compleji
dad de los conceptos que se han tratado, unicamente deseo
aclarar que este trabajo busca proporcionar un aspecto ge
neral del tema en estudio. Por tales motivos ruego a quien
tenga a bien tomar su lectura, lo juzgue con benevolencia.

Sinceramente, agradezco a mi director de tesis Doctor Da-
vid Rangel Medina, su valioza ayuda en la elaboracifn de
este trabajo, sus conccimientos, su paciencia, y en parti
cular su confianza y apoyo en un tema que, por su aridez,
hubo que darle diversos matices, los que finalmente estoy
sequra, le hacen atractivo a cualquier persona que mues -~
tre inter€s legitimo en la ciencia juridica, como lo es
quien escribe.

Por este conducto deseo expresar mi gratitud a los Sefo -
res Licenciados Javier y Horacio Aguilar Alvarez de Alba,



a cuyo lado me he formado profesionalmente; a la Facultad
de Derecho, y por supuesto a la Universidad Nacional Autd
noma de México.

Con todo respeto,



INTRODUCCTION

La trascendencia de los signos marcarios hoy en dfa - se

dice - es tal, que existen en todos los palses del mundo;
no hay un s6lo Estado en el cual no se conozcan y utili -
cen este tipo de signos distintivos,

El uso de las marcas se ha ido acrecentando paralelamente
al desarrollo industrial y econSmico del mundo. La libre
competencia, el affn de expansién de las empresas, el con
sumismo, y por qué no decirlo, la voracidad de los comer-
ciantes ( nacionales y extranjeros }, etc., han favoreci-
do enormemente su evolucibn. Quien sabe manejar con habi-
lidad los beneficios de las marcas, ha acaparado para si
cantidades inimaginables de clientela, situacibn que aca-
rrea en forma contundente grandes beneficios econfmicos.

En toda esta evolucibn, el Estado nunca deja de interve -
nir; primero reconociendo los derechos marcarios y otor -
gando el registro y tftulo correspondieinte; después, con-
trolando los ingresos - y egresos - del titular del regis
tro, y de existir ( como en la mayorfa de los casos ) los
del usuario o licenciatario de la misma. Sin embargo, pa-
rece ser que este aspecto ha sido doctrinalmente soslaya-
do, y no s8lo eso, sino que las propias leyes tributarias
~ como la Ley del Impuesto Sobre la Renta y la del Impues
to al Valor Agregado ~ no son expresas en ese sentido.

El Estado debe buscar la manera de subvenir las necesida-
des pfiblicas, siendo la forma mds comGn de hacerlo { atn

cuando no asi la mfs id&Snea ) los impuestos.

¢Por qué debe el titular de una marca, e incluso el usua -



rio autorizado pagar impuestos?, adémés, ¢ qué otro tipo
de gravd@menes le son aplicables por &éste concepto? Este
es un estudio de no poca dificultad y si gran importan--
cia; se han utilizado para ello diversas leyes y regla--
mentos, a fin de obtener en forma global, una perspecti-
va de los derechos y obligaciones fiscales que le asis -
ten al titular marcario, y finalmente proporcicnar una
visién de como defenderse de las posibles arbitrarieda -
des del Fisco y en general de las autoridades administra
tivas, determinando cufles son las hipStesis legales cu
ya trasgresidn puede implicar, por ejemplo, el pago de
una multa, sancién cuyo monto inclusive puede ascender a
los ! ochenta millones de pesos !

Muchas son las ingtituciones de naturaleza fiscal que gi
ran en torno al signo marcario, verbl gratia en materria
de Impuesto Sobre la Renta, la aplicabilidad misma de las
disposiciones legales depende del titulo de la ley en que
se ubique el detentador de la marca, la posibilidad de
hacer deducibles los ingresos por este concepto, cn qué
casos debe retener el impuesto a un extranjero: qué se
considera enejenar en este sentido - conforme a la Ley
del Impuesto al Valor Agregade - y las tasas que le son
aplicables, etc., son algunos de los t8picos relatives

a este estudio y que se abordan en los incisos que le con

forman .

Todos estos factores han sido materia y objeto de estu-
dio en este trabajo, estableclendo en primera instancia
qué es una marca, Yy su ubicacifn y estudio dentro del
derecho como ciencia, anflisis realizado en el capftulo
primero; c8mo grava el Estado esta materia, empezando
por estudiar las contribuciones en general y por supues
to los impuestos que le son aplicables en particular
{ capftuleo segundo }, concluyendo finalmente, en el ca=-
pitulo tercero, con un breve panorama general de la de~



fensa para el particular en la materia, abarcando los as-~
pectos procesales m&s importantes de la misma ( recursos

administratives y juicio ante el Tribunal Fiscal de la Fe
deracién ).

Con ello, se han tratado de redondear todas aquellas posi
bilidades que entrelazan al titular de los derechos marca
rios con el Fisco, tratdndose someramente tambi&n, al
resto de los elementos que componen lo que doctrinalmente
se conoce como el Sistema Mexicano de la Propiedad Indus-
trial.
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Capitulo Primero

" QUE SON LAS MARCAS *
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1. QUE SON LAS MARCAS.

El desarrollo de este primer capitulo tiene co-
mo finalidad el proporcionar una visifn mds o menos gene-
ral de lo que se puede entender por marca, con todas sus
caracterfisticas, elementos, funciones, etc. Sin embargo,
para ello es necesario hacer una especie de desglosamien-
to de cada uno de ellos, no siendo en principio convenien
te proporcionar una definicidn de marca, toda vez que re-
sulta mis importante determinar en qué parte del Derecho
podemos ubicarla; si dentro del mismo se le ha dado un
trato uniforme; si es posible aceptar su estudio dentro
de una sola linea doctrinal, etc. A estos plantcamientos
y algunos més, sc pretende dar respuesta en el primer sub
inciso de &ste capftulo.

1.1. UBICACION Y ESTUDIO DE LAS MARCAS DENTRO DEL DERE-
CHO.

Siempre es importante determinar el lugar de al
go o alguien, cuando forma parte integrfante de un todo.
En el presente las marcas no son la excepcidn, ya que co-
mo resulta evidente al ser seleccionado su estudio para
la elaboraci6n de este trabajo de tesis, con el gque se
pretende precisamente obtener el titulo de Licenciado en
Derecho, las marcas son una institucién que se estudia
dentro de la disciplina jurfdica, es decir, dentro del am
plisimo campo del Dereclo.

El Derecho en su carficter de todo o universo,
es en éste caso nuestro glnero prdximo, y las marcas en--
tonces la diferencia especifica.
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¢Porqué se ha encomendado al derecho el tutela-
je de las marcas? Por la necesidad derivada no s6lo de
la inventiva del hombre, ser humano, sino por su gran ima
ginacifn que en gran parte ha permitido el desarrollo del
mundo, necesidad de que el fruto de sus esfuerzos sea prg
tegido, tutelado, garantizado, y finalmente respetado por
los demds y por el propio Estado, quien en el presente tra
bajo juega un papel no s6lo importante sino fundamental co
mo se verd.

De igual forma existe otro factor sumamente im
portante, que ha sido apuntade por autores mexicanos co-
mo lo es el Doctor David Rangel Medina, asf como por la
doctrina internacional, quienes consideran a la marca co
mo una institucién de orden ptiblico, misma due cumple con
una funcién social, tal es proteger a los consumidores pa
ra que estos no sean engafiados respecto del origen y ca-
racterfsticas del producto o servicio marcado, toda vez
que una de las funciones mis importantes de la marca c¢s
la de individualizar el producto o el servicio, protegien
do los intereses de la comunidad. Por ello es tutelada
por el orden jurfdico. Asf, cuando una marca no cumple
con esta funcidn el Estado no debe permitir que se siga
utilizando, afin cuando con ello se afecte el interfs par
ticular, puesto que por encima de €1, se encuentra el in
ter8s pfiblico (1).Nuevamente volvemos a encontrar la in-
tervencibn del Estado en virtud de ser cste el encargado
de proporcionar a los consumidores la proteccifn a sus
intereses.

Se dijo lfnes atrfs que la ciencia jurfidica
constituye en el presente nuestro género, por tanto hay
que determinar aun cuando s6lo brevemente que es el De-
recho, mismo que puede entenderse como el conjunto de
normas eficaz para regular la ccnducta de los hombres
en sociedad (2).
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El estudio del derecho, afin cuando sea unicamen
te para fines did§cticos - lo cual ha sido ampliamente
discutido per la dQoctrina ~ se ha dividido en dos grandes
ramas : Derecho plblico y Derecho privado. En este punto
surge una cuestién insoslayable ¢ en cudl de estos dos
grandes apartados podemos incluir el estudio de las mar--
cas? A fin de poder determinar16 en un proceso deductivo
citaré los conceptos que de ambos nos proporeciona el prao-
fesor Miguel Acosta Romero:

" DERECHG PUBLICO iconjunta de normas
que regulan la estructura, organiza-~
cibn, y funcionamiento del Estado y
su actividad encaminada al cumplimien
to de sus fines, cuando_ intervenga en
relaciones con los particulares con
el cardcter de autoridadi{3).”

{ De la anterior definicifn se ha subrayado la Gltima par
te toda vez que resultarxrd fundamental posteriormente en
este mismo inciso.}

" DERECHO PRIVADO: €onjunto de normas
que regulan las relaciones entre los
particulares entre sf, y en aquellas
en las que el Estado intervenga y en
las que no haga uso de su cardcier de
auteridad ¥ sin que por elld pierda
Su caracter de ente publico (470"

Siendo la marca un signo distintive encamina-
do a proteger tanto al empresario como al consumidor ¥y
las relaciones entre ambos, entendemos gue se trata en
principio de relaciones entre particulares, es decir, em
presa y clientela. No obstante, hay que resaltar una fun
cifn qur aqui resulta trascendental: la garantfa o pro-
teccidn de que los derechos derivados de dicha relacién,
sean reconocidos y respetados. '

Volviendo pues a nuestras definiciones encon--



tramos qgue la primera de ellas establece la intervencidn
del Estado en sus relaciones con los particulares con el
car8cter de autoridad, entonces ¢ interviene el Estado
autoritariamente en las relaciones entre el titular de la
marca y los demds particulares ? , yo responderfa con un
s{ definitivo. Independientemente de que existen diversas
posturas doctrinales respecto del sistema mexicano de re-
conocimiento de los derechos derivados de la marca, res--
pecto si los otorga el registro o el uso, es indiscutible
la actuaci6n del Estado, ya que actualmente la Ley de In~
venciones y Marcas establece que los derechos sobre la
marca los otorga el registro. De lo anterior se concluye
que la marca como signo distintivo la otorgari siempre el
Estado al través de sus diversos organos, no sblo legis--
lando, o procurando se administre justicia cuando se trag
gredan sus disposiciones, sino por medio de sus organcs
«jecutivos, fundamentalmente - en este caso - al traves
de dos cntes dependientes de dicho poder: La Secrctaria
de Comuercio y Fomento Industrial y la Secretarfa de Ha--
cienda y Crd8dito PGiblico ( para fines diddcticos, en am-=-
bos casos, gucesivamente se empleardn las siglas con las
que se les conoce SECOFI y SHCP,)

Asf pues, hemos ubicado el estudio de lag mar-
cas dentro del gran apartado del Derccho pGblico. Ahora
bilen, al finalizar el p&rrafo anterior se ha resaltado
que la funci6n autoritaria del Estado en esta materia se
ejerce fundamentalmente por medio de dos Secretarias de
Estado, sin cmbargo en este capitulo se hablard sf6lo de
una de ellas, SECOFI, ya que en este caso es el poder e-
jecutivo el encargado de regular las relaciones deriva--

das de la marca y los derechos marcarios en funcidn del
registro, por lo que también se encarga de vigilar su ==

complimiento. En consecuencia, se puede afirmar que el
poder ejecutivo tiene a su cargo el regular la materia
que nos ocupa y las relaciones derivadas de ella entre
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el Estado y los particulares, por lo que se considera gue
estas relaciones estan investidas de un cardcter adminis-
trativo, mds alin, hay autores como Rojo Villanova que
afirman que la propiedad industrial - entre ella las mar-
cas - en cuanto a su reconocimiento se hace por la admi-

nistracién pfiblica al través de una verdadera concesibn.

Coincido con el criterio de ubicar a las marcas
dentro del Derecho Administrativo. Asi con el objeto de
apoyar tal punto de vista, y a fin de obtener unpa visidén
clara del porque se adopta esta posicifn, se cita ¢l con-
cepto, lato sensu que respecto del Derecho Administrative
cita Miguel Acosta Romero:

" Conjunte de normas de derecho, que
regulan la organizaci&n, estructura,
y actividad de la parte del Estado
que se identifica con la administra-
¢i6n pliblica o poder ejecutivo, sus
raelaciones con otros organos del Es-
tado, con otros entes ptiblicos y con
los particulares. (5)"

Siendo la administracién piblica la encargada
de organizar, estructurar y determinar la aplicabilidad
de las disposiciones marcarias, y por intervenir con el
carfctcr de autoridad para la proteccisdn de las mismas,
asf como estando encargada de cumplimentar las disposi-
ciones legales respectivas, resultan aplicables a ecsta
figura las normas del Derecho Administrativo.

Fn esta sentido se han pronunciado diverscs
autores en cuyo apoyo se ha sostenido el criterio ex--
puesto; asf pues, citados por el Doctor David Rangel
Medina en su "Tratade de Derecho Marcerio ", Rafael Ro
jina Villegas y Rafael de Pina han sostenlido :

" ...Rojipa villegas afirma que ademis



de las formas de propiedad literaria,
propiedad artistica y propiedad dramd
tica, en el derecho administrativo se
han reconocido por leyes especiales
otros derechos reales de naturaleza
semejante sobre las marcas de fdbrica
los nombres comerciales. Tambiér en
derecho administrativo se reglamenta
el derecho del inventor.

«..De Pina sosticne que el estudio

de la propiedad industrial correspon-
de al derecho administrativo, no al
derecho civil, por lo que si hacemos
referencia a ella, es en atencién a
su calidad de propiedad especial. La
propicdad industrial es una forma o
modalidad de la propiedad intelectual
y como esta, una propiedad mis entre
las propiedades especiales.

«..Bscribe Rojo Villancva acerca de
su carficter administrativo gue resul
ta claro " en cuanto a su reconoci--
miento, se hace por la administracifn
pGblica por medio de una verdadera
concesidn. (6)"

Afin cuandc algunas de las idecas expuestas por

les autores en cita, respetuosamente considereo que se-
rfan discutibles, coincido en ubicar el estudio de las
marcas en el derecho pfiblico, y especfficamente dentro
del Derccho Administrative, criterios estos que como se
dijo, han servido en gran parte de apoyo en esta exposi
ci6n,

Sin embarqo, resultarfa imposible ademis de
antijuridico, como ilégico, el tratar de separar tajan
temente el estudio del derecho pGblico del privado, lo
que segln se observ6, ha sido motivo de discertaciones
doctrinales ( el que la divisidn del derecho, aungue
sea s6lo para efectos de estudio sea absoluta) lo que
resulta ademds inaccesible en materia de marcas por ser

&sta una institucifn eminentemente evolutiva, que en---
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cuentra sus orfigenes desde el derecho Colonial, por ejem-
plo, en la cédula emitida por el Emperador Carlos V en
Granada en 1526, la que ordena para todos aquellos que tra
bajan en minas como cosa propia, deben pagar solamente el
quinto real.Se dan ademds prevenciones legislativas con el
objeto de garantizar el control eficaz de los reales dere-
chos (7}; ya en el México independiente, fue requiada por
primera vez por el c¢bdigo de comercic de Dn. Theodosio La-
res de 1854; pasa posteriormente al c8digo civil de 1870 y
despufs de incluye en el c8digo penal de 1871, en el cual
se regulaba la falsificacifn de las marcas. Durante el pe-
riédo de duracién de la dictadura de Porfirio Diaz, en el
afio de 1880, el 28 de noviembre se promulgd la primera ley
cuyo objeto es precisamente reqular los derechos sobre las
marcas, llamada " Ley de marcas de f&brica de 1880".

Esta evolucién, mencionada a grandes saltos, ha
venido a desembocar en una legislacifn que trata de reu--
nir todos los elementos y distintivos de los derechos mar
carios, Esta ley fue promulgada durante el mandato presi-
dencial de Luis Echeverrfa Alvarez y publicada en el Dia-
rio Oficial de la Federacién el dfa 10 de febrero de 1976
como "Ley de Invenciones y Marcas" reformada por Gltima
vez por decreto publicado en el Diario Oficial de la Fedg
racibn, el 16 de enero de 1987.

Asi, durante el desarrocllo del presente traba-
jo se recurrirfi en muy diversas ocasiones a figuras que
se estudian dentro del derecho privado, tales como la
propiedad de la marca, regulada dentro del derecho civil
o comln, considerddo univocamente dentro de la rama del
derecho privado, asi como a otras figuras del derecho pl
blico, como es el fisco, los impuestos, los derechos,
etc.

Unicamente a mancra de corolario, se cita el
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criterio del profesor Acosta Romero, respecto de la divi-
sibn entre el derecho pfiblico y el derecho privado:

" Ciertos autores sedalan un fenb-
meno en el sentido de que el Dere-
cho PGblico se privatiza y el Dere
cho privado tiende a su publisiza-
cién, asf por ejemplo, los antiguos
cédigos civiles y afin el famoso C§
digo Napolebn, regulaba materias
que con el tiempo se fueron sepa--
rando del c6digo Civil, entre las
mds importantes tenemos el derecho
del trabajo y los derechos de au--
tor.(8}"

Podrian hacerse amplios comentarios en relacifn con esta
breve pero cierta afirmacisn; sin embargo dada la ampli-
tudde las mismas y el que nos apartarfamos de los fines
dul presente, simplemente se reitera el que resulta impo
sible que se etiquete el estudio de las marcas como una
Eigura explusivamente enclavada dentro del derecho pGbli
co, puesto que para ello se requiere de una amplia inter
relacibn entre figuras de una y otra rama.

Mds auh, en cita por Justo Nava Negrete, cxis-
te una corriente de autores entre ellos Ferrara, Ramella
y George de Ro que sostienen que el derecho a la marca
es de naturaleza jurfdica privada, pero tambich hacen no
tar que sc manifiesta el interfs pliblico en las marcas
con las disposiciones universalmente adoptadas sobre su
publicidad, inscripcidn en los registros, represibn pe-~
nal de su imitacidn, usurpacidn de la marca, ctc.(9)

Existe ademfis, una tercer corriente, muy roes-
petable y es la de atribuir la Derecho Marcario autono-
mia, es decir, no formandi parte del derecho civil ni
del mercantil o del administrativo ya que cada uno de
estos conceptos, resulta insuficiente como para expli-

car el derecho de las marcas.
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Basa este autor las argumentaciones en relacién
a su posicidn, en criterios l8gicos y justificantes tanto
en el aspecto legal, como jurisprudencial y doctrinal,
Sin embargo, esta postura todavia adolece de algunas defi
ciencias como &1 mismo lo reconoce posteriormente:

" Por otra parte el derecho marcario
tiene algunos puntos en comiin con la
requlacidn de otros elementos de la
propiedad industrial como las paten-
tes, el nombre comercial, etc., ra--
2z6n por la cual en un criterio rigu-
rosamente l6gico-jurfdico, no seria
correcto abogar por una autonomfa
cientifica de nuestra disciplina. La
independencia pues a que aludimos,
es diddctica, y esta motivada en un
interés de que el estudio y exposi -
cibén de la marca se haga separadamen
te de las especulaciones propias del
Derecho civil y del-mercantil, que
estudian sujetos distintos."(10)

No obstante nos proporciona una definicifn de
derecho marcario, que si bien como &l mismo afirma, no
implica en s{ su autonomfa, sf nos ayuda a precisar sus
limites y alcances de los derechos de la marca,

" Es cabal -

Asi pues, define el Derecho Marcario como:
mente, ase conjunto de normas jurfdicas mediante las
cuales el Estado regula los derechos de propiedad indus
trial sobre los signos distintivos de mercancias, lo

que deslignamos como Derecho Marcario." (11)

BDe esta manera y dado que afin existen lagunas
dentro del estudio del llamado Derecho Marcario, no ha
sido posible que por parte de la doctrina se le de el
reconocimiento a su autonomfa, sin embargo dada la trag
cendencia de esta institucidn, su evolucién a pasos agi
gantados, ¥y el interés que debido a ambos puntos de ha
despertado en cuanto a su estudio, existe la posibilidad
abierta de que en breve, sea considerade homogeneamente
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el derecho de las marcas como un derecho aut&nomo.

1.1.1. LA MARCA COMO ELEMENTO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Nuevamente, vamos ha hablar de géneros y espe-
cies. El basto campo del derecho muy pocas veces permite
~ salvo en contadas excepciones desgraciadamente - el os
tudio de toda una rama del derecho.

No es la marca una institucién que se haya crea
do aisladamente. Tampoco su estudio en la actualidad pue-
de entenderse en forma aislada. La marca forma parte de
un conjunto de instituciones a las que se ha denomina-
do Propiedad Industrial ( Jorge Barrera Graf'en su trata-
do de derecho mercantil, incluye el estudio de la marca
dentro de lo que denomina - ad hoc con su materia - Pro--
picdad Comercial }.

De esta forma centendemos que el sistema de pro
piedad industrial, constituye el género y las marcas la
especie, una de las especies. Por considerar que la defi-
nici6n propuesta por Rangel Medina resulta ademis de com-
pleta muy accesible, es la que se incluye en este trabajo
para definir al conjunto de instituciones que conforman
la propiedad industrial :

" ... un nombre colectivo que designa

el conjunto de institutos juridices o
leyes que tiendan a garantizar la su-
ma de los derechos deducidos de la ac
tividad industrial o comercial de una
persona a asegurar la lealtad de la
concurrencia industrial y comercial.”
(12)

En el espiritu que anima la propiedad indug ~-
trial se encuentra en forma constante el aspecto ccondmi
co, el que igualmente se encuentra ligado al desarrollo
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social del hombre o al desarrollo del hombre en sociedad
(aspecto intrinseco y extrinseco del ser humano).

En torno a la propiedad Industrial, particular-
mente en cuanto a su concepto y denominacifn, han existi-
do mGltiples debates por los dos t&rminos que la componen;
esto es, si en realidad es una verdadera propiedad, y si
la palabra industrial esta bien empleada, sin embargo ac-
tualmente se utiliza esta denominacién en forma generali-
zada y o8 incorporada por los autores en sus textos. Aflin
as{ y como se menciond lineas atrfs, Jorge Barrera Graf
la denomina como Propiedad Comercial e incluye en su estu
dio diversas instituciones de la propiedad inmaterial e
industrial.

En opini6én del precitado autor, se considera
que la propiedad industrial se constituye por un conjunto
de prerrogativas industriales, encaminadas a asegurar a
su titular, erga omnes, la exclusividad en cuanto a la re
produccidn, sca de una creacifn nueva o de un signo dis--
tintivo.

A estas consideraciones agregarfa yo un elemen-~
to muy importante y de aplicacidn generalizada en todos
las formas que componen la propledad industrial: La ex
plotacidn, entendifindose como la facultad del titular de
los derechos de obtcner ganancias de su actividad conside
rada dentro de estas instituciones.

¢ Cudles son los elementos que conforman la
propiedad Industrial ?

Los objetos de estudio de esta denominacidn son
diversos, cada uno se cstudia de forma lndependiente, y
respecto do los mismos se har8 en cl prosente una pequeha
mencidn .
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La doctrina ha clasificado los elementos de la
propiedad industrial de la siquiente manera:

I. CREACIONES NUEVAS.

1.~ Patentes :
a) de invencidn, y
b) de mejora.

2.- Modelos Industriales.
3.- Dibujos Industriales.

II. SIGNOS DISTINTIVOS.

l.~ Marcas.

2,- Nombre Comercial.

3.- Aviso Comercial.

4.~ La ensefia.

5.~ Denominaciones de origen.

6.- Know How o Secreto Industrial,.

7.- Represeifn de la Competencia Desleal.

S6lo como comentario y toda vez que a posterio
ri en el presente se tratarin puntos relacionados Intima
mente con Sste, existen fundamentalmente dos acciones pa
ra proteger los derechos derivados de estas institucio--
nes, a saber:

- Accifn de Competencia desleal
- Accifn de usurpacifn o invasifn de derechos
de propiedad industrial ( falsificaci6n ).
{ ver capftulo segundo, pnto 2.1. derechos del titular
de la marca.)

Lo anterior es menester distinguirlo y tambiGn
se analizard mis adelante en el presente identificandose



como ;aéqi&n:qdministkativardel Estado, institucién que
' también resulta esencial.

NORMAS QUE REGULAN LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

El Sistema de la Proéiedad Industrial, surge
a fin de proteger o garantizar los derechos y prerroga
tivas de los titulares de todas y cada una de las ins-
tituciones gque componen el sistema, el que en opinibn
de Jaime Alvarez Soberanis, esta compuesto de tres tji
pos de normas, a saber :

" a} Las normas internacionales del
tratado del Par{s, que es un trata-
do marco que contiene principio ge-
nerales obligatorios para los Esta-
dos miembros y ademds incluye pre--
ceptos que no pucden ser legalmente
infringidos por las legislaciones
locales;

b) Las leyes nacionales de pro-=-
piedad industrial expedidas por los
Estados en ejercicio de su sobera--
nfa; y

¢} El sistema local de adminstra-
cifén de los instrumentos legales de
la propiedad industrial ( patentes,
marcas, avisos y nombres comercia--
les, ete.)}"(13)

De esta manera, vemos como ¢l sistema de la
propiedad industrial tiene una requlacién tripartita,
la que ha gido integrada a nuestro sistema marcario ,
scgfin puede apreciarse en la propia Ley de Invencio-
nes y Marcas, en sus artfcules 36, 85, 113 y 114 ejen
plificativamente:

“artfculo 36.- Cuando se solicita una patente después
de hacerlo en otro pafs, la fecha de presentacudn se
relrobracr§ a la presentacibn de aquel en que lo fue

primero, siempre que se presente en México dentro de
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los plazos gque determinen los tratados internacionales de
los que sea parte, o, en su defecto, dentro del afio de s@
licitada la patente en el pafis de origen.

Artfculo 85.- Serdn aplicables a los dibujos y modelos in
dustriales en lo conducente, las disposiciones sobre pa--
tentes en relacifn a la novedad, aplicabilidad industrial,
invenciones de los trabajadores, descripcifn,exiimen, publi
cacibn, derechos, transmisiones, nulidad, caduéidad Y pro-
teccidn legal.

Los solicitantes gozarin del derecho de priori--
dad que establezcan los tratados internacionales de los
que México sea parte, aplicindosec en lo conducente las dis
posiciones del artfculo 36 de &sta ley.

artfculo 113.- La marca, cuyo registro se pida en México
dentro de los seis meses de haber sido solicitada en uno
o varios estados extranjeros, se considerardregistrada en
1a misma fecha en que lo fue en el primer estado extranje
ro, siempre que cste pafs conceda a los mexicanos ¢l mis-
mo derecho.Para obtener este derecho de prioridad, deberd
manifestarse cn la solicitud la fecha en la que fue dopo-~
sitada en el extranjero.

hrtfculo 114.- Para obtenerx la prerrogativa que establece
el artfculo anterlor, se tendr§ que comprobar dentro de
los tres meses de haber solicitado el registro de la mis-
ma en México, gque esta fue presentada en el pafs de orf--
gen dentro de los seis meses anteriores, por medio de una
copia certificada expedida por las autoridades compoeten--
tes del estado de que se trate, y ulteriormente demostrar
que fue registrada en ese pais.

Lo previsto en este articulo serd sin perjui--
cio de lo que dispongan los tratados internacionales so-
bre la materia de los cuales México sea signatario, en
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cuyo caso se estari a lo dispuesto en ellos.

Estas disposiciones resultan aplicables por cuan
to a normas internacionales se refiere, ademis se encuen-
tra el precitado Convenio de Parfs para la proteccifn de
la propiedad industrial, asi como:{ejemplificativamente)
- El arreglo de Lisboa relativo a la proteccitn de las de
nominaciones de origen y su registro internacional, asg
como su reglamento; y
- El convenio que establece la Organizacidn Mundial de la
Propicdad Intelectual { O.M.P.I. ).

- EBEtc.

En cuanto a las leyes que en la materia se han
promulgado por ¢l Estado mexicano en ejercicio de su so-
beranfa, encontramos en primera instancia la Ley de In--
venciones y Marcas; La Ley Sobre el control y registro
de la Transferencia de Tecnologfa y el uso y explotacitn
de patentes y marcas; el decreto que declara obligatorio
el uso de marcas en los artfculos de viaje, as{ como en
los cinturones, carteras, monederos, etc., que se fabri-
quen total o parcialmente con piel en la Repfiblica; de--
creto que declara obligatorio el uso de marcas en pren=--
das de vestir; etc.

Respecto al sistema local de administracidén de
los instrumentos legales de la propiedad industrial, se
cita el propio Reglamento de la Ley de Invenciones y Mar
cas y los procedimientos administrativos determinades
por la SECOFI o por el Registro Nacional de Transferen--
cia de Tecnologla, para llevar a cabe la inscripeidn.

Asi, se confirma la exposicidn del citado autor
en cuanto a la regulacién tripartita de la propiedad in-
dustrial.
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No siendo el presente un trabajo encaminado al
estudio de la propiedad industrial, stricto sensu, se ha
cen las presentes consideraciones en virtud de ser 1la
marca la diferencia especifica en estudio, por lo que a
grosso modo, se expone un concepto de los elementos mis

importantes de este conjunto de instituciones.

En un orden did8ctico, y ademds por su importan
cia no sdlo tebrica sino prictica tambifn, como uno de
los elementos de la creaciones nuevas, se cita la paten-
te.

PATENTESE

Fue precisamente la idea del establecimiento de
un sistema de patentes cn el siglo pasado, lo que origi-
nd el debate en torno a lo gque culmind con el llamado
" Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad
Industrial”, comunmente llamado Convenic de Parfs, el
cual se ha denominado tratade marco o base, puesto que
determina a nivel internacional, los dercchos y obiiga-
ciones que en materia de propiedad industrial deben a--
doptar los pafses que forman parte de €l. Méxice es uno
de ellos.

Alvarez Soberanis, haciendo un andlisis de la
Ley de Invenciones y Marcas de 1976, que a la fecha si-
gue manteniendo igual estructura, define la patente co-
mo un privilegio que otorga el Estado y que implica el
derecho cxclusive de explotar una invencifn, pero que
el ejercicic de esta derecho, esta sujeto a las modali-
dades gque dicte el interés pGblico (14},

La Ley de Invenciones y MArcas, regula dos ti-
pos de patentes, la de invencién y la de mejora. Ambas
deben cumplir con los requisitos seilalados, tales como

4)
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son:
' 1.,- Que se trate de una invencidn (nueva aunque
suene redundante) .
2.- Resultado de una actividad inventiva.
3.~ Que sea susceptible de aplicacitn indus-
trial,

En este orden de ldeas, me atreveria a aportar
la siguiente definicidn: Documento que a tftulo de pri-
vilegio otorga el Estado a la pesona fisica o moral que
como fruto de una actividad inventiva realiza una inven
cibn, y que implica para 8ste o su causahabiente el de~
recho exclusivo de explotarla, ya sea en su provecho o
permitiendo que otros lo hagan, con las limitantes lega
les, reglamentarias y las disposiciones que dicte el in
terés ptblico.

Regpecto a las patentes de mejora,’' se puede
aplicar la misma definicién unicamente agregando que
la actividad inventiva cstar8 encaminada a mejorar otra
debiendo cumplir con todos y cada uno de los requisitos
legales que le son aplicables a la patente.

CERTIFICADO DE INVENCION

La Ley de invenciones y marcas, resulta a mi
parecer omisa al respecto; omisa y poco clara. Si bien
como aseveran algunos autores la ley no debe proporcig
nar conceptos y definiciones por corresponder esta ta-
rea a la doctrina, pienso que entre los objetivos de
una ley debe contemplarsc el de dar a conocer a los do
bernados sujetos a ellas, con claridad las institucio=-
nes que regula, lo cual no es el caso.

Unicamente el articulo 65 de la Ley de Inven-
ciones y Marcas, establece:
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Articulo 65.- Podr§ obtenerse el registro como certifica
do de invencién respecto de cualquiera de las invencio--
nes susceptibles de protegerse como patentes., Dicho cer-
tificado otorgard los derechos que establece este capf--
tulo.

Ademds de las invenciones a que se hace referen
cia en el pdrrafo inmediato anterior, podrd otorgarse
certificado de invencién a:

I. Los procedimientos para la obtencién de bebidas y ali
mentos de consumo humano.

II. Los procedimientos biotecnolbgicos de obtencidn de
los siguientes productos: farmoquimicos, medicamentos en
general, alimentos y hebidas para consumo animal, ferti-
lizantes, plagicidas, herbicidas, fungicidas y productos
con actividad biolégica.

Se puede resaltar unicamente, que respecto a
las materias complementarias que no son chjeto dec paten
tarse , mds sf de obtener certificado de invencifn me--
diante registro, son aquellas en que el Estado ticne in
terés, por considerarse de inter&s plblico pretendicndo
que no queden en manos de una sola persona, sino por el
contrario, dar la posibilidad de que sea explotada de
diversas maneras.

As{, quien tiene un cortificade de invencién,
se ve recompensado porque en los términos legales estd
aytorizado para llevar a cabo el cobro de regalfas, a
todo aquel que pretenda hacer use de su invento. Esta
disposici6n puede resultar atractiva, pero sin embardgo
resulta evidentemente mis conveniente econbmicamente
hablando, el ser titular de una patente, puesto que los
derechos sobre la misma, son mucho mds amplios y exclu-

sivos.

Como definicifn se aportarfa la siguiente: Re



- 27 -

gistro que otorga el Estado { administracidn ptGiblica ) pa-
ra acreditar el derecho de un inventor o de su causahabien
te para recibir una regalfa por la explotacién de su inven
to.

En este casc, al igqual que tratindose de la pa--
tente, deberd publicarse en la gaceta, donde se extracta
el invento y de ser posible se incluyen dibujos.

DIBUJO INDUSTRIAL

A esta figura también se le puede denominar pa-
tente, ya que las diferencias entre ambas son de grado y
su proteccifn tambi&n, siendo la autoridad quien califi-
ca si se trata de una figura u otra.

Un dibujo industrial es una idea aplicable a la
industria y que tiene que ver con el aspecté de los objg
tos en un &mbito bidimencional, por ejemplo, un tape*e
respecto de cuyo dibujo se solicita el registro para su
proteccidn, lo cual da el derecho exclusivo a su titular
de reproducir el dibujo. Despectivamente se le ha llama-
do invento de segqunda.

En cuanto a nuestra legislacién, la'Ley de In-
venciones y Marcas, nos proporciona una definicién en su
articulo 82:

"Artfculo 82.- Se entiende por dibujo industrial, toda
convinaciSn de figuras, lIneas, o colores que se incor-
poren a un producto industrial con fines de ornamenta--
cibén y que le den un aspecto peculiar o propio."

Es importante hacer notar, que nuevamente in--
terviene el Estado a fin de otorgar al solicitante el
registro correspondiente, el que obtenido otorga a su
titular el derecho de uso exclusivo por el término de
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siete afios, los que empezardn a contar a partir de la fe-
cha del ragistro.

hdemds, el término de duracidn del registro para
esta figura es improrrogable,siendo por lo demds aplica--
bles a esta institucifn las disposiciones que en materia
de patentes establece la ley.

MODELO INDUSTRIAL

Nuevamente es la propia Ley de Invenciones y mar
cas de donde se extrae la definicifn aqui expuesta, ya que
debido a la materia que en el presente se aborda ( fiscal)
es sumamente importante, desde el punto de vista préctico
saber cuales son los conceptos manejados por la ley.

Se entiende por modelo industrial toda forma plds
tica que sirva de tipo o molde para la fabricacifn de un
producto industrial que le de apariencia especial, en cuan
to no implique efecctos técnicos.

En este caso, resulta aplicable también lo ex--
puesto para los dibujos industriales, en el punto inme=--
diato anterior. En cuanto a su duracidn, un t&rmino im--
prorrogable de siete afos tambi&n.

Pasando al secgundo aspecto de la propiedad in--
dustrial, en cuanto a los signos distintivos, el primero
de ellos, la marca, constituye el estudio fundamental en
el presente, por ende, se tratard en forma especial en
el siguiente subincise. En tal virtud, se procederi al
breve cstudio de los demds signos distintivos.
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NOMBRE COMERCIAL

Este elemento de la propiedad industrial ha sido
ampliamente estudiado por Jorge Barrera Graf, quien lo de
fine como:

" Por nombre comercial en nuestro dere-
cho, se entiende tanto la raz6n social
y la denominacifn de los empresarios co
lectivos, como el signo distintivo de
las negociaciones mercantiles." (15)

Por su parte Jaime Alvarez Soberanis, sugiere la
siguiente definicidn:

" El nombre comercial estd constituido
en las sociedades, por su razfn social
o denominacifén, y en las empresas o ne
gociaciones, por las palabras y signos
distintivos utilizadas para designar--
las, cuyo titular, en ambas hip&tesis,
tiene el derecho exclusivo de su uso,-
en los casosg y con las limitaciones =-=-
previstas en la ley." (16).

Habiendo usado en los casos anteriores a la pro-
pia ley para proporcionar un concepto, en este caso no -~
se ha hecho asf, toda vez que en este sentido la ley es -
omisa, s6lo previene que el nombre comercial trae apare-
jado un derecho de uso exclusivo, el que ostard protegido
sin necesidad de registro, pero con las siguientes condi-~
ciones y limitantes :

- Debe comprender una determinada zona geogr&fi-
ca.

-~ Que la clientela efectiva de la cmpresa o esta
blecimiento comercial, abarque dicha zona.

- Bs su obligaci6n difundir el nombre.

- Sa protege la posibilidad de que el uso por un
tercero, induzca a error a los consumidores,
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La proteccifn del nombre comercial se d8 grosso -
modo, mediante la publicacifn que de €l se haga en la Ga--
ceta de Invenciones y Marcas, publicacidn cuyocs efectos -~
durardin cinco afios, los que se empezarin a contar, no des-
de el momento de esta filtima, sino que se retrotraeran al
momento en que sc hizo la solicitud. Sin embargo y a di-
ferencia de las creaciones nuevas, patentes y disefios in==-
dustriales, podr8 renovarse indefinidamente, por igquales -
perfiodos,

Esta instituci6n tiene una relevancia comercial -
muy grande, tal como lo cita Jaime Alvarez Soberanis, abar
cando también los aspectos econfmico y empresarial, por -
ser el postulado del cr&édito mercantfl. En cste sentido
también se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia de
la Nacibn, expresando que el crédito mercantf{l de la nego-
ciacifn, se forma precisamente a través del nombre comer-
cial, que es un vehfculo e instrumento de cré&dito (17).

Abundando sobre el particular, Jorge Barrera ---=-
Graf, en su "Tratade de Derecho Mercantfl”, nos habla tam-
bién de otros signos distintivos, en estrecha relacifn --
con el nombre comercial, en los siguientes términos :

“En primer lugar, se debe distinguir
el nombre de la muestra o r6tulo, =--
porque a pesar de que ambos signos -
pueden integrarse con letras, pala--
bras, siglas o nlmeros, o con una ==
combinacién de &stas expresiones, el
primero es el signo distintivo de 1la
empresa, en tanto que el segundo lo
es del establecimiento o local perte
neciente a dicha empresa. FEs fre-—--
cuente ¢ue ambos signos se identifi
quen ya sea porque el nombre comer--
cial se use como r6tulo del estable-
cimiento, o porque &ste, por su im--
portante notoriedad califique a --
toda la negociacibn...Estos Gltimos-
signos distintivos pueden consistir-
en emblemas o sor representacifn ---~
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gimh6lica del nombre o rétulo,.., o en
ensefias, consistentes en insignias o -
estandartes." (19).

En esta breve alusidén al nombre comercial, pode-
mos incluir tambifén, la ensefia y el emblema, signos dis--
tintivos respecto de los cuales se hard referencia en el
Gltimo capftulo del presente.

AVISO COMERCIAL

Este signo distintivo, igualmente encuentra su -
regulacibn en la Ley de Invenciones y Marcas.

Si bien el artfculo 164 no nos proporciona pro--
piamente una definicifn, si contiene elementos suficien--
tes como para poder elaborarla. Yo sugiero la siquiente:
signo distintivo por medio del cual se anuncia al plblico
un establecimiento o ncgociaci6n, ya sea comercial, indus
trial, de servicios o de determinados produttos, haciendo
uso de oraciones o frases que lo distingan de los de ~~--
igual especie.

La proteccién legal al aviso comercial se hace -
por medio del registro que otorgue la autoridad competen-
te (SECOFI).

ros efectos de este registro, son el de otorgar
a su titular el derecho exclusivo de uso, as{ como la --
posibilidad de impedir que otras personas claboren otros
iguales o scmejantes. Estos efectosg durar8n diez ahos,
y posteriormente el aviso caerf al dominio p@iblico ({art.-
175) .

En relaci6n con este signo, regultan aplicables
cuando no haya una disposicién en especial, todas las --

reglas que las leyes preveen para las marcas,
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DENOMINACIONES DE ORIGEN

Este es un signo distintivo muy importante, y ade-
mds especial, respecto de todos los demds. Su regulacién -
también estd incluida en la Ley de Invenciones y Marcas, -
en los artfculos 152 y siguientes,

La especialidad de la cual se habla en el p&rrafo-
anterior, se inicia porque para obtener la declaracién de -
denominacién de orfgen, es menester que en tal sentido se -
pronuncie la SECOFI.

Nuevamente la ley es omisa al proporcionar una de=-
finicidn por lo que he recurrido, entonces, a Rafael de Pi-
na quien la concibe como : "Decnominacifn de orfgen es la ==
denominacién geogri&fica de una regibn o una localidad que -
sirve para designar un producto originario de las mismas y
cuya calidad o caracterfstica se obtienen exclusivamente -~
del medio geogré&fico, comprendidos los factores naturales.y
los factores humanos. " (19)

El Estado ctorga su proteccidén a este signo, me--~
diante la declaracifn que la SECOFI realiza al respecto,
en tal virtud, si se hace uso ilegal de ella, se aplica--
ran las sanciones de ley, incluso para aquéllas personas -
que usen las palabras "gfinero", “"tipo", "manera”, etc.

El plazo de vigencia de esta declaracibn, es muy
distinto al del resto de los signos distintivos, ya que -
serd aquél en gue subsistan las circunstancias y condicio-
nes determinantes de la zona geogrdfica, y tambifn median-
te declaracifn que en ese sentido vuelva a emitir la —
SECOFI.

Un ejemplo cldsico de denominaci6n de orfgen, es
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el de "teguila” signo distintivo que es protegido por la
Declaracisdn General de Proteccifn de la Denominacifn de
Origen " Tequila" , para aplicar a la bebida alcoholica
del mismo nombre, la que fue publicada en el Diario Ofi--
cial de la Federacidn, el dfa 13 de octubre de 1977.

KNOW HOW O SABER COMO
{ KNOW HOW TO DO IT }

Este signo distintivo es tambifn sumamente espe
cial, sobre todo porque no cuenta, por sus caracteristi~-
cas, con una regulacidn legal especifica.

El know how se conoce también como secreto de
fsbrica, y si bien como se dijo no encuentra su regula--
cifn en la ley de Invenciones y Marcas, la doctrina si ha
realizado amplios estudios al respecto. Siehdo su denomi-
nacién un término anglosajbn, se traduce gramaticalmente
como saber hacer o saber como hacer esto.

En la Revista Mexicana de la Propiedad Indus--
trial y artfstica, se nos presenta un ensayo elaborado
por Albert Chavanne, quien define esta figura como

" El know how csta constitufde por
conocimientos técnicos que después

de haber sido adquiridos tras de ex
periencia y ensayos, permiten a quien
los posee alcanzar mds pronto y mejor
que los demds un determinado resulta-
do industrial." (20)

Esta llamado secreto industrial o de fabrica-
cibn, se conforma por un conjuntode conocimientos que
no estan dispuestos al pfiblico. Se trata de conocimien-
tos no patentables pero con un verdadero valor comer---
cial.
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Este signo se transmite frecuentemente a nivel
internacional al través de otros diversos contratos, como
el de transferencia de tecnologfa, por lo que nuevamente
se hace patente la trscendencia del valor econSmico en los
signos distintivos, ya que constituye igualmente un capi-
tal que la empresa se propone hacer fructificar, por lo
que aparece en los contratos el llamado know how (21}.

La OMPI, tambien se ha encargado de su estudio,
definiendolo como:

" La informacién o la maestrfa para una
fabricacién industrial, o para la orga-
nizacidn de una empresa industrial.” (22}

REPRESION DE LA COMPETENCIA DESLEAL

Esta figura es mis bien protectiva del resto
de los signos distintivos, ya que su objeto estriva en
evitar que un industrial o comerciante, ilfcitamente
desvie la clientela del otro.

Se dice que incurre en compefcncia desleal,
todo comerciante o industrial que intente, ya sea que
lo logro o ne, desviar en su provecho la clientela de
un establecimiento de su mismo ramo o actividad, uti=-
lizando medios desleales.

Competencia sc identifica con el término riva
lidad, que implica producir mfis y mejor, lo que implica
mayor demanda, y por lo tanto mayor venta de productos,
entrande asf en juego el precio y la clientela; precisa
mente los comerciantes compiten para atraerla, usando
para ello la m8s eficaz de las armas, la propaganda. Si
esta es leal ( lfcita, correcta ) también lo serd la
competencia; si la propaganda es ilfcita o desleal, por
consacuencia tambi&n lo ser§ la competencia({23),
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Esta figura se integra con los siguientes elementos:

Intencién, dole de un comerciante o industrial,
de producir un dafic a otro, y verse a su vez beneficiade
con ello por tender a adquirir la clientela de aquel, in-
dependientemente, como se aseverS,que lo logre o no, uti-
lizando para ello propaganda que desprestigie a la empre-
sa o a los artfculos que expende, causando desconcierto
entre la clientela, por la confusi6n entre los productos
de una y otra empresa.

Quienes pueden realizar estas précticas son
siempre industriales o comerciantes, quienes legalmente
pueden ser titulares de signos marcarios, situacifn que
relaciona Intimamente estas figuras.

1.2.DIVERSAS DEFINICIONES DOCTRINALES Y LEGALES DE MARCA.

De acuerdo con el método utilizado hasta el mo
mento cn el presente en los subincisos precedentes, se
hizo un andlisis de los géneros, es decir, de las figu--
ras o instituciones en cuyo unimersa la marca. Primero
dentro del derecho lato sensu, y después dentro de la pro
piedad industrial.

Etimologicamente segfin la definicifn que nos
proporciona el Dicclonario Jurfdico Mexicano, editado
por el Instituto de Investigaciones Jurfdicas de la UNAM
la palabra marca, viene del alemdn MARK ( singular ) vy
constituye una sefial dibujada, pegada, hecha a fuego,
etc., on una cosa, un animal, o en una persona ( por ej,
un esclavo }, para distinguir o saber a quien pertene--
ce.

Podemos encontrar uno de sus mds remotos orl

genes, en forma semejante a como se concibe hoy en dfa



en los simbolos her&ldicos que indicaban el origen de una
determinaca familia. En el aspecto comercial, encontramos
las sefiales puestas por los artesanos y que implican su
membrecfa en clertos gremios. Ya en la actualidad se en--
cuentran los simbolos que indican la procedencia de un

producto respecte de determinada empresa comercial (24).

El articulo %0 de la Ley de Invenciones y Mar-
cas, establece que puede constituir una marca las denomi
naciones, signos visibles, nombres comerciales, ete.,
siempre y cuando de cumpla con los requisitos que la mig
ma ley seiiala.

De igual forma, la ley unicamente se limita a
expresar gue la marca es un signo que sirve para distin-
gulr un producto de otro o un servicio de otro servicio
{artfculo 87).

Actualmente, en la pr&ctica c¢xiste tendencia a
afirmar que la marca es un signo de calidad, lo que ro--
sulta en extremo dudoso - como se comenterd utilizando
algunas de las ideas del Licenciado Victor Carlos Gar--
cila Moreno, expuestas en su citedra de Derecho Interna-
¢ional Privade -, toda vez que en reiteradas ccasiones,
se ha comprobado que la gente prefiere un producto o
servicio de otro u otros, por razones de mera publici--
dad, segln se verd.

En la doctrinalmente llamada " Teorfa del Con
sumidor", se ha puesto gran &nfasis en la marca, tratan
do de determinar por qué se prefiere una 'u otra, atribuy
lléndolo al prestigio o reputacifn del titular,

Muchas veces cuando los palses en desarrollo
presentan al mercado internacional algGn tipo de pro--
duccién, en el extranjero la compra es mfnima o nula,
en virtud de que el proveedor carece de reputaclén; no
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obstante se piensa'y se afirma que en todo caso el elemen
to de mayor importancia debe ser la calidad.

En la mayoria de los casos, las marcas mexica-
nas han sido reemplazadas por las exptranjeras, siendo
interés del Estado mexicano regular este campo, proponi&n
dose para estos casos, algunas medidas como las siguien-
tes:

1.- prohibir las marcas extranjeras. Esta posi
bilidad se descarta por imposible, toda vez gque en ague-
llos pafses donde se ha intentado tomar é&sta medida, ha
fracasado.

8i Mé&xlico las prohibiera, el mercado literal--
mente se guedaria vacio.

encuentra prohibido, resultarfa inconstitucional cobrar
los por ¢l uso de signos marcarios.

3.- vinculacién de marcas(artfculos 27 y 28 de
la Ley de Invenciones y Marcas). Se pretende que toda
marca que venga a ser utilizada en la Rep@blica Mexica-
na, vaya vinculada a una nacional, vinculandé el capital
nacional con el extranjero,

8in cembargo, esta disposici6n nunca funciond
y actualmente la vinculacifn de marcas es discrecio--
nal para las partes que contraten. Esta disposicién,
desde 1976 que se incluyb en la ley fue letra muerta,
puesto (ue nunca entro en vigor y por tanto no tuvo fun
cifn real. .

Ahorapien, pasando al punto toral de este sub
ineiso, tal como apunta Justo Nava Negrete en su texto,
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en pingQn caso es necesario hacer una trasvripcidn de mél
tiples definiciones { entre ellas las de agutores latinos,
franceses, alemanes, etc., quienes han escrito sobre el
tema ) ya que en el fondo se manejardn los mismos clemen-
tos diferencidndose solamentecon la huella de cada autor.

Aungque cfectivamente esta institucidn ha sido
estudiada per 1a doctrina internacional por autores como-
Albert Chavanne, Jesfis M, Carrillo Ballesteros, Joseph La
das, Renato Collado, etc,, el fin de este punto es el de
proporcionar una visién de lo que es una marca, gue a pog
teriori nos sirva en el dasarrollo de esta trabajo. Asi,
desde el punto de vista de Nava Negrete, la marca es:

" Todo signo o medio material que permi
te a cvalquier persona fisica o woral
distinguir los productos que elabora o
expende, as{ como aquellas actividades
consistentes en distinguir gorvicios

de otros iguales o semejantes, cuya
finalidad inmediata es atraer clientela
y después conservarla y aumentarla.®(25)

Nuevamente adoptando las ideas del Dr. David
Rangel Medina, quien hace una divisién, por demds atinada
y didictica de las definiciones de marca, miswa gue a ~-~
grupa en cuatrograndes apartados. El primero de ellos,
es el que tiende a sciialar el lugar de procedencia de
las marcancias; otra que la considera como una forma de
individualizar el producto; una tercera que relne las
dos anteriores; y la Gltima de acuerdo con la cual la
funcifén y efecto de la marca radica en la clientela.
$61o a mancra ejemplificativa, se citar&. de acucrdo con
¢l multicitado autor, una definicifn de cvada uno de los
grupos

PRIMER GRUPO.Armengeid Aine { autor francfs ): La marca
de fibrica o de comercio es un signo cualquicra aplica-
do a un producto y que permite reconocer la fibrica de
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que proviene o la casa comercial que lo vende."

SEGUNDO GRUPO.Breuer Moreno, lo define como: " El1 signo
caracteristico con que el industrial, comerciante o agri
cultor, distinga los productos de su industria, comercio
o explotacidn agricola.”

TERCER GRUPO. César Sepfilveda ( autor mexicano ) quien
la define en los siguinentes términos: " La marca es un
signo para distinguir Se emplea para caracterizar y se
fialar mercancfas o productos de la industria, diferen---
ci&ndolos de otros., Tiene por objeto la marca proteger
las mercancfas, poniéndolas al abrigo de la competencia
desleal mediante la identificacién. Estan destinadas a
especializar los productos en que se usan y a indicar y
garantizar su procedencia."

CUARTO GRUPO.Francisco Ferrara, gquicn sostiene que las
marcas son: "... se identifican las mercaderfas proce-
dentes del establecimiento del comerciante y que son
negociadas por su hacienda." {26)

Creo importante sefalar que en todas y cada
una de las definiciones mencionadas, llevan implicito
un aspecto cconbmico, el que segln se analizari poste--—
riormente constituye una de las funciones m&s importan-
tes de la marca, lo que la convierte en un verdadero
factor cconfmico en toda transaccién comercial y que por
lo mismo debeger protegido o tutelado jurfdicamente, lo
cual nos conduce a la segunda parte de este subinciso.

DEFINICIONES LEGALES DE MARCA

De acuerdo con la ley de 1889, en su artfculo

"

primero previene: " Se considerard como marca de fdbri-
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ca cualquier tipo determinante de la especialidad para el
comercio de un producto industrial.,"”

Segln la Ley de Marcas Industriales y de Comercio
de 1903, también en su artfculo primero establece: " Es el
signo o denominacifn caracterfstica y peculiar usada por el
industrial, agricultor o comerciante en los artfculos que
produce o expende, con el fin de singularizarlos y denotar
su procedencia." {27)

Aflin cuando en opini6n de Ragel Medina no es menes
ter que las leyes incluyan las definiciones de las institu-
ciones que requlan, la legislacién vigente en su artfculo
87 contienc lo que podrfamos considerar como una definicidn
de marca: Esta ley reconoce las marcas de productos y las
marcas de servicios: las primeras se constituyen por los --
signos que distinguen a los artficulos o productos de otros
de su misma epccie o clase. Las sequndag, por los signos
que distinguen un servicio de otros de su misma clase o es
pecie." (28)

Relacionando esta definicifn con las doctrinales
anteriormente citadas, encontrames gque podemos ubicarla
dentro del segundo grupo, es decir, en aquellas definicio-
nes de marca que tienden a considerarla como una forma de
individualizar el producto, en el caso de la legislaciln
vigente, tambifn se refiere a servicios, por lo tanto, -
tambifn lleva implicita la capacidad de la marca para dig
tinguir servicios.

Dado que el presente es un trabajo con fines
m&s bien précticos que teSricos, y tambifn que el siquien
te capftulo abarca algunos aspectos fiscales de las mar--
cag, se utilizari esta Gltima definicifn, aunque no se
puede considerar completa, tal y como la de Justo Nava Ne
grete, ya citada con anterioridad y que contiene los cua-
tro elementos bisicos de la marca ( procedencia del pro--
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ducto, distincitn, titularidad de la marca, y su fin, es
decir, la clientela), sin embargoe hay que tomar en cuenta
- como lo apunta Rangel Medina - que no es tarea de la ley
definir las instituciones que contempla, sino precigamente
regularlas.

1.3. BREVE ANALISIS DE LAS DIFERENTES CLASES O TIPOS DE
MARCAS.

Las diferencias entre las marcas, surgen al de-
terminar cuales son los signos que pueden constituirla,
atendiendo a la doctrina y a la propia ley; y también res
pecto de los objetos susceptibles de ser distinguidos por

" la marca, asicomo en cuanto a quifénes pueden ser titula--
res del signo marcario, etc.

Este punto constituye el objeto de estudio de
este subinciso, surgiende la siguiente cuestifn:
¢ Qué pucde constituir una marca ?

Hagta ahora, se ha estudiado como la marca es
un signo distintivo que sirve precisamente para distin--
guir productos y/o servicios, 1los que deben estar gviden
temente destinados al comercio, es decir, mercaderfas (29)
por &ste hecho, por estar en estrecha relacifn con mer-
caderfas, es que puede manifestarse la marca de muy di--
versds maneras, como Barrera Graf 1o expone:

"... puede formarse mediante frases, nom
bres, palabras, letras, nGmeros, dibujos,
firmas, retratos, pinturas, ete., con tal
que dichos elementos se adhieran al pro--
ducto, sin identificarse con &1, lo dis-~-
tingan de otros semejantes o iguales siem
pre que el empleo del signo no esté prohi
bido legalmente.” (30)
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Esta enunciacién hecha por Barrera Graf, abarca
diversas clasificaciones de marcas, una palabra puede ser
pDomit, un nombre Patrick Verne; para letras Rb, en nombres
y nfimeros Bobadilla 103; en dibujos, por ejemplo el de Gan
sito; en firmas, Julio Chivez; por lo que hace a retratos
el de Sara Garcia en chocolate abuelita; pinturas las uti-

lizadas por cerillos clfsicos, etc.

Nuevamente resulta indispensable acudir a la ley.
En principio la Ley de Invenciones y Marcas recenoce dos ti
pos de marcas: Las de productos y las de servicios.
Esta clasificaci6n, también nos vuelve a situar en la tesi-
tura de los glneros y las especies. GenZricamente, se prote
gon los productos y los serviecios, pero ¢ qué clase de pro-
ductos y/o servicios ? Esta primera gran clasificacibn pre
vista en la ley se puede denominar como objetiva, misma gue
se detalla a continuacidn.

I. Clasificacifn de la marca dependiendo de su objeto:
A) Mercaderfias o productos.,
B} Servicios.

Considero que esta clasificacifén es simplemente
de 18gica legal, puesto que de una u otra manera, sélo po
demos marcar productos: mesas, lémparas, perfumes, ctc.,
o servicios: de transportacidn, de lavado, de tarjetas de
crédito, etc. Pero no es ésta la finica clasificacién, aun

que si una muy importante. gue da paso a la scgunda.

II. Clasificacibn de la marca, dependiendo de su titular
{ subjetiva ): ’

A) Marcas industriales y/o de f4brica.
B) Marcas comerclales; y

C) marcas de agricultura.



- 43 -

De estas dos grandes clasificaciones, analizaré
lo que llamaré subclasificaciones, toda vez que derivan
de una u otra.

En cuanto a la clasificacién de acuerdo con el
objeto de la marca, recurrir$ nuevamente a la teorfa ex--
puesta por el DR. David Rangel Medina; aungque expresamen-
te la refiere a los productos, se aplica tambifin a los

servicios.

1.~ Nominativas. Tambi&n llamadas verbales,de-
nominativas, nominales, fonéticas o de palabra. Se com=
ponen de una o mis palabras que pueden ser nombre pro---
pio, geogrdfico o comercial; incluyen también las denomi
naciones de fantasia y las evocativasg, iniciales, letras
slgnos o nfimeros (31).

2.- Figurativas. Cuando la marca consiste en
dibujos o figuras caracteristicas, que independientemen
te del nombre o denominacifn sirven para designar los
productos a que se aplican. Tambi&én reciben el nombre de
innominadas, visuwales, gr&ficas o cmblemfticas, pueden
ser vifiletas, disefios, figuras geométricas, franjas de cg
lores, retratos, imigenes, firmas, escudos, monogrémas,
estampillas, etc. Esta marca esta dirigida al sentido de
la vista (32).

3.~ Mixtas. Es frecuente que las marcas inclu
yan el elemento figurativo asfi como el nominativo. Tam-
bien se llaman marcas compuestas y pueden consistir en
figquras y palabrag, y palabras y colores o nombre, fi-
gura y colores, etc. (33)

4.- En cuanto a su forma, estan las marcas
pldsticas, que se basan en la forma de los productos
( tres dimenciones ), pueden ser envase, envolturas co-
mo medio material para distinguir las mercancfas, e in-
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cluy&ndose también las figquras geométricas o relieves (34).

5.~ En relacién con los elementos que las cons-
tituyen. Son las marcas constitufdas por elementos que con
siderados aisladamente, no podrfan seor apropiadas como mar
cas, por ser del dominio pfiblico; ya que generalmentec es--
tan formadas por la combinacién de palabras de uso com(n
(35).

6.~ Complejas., Se caracteriza en que se forma
con elemntos ya reservados en otro u otros registros del
mismo duefo, resultando ser eficaces medios de proteccién
para quienes ademis de la exclusividad que cada signo tie
ne - por virtud de su respectivo registro - desean una de
fensa mis amplia (35).

7.- Por su registro, existen las marcas nacic-
nales, que son las registradas en México de conformidad
con la Ley de Invenciones y Marcas (37).

8.~ Marcas extranjeras. Son aquellas que ya pre
viamente fueren registradas en el extranjero, y se solici
ta su registro en México al amparc de las disposiciones
de la Convencidn de la Unifn de Par{s y' las correspondien
tes de la legislacidn nacional (38).

9.~ Marcas registradas y no registradas. Seg(n
la legislacifn comparada son tres los modos de adquirirc
el derecho a la marca:

a) Por el uso.

p) Por el registro.

¢} Por el uso y el registro (37).

10.~ Desde el punto de vista de sus relaciones
con otras marcas. Defensivas, se registra con el objeto
de proteger una marca en uso, de cualquier tercero.

De rescrva, se registra para ser usada eventualmente.
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Las marcas ligadas son aquellas que pertenecen a un mismo
propietario, para amparar los mismos o similares articu=--
‘los’ (38},

En cuanto a nuestra sequnda clasificacibn ( de

acuerdo con el titular de la marca ):

1.~ MARCAS COMERCIALES.

"Signo distintivo que usa quien distin-
que los productos, su finalidad es, so-
bre todoc, la identificacién de la nego-
ciacisn que vendif el producto al consu
midor final."(39)

2.~ MARCAS INDUSTRIALES O DE FABRICA.

" Es el signo distintivo, usado especial
mente por el industrial, el productor o
su concesionario, para distinguir los pro
ductes salidos de la empresa o creados
por el fabricante, y para determinar el
establecimiento, fShrica o talles que los
elabord {40).

3.~ MARCAS DE AGRICULTURA.

" Aquellas que usa el agricultor para de
notar el origende los productos de sus
cultivos, como semillas, cereales, plan-
tas, frutas, etc.(41).

En esta breve mencién, se han incluido las cla
ses mds importantes de las marcas, en atencidn a las dos
grandes clasificaciones principales; es necesario sin
embargo, tratar aunque sea a grosso modo, la clasifica-
cibn legal, por su trascendencia en los aspectos fisca-
les a tratar. Esto es, distinguir entre marcas de pro--
ductos y de servicios, lo que cbnstituye el objeto de
estudio del siguicnte subinciso.

1.3.1. MARCAS DE PRODUCTOS Y MARCAS DE SERVICIOS.

Resulta &sta ser la clasificaciédn mls impor-
tante para efectos de este trabajo, y ademds por ser la



- .46 -

clasificacifn que contempla la ley, que en su artfculo 87
a la letra dice :

"Artfculo 87.~ Esta ley reconoce las
marcas de productos y las marcas de
servicios.”

Doctrinalmente se maneja con mucho mayor frecuen
cia solamente a las marcas de productos, situacifn atribuf
ble a dos posibles hip6tesis: una, que la gran mayorfa de
las disposiciones para las marcas de productos resultan
igualmente aplicables a las marcas de servicios; la segun
da, que debido a la "novedad" de csta clasificacién se en
cuentra en pleno desarrollo. A manera ejemplificativa de
este cuestionamiento, se citan diversas consideraciones

en la materia, de Jorge Barrecra Graf:

" La funcidn principal de la marca es

de identificar al producto o servicio
con la finalidad concreta de servir
de instrumento para comercializarlos
el mercado,

Es ademds, un signo exterior que debe
ir adherido al producto, precisamente
con objeto de distinguirlo, csta liga
da a los productos destinados al co--
mercio, ya que su cbjeto es el de dig
tinguir mercaderfas.

La marca e¢s independiente del produc-
to o mercancia que ampara, es decir,
constituye un requisito extrinseco
del producto, y, por tanto debe dis-=-
tinguirse o separarse claramente de
esta.

La marca es un signo distintivo de ca
racter limitado, en cuanto s6lo ampa-
ra un determinade artfcuio, o una de-
terminada clase de articulos...

La indicacién de procedencia u origen
no siempre debe entenderse como lugar
de procedencia del producto; esto sd~
lo sucede con las marcas industriales
o agricolas, pero no con las comercia
les...

Como ya hemos precisado, la marca es
un signo distintive de mercaderias,
por lo cual su funcifn sec concreta a
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denotar o distinguir articulos o produc
tos que se destinen a intercambio comer
cial." (42)

En cuanto a los antecedentes legislativos de es-
ta clasificacién, tampoco encontramos referencia a las mar
cas de servicios:

Ley de Marcas de F8brica de 1889. Arti-
culo l.- Marca de fdbrica es cualquier

signo determinade de la especialidad pa-
ra el comacio de un producto industyrial.

Ley de Marcas Industriales y de Comercio
de 1903, en la que se encuentra la misma
definicidn que la anterior,

Ley de Marcas y Avisos y Nombres Comer--
ciales de 11 de diciembre de 1928. Artf-
culo 2.- Pueden constituir una marca
cualquier signo que sea susceptible por
sus cardcter{sticas especiales, de hacer
distinguir a los productos a los que tra
ta de aplicarse, de los de la misma espe
cie o clase.

Ley de Propiedad Industrial de 1942. Ar-
ticulo 97,- Puede cosntituir una marca
cualquicr medio material, que por sus ca
racterfsticas especiales, haga distinguir
a los objetos a que se aplique o trate de
aplicarse, de los de su misma especie o
clase. (43)

En principio, hay cinco denominaciones legales
que hay que distinguir, esto es, producto, servicio, artf
culo, objeto y mercancia, en sus aspectos grametocales:

Artfculo: Cosa comerciable.

Mercancfa: Todo género vendible. Cual~--
quier cosa que sea susceptoble de trato
o venta, Las mercancias pueden ser mate
riales, toda clase de bicnes muecbles e
inmuebles. E inmateriales, camo presta
cidén de serviclos, trabajos, derechos,
clientela comercial, etc,

Servicio: Del latin servitium. Accifn o
efecto de servir, Utilidad o provecho
que resulta a uno de lo que otro ejecu-
ta en atencibn suya.
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Producto: Del latin producere. Cosa pro
ducida; engendrada, creada, procreada,
hecha o elaborada.

Objeto: SinSnimo de cosa. (44}

Ahora bien, tambifn es menester distinguir qué
es uyn cosa, para ello nos remitimos al Diccionario jurf-
dico de Rafael de Pina, quien la define como :

"Cosa: Realidad corpbrea o incorpSrea sus
ceptible de ser considerada como bien ju
ridico." {45}

En este orden de ideas, ya podemos determinar
que las marcas pueden distinguir cosas, ya sea corpbreas
~ objetos o productos - o incorpdreas - mercancfas o
serviclos ~ y que son evidentemente consideradas como un
bien juridico,

Tambi&n se puede concluir que los productos,
gon una mercancfa susceptible de trato o venta; un bien
mueble.

Por otra parte que los servicios también son
una mercancia, cosas incorpSreas, bienes muebles suscep
tibles de trato o venta.

Sin embargo, la propia ley es omisa al regu--
lar esta clasificaci6n, mis afin dada su novedad, la dog
trina apenas si la estudia, no obstante su importancia.
El mismo reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas,
es confuso en su terminologfa; el artfculo 56 dispone
que al solicitarse el registro de una marca deberd cs-
pecificarse "log artfculos, productos ¢ servicios que
protegerd. Posteriormente hace la clasificacién respec
tiva intitulandola " ARTICULQS O PRODUCTOS O SERVICIOSY
Gramaticalmente, como se ha scialado, los tres términos
son distintos { articulo, producto o servicio }, no obs
tante el legislador confunde la terminologfa, ya que se
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parando las palabras mencionadas con una disyuncibn " o "

es evidente que los usa como sinfnimos siendo gue no lo
son, y aunque lo fuesen, la ley, como fuente del reglamen
to unicamente usa la terminologfa de productos y servicios
y el reglamento usa otra terminologfa distinta, .cuando
no puede ir m&s alld de la propia ley. De esta forma, la
ley resulta poco clara.

Asi las cosas, me permito sugerir la siguiente
definicién de marca de producto : Signo distintivo mate-
rial que permite distinguir cosas corp6reas susceptibles
de trato comercial, de otras de su misma especie.

Y en relacién con las marcas de serviclos: Sig
no distintivo material que permite distinguir cosas in--
corpbreas, susceptibles de trato gomercial, de otras de
su misma especie.

En el presente resulta fundamental distinguir
entre productos y servicios, para efectos posteriores
en materia de impuesto sobre la Renta e Impuesto al va-
lor Agregado, razbn por la cual se hace este estudio en
forma detallada.

1.4. FUNCIONES DE LAS MARCAS.

Todo bien jurfdico tiene su raz6n de ser.
Filosoficamnete, se dice que todo objeto es bueno en
la medida que cumple con los fines para los cuales fue
creado, es decir, potencialmente bueno, puesto que en-
trafa la posibilidad de realizar sus fines, y en la me
dida que cumpla con ello, se dice que entonces es bue-
no, Pero entratfindose de las marcas, {cufles son bue--
nas? Las marcas e¢n general le son cuando cumplen su
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funcién; entonces resulta muy importante determinar sus
funciones.

Evidentemente, éstas funciones estin Intimamente
ligadas con la definicisén misma de marca, por ello Alvarez
Soberanis, autor ya citado, divide estas funciones en cin-
cograndes aspectos. A saber:

I) FUNCION DE DISTINCION.

La marca es un signo destinado a distinguir un
producto de otro o un servicio de otro { segfin consta en
el articulo 87 de la ley ). Este autor cita una metffora
ejemplificativa, pero que resulta muy ilustrativa en el
presente : "Basicamente las marcas son para los bienes lo
que los nombres son para las perscnas."{46)

En Este caso, la finalidad inmediata de la may
ca @s la de servir de instrumento para comercializar los
productos o servicios en el mercado, lo que implica ma--
yor venta y mayor prestigio para la marca, y por ende el
valor econémico de la misma se incrementar§.

La mayorfa de los autores sostienen gue esta
es la principal funcidn de la marca, ya que el resto
de sus funciones s6lo se encaminan a su comercializacifn.
Sin embargo, esta aseveracién nos obliga a pensar, ¢Es la
verdadera funcifn de la marca la econbmica ?

No s6lo la doctrina ha estudiado la funcién
de distinci6n de la marca, sino que es regqulada por la
ley como un requisito indispensable:

"...la capacidad distintiva,...es un
requisito sin el cual la marca no pue
de concebirse, todas las leyes en ge-
neral lo exigen." {47}

Al efecto, el artfculo 87 de la Ley de Inven
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ciones y Marcas establece:

" Artfculo 87.- Esta ley reconoce las
marcas dec productos y de servicios.
Las primeras se constituyen por los
signos que distinguen a los productos
de otros de su misma especie o clase.
Las ségundas por los signos que dis--
tinguen un servicio de otros de su
nisma especie o clase.

Arfculo 89.- Toda persona que este
usando o quiera usar una marca para
distinguir los artfculos que fabrique
o produzca, podri adquirir el derecho
exclusivo a su uso, satisfaciendo las
formalidades o requisitos que estable
ce csta ley y su reglamento.

Articulo 90.~ Pueden cosntituir una
marca:

I. Las denominaciones o signos visgi=--
bles, suficientemente distintives vy
cualgquier otro medic susceptible de
identificar los productos o serviciocs
a que se apliquen o traten de aplicar
se, frente a los de su misma espetie
o clase.

De lo anterior se concluye que esta funcidn
de distincifn de la marca esta plenamente reconocida por
la ley.

I1) FUNCION DE IDENTIFICACION '
DE PROCEDENCIA DEL PRODUCTO.

Esta funcifn segln el autor consultado, ge 1li
ga al origen histSrico de la marca, identificando el
origen del producto al través del fabricante o produc-~
tor. La funcién de la marca como signo distintivo de la
empresa que fabrica los productos ha ido perdiende im--
portancia ya que actualmente existen muchisimos produc-
tos que se diferencian al través de la'marca y, por lo
tanto, muchfsimas empresas; por esta razén el consumi--
dor memoriza marcas, no negociaciones,
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S6lo a las que tienen gran prestigio, les resulta importan
te dar a conocer el origen del producto lo que implica que
1la negiciacidn este bien identificada por el pGblico consu
midor. (48)

I1I) FUNCION DE GARANTIA DE
CALIDAD CONSTANTE.

La marca, signo distintivo cuyo objeto o fun=~~
¢ién principal, segln se ha dicho, es distinguir produc~
tos y/o servicios, tambifn permite que el consumidor de
uno y otro se percate de la calidad de lo que esta adqui
riendo. Esta es una funcifn importante de la marca, pero
ha sido scriamente tergiversada por la propaganda, ya
que muchas veces atribuye cualidades inexistentes a los
productos o servicios, lo que deteriora considerablemen
te esta funcibn.

En consecuencia, una persona adquiere un pro-
ducto, mds que por sus cualidades o por la nccesidad
que se tenga de €1, inducido por la publicidad.

Esta degeneracifn, a la que yo llamarfa dis--
funcidn de la marca, se da mds ficil y frecuentemente
en productos de consumo, vr., gr. en los artfculos para
al hogar.

Esta situacifn tambi&n puede presentarse,
cuando se otorgan licencias de autorizacidn del uso de
una marca, ya que cl producto o scrvicio licenciado nao
se realiza con las mismas carxfcteristocas que el origi
nal, Esta distorcifn suele darse con mi&s frecuencia en
licencias de un pafs a otro. (49)
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1V) FUNCION PUBLICITARIA.

De igual manera, esta funcifn se encuentra Inti
mamente ligada, con la de distincidn, ya que si no se cum
ple con esta, dificilmente se podr8 promover la venta del
producto; s6lo se puede hacer pﬁblicidad al través de las
marcas, por lo que esta funcién ademis est& en estrecha
relacién con la comercializacién del producto, proceso
que s¢ ileva a cabo por medio de la publicidad que se ha
ga respecto de la marca de producto o servicio, lo que lle
ga al grado de que antes de que el consumidor conozca las
caracterfsticas del producto, conoce nombres y simbolos:

" La publicidad basada en las marcas, distorciona el pro-
ceso de desarrollo al dirigir el consumo hacia satisfacto
res suntuarios., Los proplos economistas cl8sicos que hemos
consultado cuestionan el papel de la publicidad, sostenien
do que implica un desperdicio masivo de recursos que po--
drfan destinarse a satisfacer necesidades reales.” (50)

Ademds de estas cuatro funciones, Rangel Medina
nos cita otra muy importante, y la designa como funcibn sg
cial de la marca, ligada a la de garantfa, en forma recf--
proca; por un lado el comerciante o fabricante a quien se
garantiza y protege el derecho como tal, y al consumidor
como garantfa de calidad,

Asi, explica el autor en cita:

" La doble garantfa que presta el sig~
no marcario justifica su proteccifn le
gal, en tanto, claro esta, desempeiia
dicha funcifn social que tiene asigna~
da. MAdemds, esta caracterfstica torna
a la marca en una verdadera institu---
¢i8n de orden ptGblico." (51)
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Someramente, estas son las principales funciones
de la marca, consideradas y reconocidas por la ley, asf co
mo por la doctrina. $Sin embargo existe una funcién mis y
muy importante que se analizard en el subinciso inmediato
posterior.

1.4.1. ¢ TIENEN LAS MARCAS UNA VERDADERA FUNCION
ECONOMICA ?

La marca es un signo distintivo de mercaderfas,
siendo este el punto clave para afirmar que las marcas tie
nen una verdadera funcifn econfmica por constituir el me-~-
dio ideal, si esta resulta efectiva, de alleéarse ingresos
su tjitular, La actividad comercial basada en los signos
marcarios, se incremente dfa con dfa, por lo atnto su va--~
lor econSmico tambi&n: " Como es susceptible de adquirir
un valor en las alternativas de las opciones comerciales,
la marca posee un contenido econdmico que le imprime un ras
go peculiar en este sentido. Al ser un derecho objétivo,pér
la normatividad de su existencia, su simplificacién econfmi
ca la adquiere en la circulacién que es su medio de vigen--
cia. La marca se ha instruido unicamente para los comercin-
tes ¢ industriales a efecto de que se distingan sus mercan-
cfas o productos..., permiti&ndoles acreditarlos y formar
clientela, difundiéndolos por medio de la propaganda; las
marcas constituyen asf una fuente de riqueza, que segfin
nuestra ley es propiedad del titular, y segGn la mds autori
zada doctrina intelectual, con todas las cardcterfsticas de
la propiedad. Si son una fuente de riquoza y su finalidad
es la de distinguir mercaderfas o productos permitiéndo a-
creditarlos y formar clientela a sus titulares, es recono-
cidamente un derecho individualizatorio de contenido econg
mico,...",seqGn afirma Jaime Alvarez Soberanis (52).
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Como se concluye de la cita anterior la marca
tiene en primer término un valor econdmico, posteriormen
te al entrar en circulacibn en el mercado, este valor se
incrementa, ya que una vez acreditada permite a su titu-
lar formar clientela lo cual implica una retrlbucuén eco
némica para &ste,

Posteriormente se distribuye y difunde, y su valor nueva
mente se ve acrecentado, puede entonces ser solicitada
para una o varias licencias, por lo que su titular, ya
habiendo acreditado la marca, vigente en circulaci6n,
etc., recibe un beneficio econBmico como retribucidn a

su esfuerzo, por lo tanto, afirmo que las marcas son una
fuente de riqueza, con contenido evidentemente econfmico.

La funcibn de identificacifn de la marca, aun=-
que aparentemente no tiene repercuciln econfmica, en rea
lidad sf la tiene, aunque no évidente; la marca es utili
zada por la empresa para adquirir clientela, desempefan-
do un papel primordial en la comercializacién de produc-
toa y servicios., Se dice que no existe pais alguno que
carezca de signos marcarios, ya que se usa en naciones
ricas, pobres, desarrclladas, subdesarrolladas, cte.
53).

Unicamente, para resaltar la importancia de
esta funcién, textualmente transcribiré la opinién del
doctrinario Jaime Alvarez Soberanis, resaltando que es
te aspecto econSmico es trascendental para efectos fisg
cales.

" La marca tiene una importante fun-
cibn cconbdmica, debido al papel rele
vante que desempefia, en el proceso
de comercializacibn de biean y sa~=
tisfactores.

El concepto econSmico de la marca
subraya el papel de atraccifn de la
clientela y, por lo tanto, la genera
cifn de la demanda que esta que esta
desempena.
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La marca lleva implficito "el good will"
es decir, la clientela, el sector de —--
aquéllos consumidores que prefieren ha-
bitualmente de un determinado producto-
marcado, y esto obviamente, representa-
un cierto valor econbmico para concebir
a la marca como un bien intangible que-
forma parte del activo social, y debido
a que la marca tiene un valor econémico
intrinseco, es acreedora de la protec--
cifén del orden juridico tanto a nivel -
nacional como internacional." (54)

1.5. TITULARIDAD DE LA MARCA.

En el presente subtftulo, primeramente se¢ hard
referencia a la ley, con objeto de saber, segfin las dis-
posiciones legales, quien puede ser titular de una marca.

El artfculo 89 de la Ley de Invenciones y Mar-
cas, cstablece :

"Toda persona que e¢st8 usando o gquiera-
usar una marca para distinguir los ar--
tfculos que fabrique o produzca, podri-
adquirir el derecho exclusivo, satisfa-
ciendo las formalidades y requisitos --
que establecen esta ley y su reglamen--
to.”

En este primer p&rrafo del artficulo transcrito,
encontramos que la ley s6lo menciona "perscna", y por «=
tanto, podri ser titular de una marca cualquier porsona;
pero como se ha aclarado en el punto inmediato anterior,
por principio debe ser fabricante, industrial o en su -=-
caso comerciante o agricultor, aunque esta afirmacifn ~-
tiene ciertas excepcioncs.
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Antes de aclarar este punto, se precisar8 gque se
entiende por la ascepci6n "titular", determinando entonces
en materia marcaria guien puede serlo :

La palabra titular, proviene de tftulo, y por =~-=~
&ste se entiende : "Gen&ricamente, y en términos propios -
del derecho, o sea juridicamente considerado, el tftulo es
la causa en cuya virtud poseemos una cosa, y el instrumen-
to en el cual se acredita nuestro derecho.”™ (55)

En el derecho mexicano, se tiene para ser titu--
lar de una marca, un doble sistema, el del registro que es
el principal, y el del uso en los t&rminos del articuloc 93
de la Ley de Invenciones y Marcas, mismo que a grosso modo
determina : El derecho al uso de la marca, obtenido median
te su registro, no surtird efectos contra un tercero que,-
de buena fe, explotada en la Repliblica la misma marxrca u --
otra semejante en grado de confusifn, para los mismos o si
milares productos o servicios, siempre y cuando el terce-
ro hubiese empezado a usar la marca con mis de un afio de -
anterioridad a la fecha legal de su registro; el primer --
uso declarade que deberd comprobar en su oportunidad. El-
tercero tendrd derecho a solicitar el registro de la marca
dentro del afo siguiente al dfa en que fuere publicado el-
registro vigente, en cuyo ¢aso deberd tramitarse por el --
interesado y resolverse previamente la nulidad del regis-
tro en cuestifn.

Ahora bien, segfin se anoté el Ginico ente suscep-
tible ser titular de una marca, es una persona, pero ljurf
dicamente que es una persona? Rafael de Plna la define ---
como : "Ser fisico (hombre o mujer}, o ente moral (plurali
dad de personas legalmente articulado) capaz de derechos y
obligaciones." (56)

Gsta terminologla que ha sido evocada en materia
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jﬁridica tambi&n ‘se le usa en otras ciencias como la Bio-
logfa, la Psicologfa, la Filosofia, etc., dindole cada -
disciplina diversas asc.pciones.

Etimolégicamente, la palabra -persona (personae),-
estd ligada con la miscara utilizada por los actores roma
nos, razén por la cual posteriormente se le identificé --
con el propio actor, después con el individuo y finalmen-
te se extendié también a entes colectivos,

El objeto de presentar todas estas aclaraciones -
es3 porque en materia fiscal, los sujrtos son diversos, Yy
aungue se habla de personas, el régimen fiscal es distin
to para las dos clases -ffsica y moral~ reconocidas por -
el derecho mexicano, denominacidn ademfs adoptada por to-
das las leyes fiscales, Esta clasificacifn se estudia en
el inciso siguiente.

1.5.1, TRATANDOSE DE PERSONAS FISICAS Y PERSONAS
MORALES.

Como se noté anteriormente el régimen fiscal de -
las personas es distinto para las fisicas y para las mo
rales, por lo que este inciso es fundamental en el desa--
rrolo del Capftulo Segundo.

LQuE es una persona ffsica? El profesor Miguel --
Acosta Romero la defina como :

"Ente biolfgico humano con derechos y
obligaciones, su capacidad de goce se
le atribuye desde que es concebido, ¥
la de ejercicio con la mayorfa de ---
edad, y termina la de ejercicio con -~
la interdiccién y ambas por la muer-~-
te. Las caracteristicas o atributos-
de las personas fisicas son tener un-
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nombre, domicilio, estado civil, patri-
monio, nacionalidad." (57)

A la persona ffsica algunos autores como Rafael

de Pina, la llaman también persona natural.

Persona Moral. (¢Qu€ es una persona moral? Tam-
bién se le designa como persona colectiva, persona jurfdi
ca colectiva, etc. Se puede definir como :

"Entidad formada para la realizacién
de los fines colectivos y permanen--
tes de los hombres, a la que el dere
cho objetivo reconoce capacidad para
tener derechos y obligaciones." (58)

En sintesis, es cualquier entidad que el ser hu
mano constituya con sujecifn a derecho, con objeto de rea
lizar diversos fines que van m8s alli de lag posibilida--
des individuales, o que pudiesen alcanzarse mejor median-
te su configuracidn.

El artfcule 25 del C6digo Civil determina guié
nes se consideran personas morales :
1. La Nacibn, Los Estados y Los Municipios.
2, Las demfis corporaciones de derecho pliblico, reconoci--
das por la ley.
3. Las sociedades civiles y mercantiles.
4. Los sindicatos, las asociaciones profesionales y las =~
demiis a que ge reficre el apartado A) del artfculo 123 de
la Constitucidn Federal.
5. Las sociedades cooperativas y mutualistas.
6. Las asociacionecs distintas de las enumeradas que se --
propongan fines polfticos, cientificos, artisticos, de =--
recreo, o cualquier otro fin licito, siempre que no fue--
ren reconocidos por la ley. (59)

De esta manera se concluye que la persona moral
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se conforma en torno a una serie de circunstancias, y est8
constituida por un grupo de personas que tienen fines comu
nes y permanentes, a los de los de sus inkegrantes.

Sin embarge surge una tercera pregunta (Cufl es-
la naturaleza juridica del Estado? En este sentido, el pre
citado autor hace las siguientes consideraciones :

a) El Estado es una realidad social que juridicg
mente se concibe como una persona juridica colectiva de ~-
derecho pfiblico, titular de dercchos y obligaciones.

b) Su personalidad surge por que el Estado es --
libre y soberano.

c) Tiene una personalidad de derecho plblico, --
consagrada constitucionalmente.

d) Esta personalidad deriva de una sola voluntad
expresada por conducto de los diversos Srganos que inte--=
gran el sistema jurfdico, para que a su vez se emita la vé
luntad del Estado. (60}

Se ha hecho esta mencifn, con cl objeto de acla-
rar que entratindose de signos distintivos, en particular-
"de las denominaciones de orfigen" el titular es una perso-
na, segfin lo prevenido por la ley, sin embargo no es una -
persona ffsica o moral cualquiera, sino el propio Estado.
Posteriormente se regresard a este punto al finalizar este
trabajo.

En cste orden de ideas, se concluye que tres --
son los titulares de las marcas y en general de todos los

elementos de la propiedad industrial :

I. Las personas fisicas.
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I1. Lag personas morales.
III. El Estado.

1.6. BREVE ANALISIS DE LA DEFINICION DE DERECHO FISCAL,

pado que el presente capfitule, tiene por objeto
determinar las bhages y lineamientos sobre los cuales han
de desarrollarse los capftulos posteriores, y de igual ma
mera como el objetivo de este trabajo es realizar un an&-
lisis de los aspectos fiscales relacionados con las mar-=-
cas se debe exponer, afin cuando s8lo brevemente qué es el
derecho fiscal.

Diversos autores nos han explicado la defini---
cifn de esta rama del derecho desde el siglo pasado, tal
es el caso del Licenciado Manuel Dublan, gquien en 1865, -
en su texto "Derecho Fiscal", lo define como :

"Entiéndase por Derecho Fiseal, la
suma de leyes y principios que tra
tan del fisco y todo lo que con &1
se relaciona," (61)

En rcalidad, y dicho sea con todo respeto, esta
definicibn no nos saca de ningfin apuro.

No obatante, el mismo autor nos explica los an=-
tecedentes hiastbricos de la palabra fisco, la que provie-~
ne del Latfn fiscus, lo que significa cesta de mimbre.
Nos explica Dublan, que por ser la costumbre romana, guar
dar el dinero en cestas, por metonimia se le di6 el nom-=
bre de fisco al objeto guardado. MAsf se us8 esta denomi-
nacifn en forma especial al tratarse del dinero del prin-
cipe, para distinguirlo del erario. Sin embargo fué el ~-
uso quien sc encargo de confundir ambos significados, y -
de acuerdo con la explicacifn del precitado autor, fisco
se define como el erario de la Nacifn. (62)
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Al Derecho Fiscal se le han dado diversas deno-
minaciones, inclusive la doctrina -tanto la nacional como
la extranjera- lo trata de diferente manera. Entre las =

m&s comunes encontramos las siquientes :

1.- Derecho Financiero : "Conjunto de normas —-
que requlan la actividad del Estado y de las entidades pQ
blicas, destinado a procurarle los medios econfmicos nece
sarios para hacer frente a las necesidades pGhlicas."{63)

2.~ Derecho Impositive: "Por considerar que los
impuestos constituyen el principal ingreso que el Estado
obtiene de sus gobernados, fundandose en el hecho, por de
mis incontrovertible de gque la hocidn del impuesto es la
pledra angular o signo distintivo de nueat;a materia.”
(64)

J.- Derecho Tributario: "Conjunto de normas ju-
ridicas gque reglamentan la determinacidn y pago de estas
contribuciones que puede denominarse derecho tributario.®
(65)

Asf, tenemos la ldea de cual &s la funcib6n del
Estado como fisco, misma que cstd fundamentalmente encami
nada a que &ste disponga de todo tipo de bienes con obje-
to de poder satisfacer necesidades pGblicas.

La definicién de derecho fiscal que nos propor-
ciona Adolfo Arrioja Vizecaino, no dista mucho ni en conte
nido ni en elementos, respecto de lh antes mencionada por
Manuel Dublan el siglo pasado, sin embargo se cita, para
posteriormente distinguir sus elementos:

“Conjunto de normas jurfdicas y prin-
cipios de derecho pGblico que regqulan
la actividad del Estado como fisco.”
(66)
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De esta definicifn se¢ analizan los conceptos que
la configuran: ’

A) Es una rama de la ciencia jurfdica, por ser
inteqrado por normas juridicas, las cuales implican bila=-
teralidad, obligacidén tributaria de los causantes contra-
puesta al derecho del fisco.

B) Es una rama ademis del derecho pfiblico, pues
to que la naturaleza de la relacifn jurfdico tributaria
de los causantes y ¢l Estado, se constituye por unvinculo
entre los dos sujetos que tienen distinta categoria.

C€) El contenido del derecho Fiscal, estd consti
tufdo por normas jurfdicas, y ademds por una serie de
,principios como los constitucionales de legalidad, justi-
cia, proporcionalidad, y equidad; certeza, comodidad, eco
nomia, vinculacién con el gasto pGblico, etq.

D) El dereche fiscal tiene por objeto regular
la actividad del Estade como fisco.El fisco es el organo
estatl encargado de la determinacidn, liquidacidén, admi-
nistracifn y recaudacién de los tributos, asf como por
ser la entidad gubernamental encargada de aplicar la le=
gislacifn tributaria.

Como sintesis de lo hasta aguf expuesto, se pue
de decir que el derecho fiscal esta constituido por el
conjunto de normas que regulan la relacién juridico tri-
butaria, la que se concibe como el vinculo legal en vir-
tud del cual resultan obligados a contribuir con una par
te proporcional de sus ingresos, y lo utiliza para el --

sostenimiento del Estado. (67)

El fisco esta intimamente relacionado con las
marcas, puesto que de estas el Estado pucde allegarse
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ingresos, al través de diversas contribuciones que se es-
tudian en el capitulo inmediato posterior.

1.6.1. APLICABILIDAD DEL DERECHO FISCAL A LAS MARCAS.

De acuerdo con lo que se ha venido desarrollan-
do en el precsente capftulo, las marcas entre sus funciones
tienen una muy importante, la econfmica, que trae apareja=-
do para su titular un benficio econdmico, mismo que se ve
incrementado o disminuido en la medida de que la marca re=-
sulte buena o mala respectivamente. Ademis se vis como las
marcas tienen un doble propdsito, proteger los derechos
del comerciante, fabricante o agricultor ([ recudrdese la
clasificaci6n de las marcas segfin su titular') en relacifn
con los derechos de otros; asf como tambifén proteger al
consumidor respecto de los objetos que esta adquiriendo .

En este sentido la relacién con el fisco es sen-
cilla, al adquirir el producto marcado, el comprador debe-
r4 pagar el Impuesto al Valor agregado y la relaci8n aca--
ba. No asi respecto del titular de la marca, quien como
se ver§, por esta situacibn se le aplica un régimen fiscal
distinto,

Existen antccedentes en relacifn a que el origen
de las marcas esta ligado a ciertos aspectos fiscales. En
México por ejemplo, es en la Bpoca de la colonia donde
empiezan a existir precedentes de las marcas, siendo que
el Estado las utilizé como un medio de control, esto es :
por medio de los signos marcario se contrblaba a los fabri
cantes y comerciantes en relacifn con los "derechos" que
debfa pagar al Estado por la venta de 'sus productos. En eg
te sentido nos cita David Rangel Medina:

" En efecto, el emperador Carlos V
orden§ por c8dula dada en Granada
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el nueve de noviembre de 1526, que sin
limitaci6n de indios, negroes o espaio-
les podian y debfan trabajar en las mi
nas como cosa propia, pagando unicamen
te el quinto real,” (68)

Esta filtima mencidn resulta significativa péra
el tema en cuestifn, en virtud de encontrarse a mi pare-
cer por primera vez las marcas ligadas a efectos fisca--
les - sobre todo si entendemos al fisco como el organo
estatal que se encarga de la determinaci6n, liquidacifn,
administracién y recaudacidn de los tributos - ya que co
mo se desprende de la cita anterior, el quinto real era
el impuesto que cobraba el Virrey por la explotacifn mi-
nera.

hAsf, se sigue ligando a la marca con el fisco;
los primeros pasos hacia su regulacién, nacieron apareja
dos al pago de impucstos ( s8lo por decirlo de alguna ma
nera) ya que el régimen entonces utilizado @e ninguna
forma se puede comparar con el sistema actual.

Estos antecedentes podemos encontrarlos tam--
bién en las diversas ordenanzas del Virrey , principal-
mente relacionadas con la plata, que al efecto se citan
por conducto del Licenciado Rangel Medina:

" Ordenanzas dictadas en lo tocante
al arte de la platerfa, por el mar-
quez de Cadereyta el 20 de octubre
de 1638:

8¢ El orden que se ha de sceguir pa-
ra que no se defraude el quinto
real, asf de parte de los plateros
como del Veedor y oficiales reales
es el sigulente: a) Antes de labrar
la plata u oro, los plateros estan
obligados a prescntar la pasta a
los oficiales reales para que.cstos
vean si esta quintada y marcada....
b) El Veedor en presencia de dichos
oficiales recales, la marcari con la
marca y seial que para este efecto
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debe llevar.

17°a) Que los plateros de oro y plata
han de tener marca y seflal conocida
para identificar las piezas que labra,
b) Que esta marca han de registrarla
ante el escritorio pGiblico del cabildo
de la Ciudad de M&xico. ¢} Que sih
ellas no podrdn vender bajo penas.

18° Que el Veedor no reciba pieza algu
na de oro ni plata, sin que tenga la
sefial y la marca del artifice que la
labr6." (69)

En estas ordenanzas, existen diversas manifesta
ciones gue tienen relacifn con el Derecho Fiscal, en pri-
mer lugar se habla de defraudacién del quinto real; que
adem&s, los efectos de las marcas eran precisamente el co
rroborar que los plateros ya hubiesen cumplido sus obliga
ciones para con el Estado.

Estos son s8lo algunos antecedentes aislados
que resultan importantes, toda vez que con claridad mueg
tran cémo el desarrollo del signo marcarie, por princi--
pio se di6 al lado de los impuestos y tributos.

Ahora bien, actualmente las marcas constituyen
una gran fuente de riqueza para su titular. Nuestro sis-
tema econdmico, es evidentemente consumista, la gente
consume a totas y a locas ( vilgame la expresiGn } por
la publicidad y la propaganda que se hace precisamente
a la marca, ponlendo asf a su titular en aptitud de ob-
tener grandes ingresos. Esto ha atrafdo la atenci®én del
fisco, lo que se hace patente al afirmarse por David -~
Rangel Medina : " .,.consideradas las marcas como bienes
susceptibles de valoracién e intercambio comercial, son
fuente de relaciones entre sus propictarios en su cali--
dad de contribuyentes y la hacienda plblica, lo que ex-=-
plica los nexos entre la materia que estudiamos y el De-~
recho Tributario.” (70)
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Pero al Estado también le interesa allegarse in
gresos, que en forma pura, debern destinarse a satisfa--
cer necesidades plblicas, lo que hace al través de ingre-
sos ordinarios | contribuciones )} ¢ extraordinarios, que
pueden ser aljicables a los titulares de las marcas. No
obstante el régimen fiscal que se les aplica, no es espe
cial, pero si debe deanalizarse de manera especial, Efec
tivamente, los titulares de los derechos marcarios deben
contribuir, pero este t&rmino es muy amplie, por lo que
primeramente procede determinar su alcance; posteriormen-
te saber que impuestos se deben pagar; ete. Simplemente a
manera ejemplificativa, dircmos que antes que cualquier
otro trdmite, quien yguiera tener su marca registrada, ya
por ello, csta ligado al fisco. ¢ Por qué ? Porque para
obtener tal registro es menester que previamente pague

- al Estado los Derechos que para este efecto ( del regis-
tro ) se cobran. Degde su nacimiento, el registro marca-
rio se encuentra ligade con el fisco.

gEstos han sido s6lo algunos aspectos gue a sim
ple vista se relacionan con el Derecho Fiscal y las mar-
‘cas, lo cual deja de manifiesto su importancia.
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Capitulo Segqundo

" DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL TITULAR
DE LA MARCA EN MATERIA FISCAL "
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2. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL TITULAR DE LA MARCA.

En el capftulo precedente se precisé, qué tipo
de personas pueden ser titulares de las marcas, mis sin
embargo es importante determinar cufiles son los derechos

y obligaciones que al mismo le corresponden, seqgfin la ley.

Como se tratari en el siguiente punto, en el que
se determinardn cuales leyes resultan aplicables al estu==
diar el r&gimen fiscal de las marcas, existen en cada una
de &stas un sin nfimero de derechos y obligaciones que ata-
fien tanto a las personas ffsicas como a las morales en
forma genérica; pero especiffcamente resulta trascendental
determinar los derechos y obligaciones que al efecto esta-
blece la ley de la materia, por ello en principio me refe-
riré a la Ley de Invenciones y Marcas, asi como su regla--
mento; la Ley sobre el control y registro de la transferen
cia de tecnologfa y el uso y explotacifn de patentes y mar
cas, y su reglamento.

Se enunciariin los mismos, a manera de catSlogo
con el fin de que respecto a ellos se tenga una vigién

clara que pueda servir en puntos porteriores.
A) DERECHOS DEL TITULAR DE LA MARCA,

l,- La marca concede a su titular( mediante su registro )
el derecho de uso exclusivo de la misma. Este registro
lo concede la SECOFI.

2.~ Tiena derecho de solicitar la marca para obtener el

derecho de uso exclusivo menionado en el punto anterior,
tanto quien esté usando una marca, como quien quiera em-
pezar a usarla ( artfculo 89 de la Ley de invencicnes y
Marcas ).
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3.- El mismo derecho que se mencion6 en el punto preceden
te, tendrin los comerciantes y prestadores de servicios,
que lo hagan en territorio nacional y respecto de cuyos
productos o servicios puedan indicar su procedencia.

4,~ Unicamente en relacidn con los vomerciantes, Ppueden
congtituir una marca con los nombres comerciales y razo--
nes sociales o denominaciones sociales.

5.=- 51 durante el procedimiento de eximen de novedad de
una marca, se encontrare que existe otra en grado de con
fusibén, el solicitante tiene derecho a manifestar-lo que
le convenga al respecto. En este caso si no contestare
nada, se considerar8 que ha abandonado su solicitud {ax
tfculos 92 y 106 de la Ley de Invenciones y Marcas).

6.~ En relacidn con el tercere que ha usado una marca, Yy
demuestre que lo ha venido haciendo con m&s, de un afio de
anterioridad a 1a fecha legqal del registro de su titular,
tiene derecho a solicitar el registro dentro del afo si-
guiente al dfa en que fuere publicado el registro vigen-
te ( artfculo 93 de la LIM ).

7.~ El1 titular de una marca registrada podrd limitar la
proteccifn del registro a determinados productos o ser-
vicios, cuantas veces lo solicite ( artfculo 95 ).

8.- El titular de varlias marcas, tiene derecho a que la
SECOFI declare ligados sus registros, si amparan simila
res productos o servicios ( articulo 96 ).

9.- En relacibn con el anterior, se tiene derecho a so-
licitar que se disuelva tal vinculo entre los regig---
tros. Sin embargo, es facultad de la SECOFI decidir al
respecto

10.- Cuando una marca haya caducado, se haya extinguido
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o se haya cancelado voluntariamente, tiene derecho el ti-
tular del registro anterior, a volver a solicitario en
cualduier tiempo. Este derecho no es aplicable a los de-
mis terceros interesados ( artfculo 99 de la Ley de Inven
ciones y Marcas ).

11.~ El solicitante del registro de una marca, tiene de--
recho a solicitar su registro para todos los productos y
servicios de una clase ( articulo 101 de la Ley ).

12.- Al hacer la solicitud de registro, el solicitante
tiene derecho a que la SECOFI le prevenga en caso de que
su documentacifn sea insuficiente o incompleta. Pero, de
no cumplir con el requerimiento se tendr8 por abandonada
la solicitud ( artfculo 104 de la Ley ).

13.~ El registro de la marca, otorga a su titular dere--
cho de uso exclusivo por cinco afies a partir de la fecha
legal ( artfculo 112 de la Ley de Invenciones y Marcas ).

14.~- El plazo menionado en el punto anterior, seri reno-
vable por periodos de cinco afios, de forma indefinida.

15.- En relacibn con la molicitud de regis tro, esta da
r8 la pauta para la prelacifn, que tambifn es un dere--
cho ( artfculo 112 de la LIM ).

16.- Derecho de prioridad. Respecto de una marca solici
tada en el extranjero, se puede solicitar su registro
en México dentro de los seis meses siguientes a la pri-
mera solicitud en el extranjero, considerdndose que se
registro en México en igual fecha { artfculo 113 de la
Ley de Invencliones y Marcas ).

717.- ‘rratindose de marcas de productos destinados a la
exportacifn, se puede redactar el nombre de la marca en
cualquier idioma.
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18.- Asimismo, si ge trata de una marca cuyo titular se
considera como una persona fisica o moral extranjera, pero
cuyos artfculos se producen en el territorio nacioenal, po-
dr& unir !a marca a una originalmente registrada en M&xi
ca { artfculo 127 de la Ley ).

1.~ También traténdose de una marca de orfgen extranjero,
perc usada por diversas personas respecto de un mismo pro-
ducto, déstas tienen el derecho de asociarse o vincularse
para usar la marca { articule 130 ).

20.~ Toda persona fisica o moral, que cumpla con los re-~
quisitos legales, tiene derecho a usar su nombre propic
como marca de los productos gque elabore o distribuya o los
servicios que preste { artfculo 133 se la LIM }.

21.- Igual derecho tendr&n las empresas o negoclaciones
re pecto de su nombre comercial.

22.~ El titular de la marca tiene derecho a autorizar a
cuantas personas como desee, como usuarios de su marca,
limit&ndose a algunos de los productos o servicios que
proteja la misma, o a todos, teniendo desde luego como
limitacibn a la propialey y el reglamento. ( articule 134
de la Ley de Invenclones y Marcas ).

23.~ En relacidn con el anterior, el usuario autorizado,
tendrd igualmente todos losg derechos que le asisten al
titular de 1la marca.

24.- El titular del registro marcaric esta obligado & so
licitar el redistro seils meses antes de su vencimiento,
mis sin embargo tienc derecho aun plazo de gracia de seis
meses despuls de vencido el plazo. transcurrido &ste ulti
mo sin gue presente su solicitud hace que cadugue la mar-
ca de pleno derecho ( artfculo 139 de la LIM ).
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25.- El titular de la marca tiene el derecho de transmitir
la por los medios que establece la legislacién comfin { ar-
ticulo 141 de la Ley ).

26.- El titular del registre de la marca, tiene derecho a
solicitar que la misma se cancele en el momento que lo de
gee ( articulo 150 de la Ley en cita ).

27.~ El usuvario de la marca, tiene derecho a nombrar para
todos los trémites inherentes con la misma, a un mandata-
rio. Sin embargo, debe cefiirse a las limitaciones y requi
sitos que en este sentido seflala la ley.

28.- Traténdose de infracciones cometidas en contra del
titular de la marca, este tiene derecho de e&iqir al reg
ponsable el pago de los dafos y perjuicios causados ( ar
ticulo 214 de la Ley de Invenciones y Marcas ).

30.~ A contrario sensu del anterior, tratandose del titu
lar de la marca, del usuaric o del usuario autorizado,
afin de un tercero a quien ( quienes ) se les imponga por
partede la autoridad alguna sancifn administrativa, tie-
nen derecho a recurrirlas ante la SECOFI, al travis del
recurso de revisibn, en los t&minos del articule 231 de
la Ley.

30.- Bspecificamente, la Ley sobre el control y registro
de la transferencia de tecnologfa y el uso y explotacidn
de patentes y marcas, y en materia procedimental, consig
na en su articulo 13 la facultad o derecho de quiencs se
vean afectados por una resolucifn de la SECOFI, para re-
currirlas en reconsideracién, con las formalidades y re-
quisitos que la propia ley sefiala en el precepto legal
citado.
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Es importante sefalar que en este caso, se aplica
supletoriamente el C8diqo Federal de Procedimientos Civi--
les, m8s no el C&digo Fiscal de la Federaci®n.

A manera de proteccién leqgal para el titular de
la marca, existen dos acciones tendientes a proteger sus
derechos como tal, a saber :

I. ACCION DE COMPETENCIA DESLEAL; Y
1I. ACCION DE FALSIFICACION DE DERECHOS
O DE USURPACION.

En estos dos aspectos, debenmos remitirnos a la
Ley de Invenciones y Marcas, en su TIftulo DEcimo.

En cuanto a la compctencia para dirimir estas
controvercias, especificamente el artfculo 215 de la
propia Ley, que dispone:

Articulo 215.~ Son competentes log tribu
nales de la Federacibn para conocer de
los delitos a que se refiere el artfculo
211, Pambién conocerfin de las controver=-
cias civiles que susciten con motivo de
la aplicacibn de &sta ley. Cuando dichas
controverciag afecten s6lo interes partj
culares, podrén conocer de ellas a elec-
ci6n del actor, los tribunales del orden
com@n.

B) OBLIGACIONES DEL TITULAR DE LA MARCA.

Tratindose de las obligaciones del titular,
usuario o usuario autorizado, se encuentran fundamental
mente consignadas en tres cuerpos legales, de los cua--
les se han extrafdo, y son: Ley de Invenciones y Marcas
Yy su reglamento, y la Ley gobre el control y registro
de la transferencia de tecnologfa y el uso y explotacifn
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de patentes y marcas.

Como en el punto anterior se exponen a manera de
catdlogo para su mayor comprensifn, y de manera enunciati
va m8s no limitativa, toda vez que miltiples son las obli
gaciones a cargo del titular de la marca y estan consigna
das en mfiltiples cuerpos legales :

1.- Interpretando a contrario sensu el artfculo 95 de la
Ley de Invenciones y marcas, el solicitante de la marca
esta obligado a especificar en la misma todos los produc
tos o servicios que pretenda proteger, ya que de no ha--
cerlo asi, una vez efectuado el registro, no podrd aumen
tarse el nfimero de productos o servicios afin cuando es--
tos pertenezcan a una misma clase,

2.- S5i en la solicitud de registro se omitiese alglGn da-
to o documentacifn, o simplemente que la aportada no sea
clara o adecuada, al efecto la SECOFI le requerird para
que aclare; estd obligado a hacerlo en un plazo que no
excederd de dos meses, puesto que de no hacerlo asf se
considerard abandonada su solicitud ( artfculo 104 de la
Ley de Invenciones y Marcas }.

3.~ Una vez que se haya conclufdo el trémite de la soli-
citud, se deben pagar los Derechos por ¢l registro de
la marca y al expedicibn del titulo ( artfculo 109 de la
Ley ).

4,- El titular del registro de la marca esta obligado a
usarla tal y como fue registrada ya que de no hacerlo
asf se considerar8 extinguido su registro { articulo 115
de la Ley de Invenciones y Marcas }.

5.~ En el caso de pretender modificar la marca registra
da, es obligacifn del titular solicitar un nuevo regis-
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tro dentro de los tres afos siguientes a &ste ( artfculo
115 ).

6.- El titular de la marca estd obligado a usarla efecti=
vamente cuando menos en una de las clases en que se¢ en---
cuentre registrada, y ademds demostrar a la SECOFI dicho
uso , Ya que de no hacerlo asi se considerard extinguido
tal registro ( articulos 117 y 140 ).

7.- Es obligacién del titular de la marca de productos
nacionales registrados en México, incluir en los produc-

", en los

tos o servicios la leyenda " Marca Registrada
términos de la ley; la omisi6n de este requisito imposi-
bilita al titular de la misma, para ejercitar las accio-
nes civiles o penales a las cuales tiene derecho { arti-

culo 119 y 122 de la Ley }.

8.~ Tratindose de una marca dé productos de elaboracibn
nacional, el titular cstd obligado a indica% el lugar -
de ubicacién de la fibrica (artfculos 120 y 122 de la -
LIM).

9.~ Tambifn tratfndose de productos producidos en MExico
deberd incluirse la leyenda "Hecho en México".

10.~ Tratidndose de marcas registradas en el éxtrnnjero,
el titular de las mismas estd obligado a indicar en el-
mismo producte o servicio, el lugar del registro (ar=--
ticulo 126 de LIM).

11.,- En caso de marcas vinculadas, en los t&rminos del -
articulo 127 de la Ley en cita, y para efectos de compro
bacidn de uso y requlacidn de la marca, los titulares de
las marcas vinculadas estfin obligados a dar aviso a la -
Direccitn General de Desarrollo Tecnolbgico.

12.- El usuario autorizado de la marca deberd inscribir
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se en la Direccidn de Desarrollo Tecnol8gico, cumpliendo-
con los requisitos que la Ley y el Reglamento establece -
(artfculo 135 de la LIM).

13.- En relacifn con el usuario de upa marca, estd obliga
do a realizar los productos o servicios de que se trate -
con la calidad, forma y naturaleza equivalentes a los fa-
bricados o prestados por el licenciante,

14.- AdemSs, deberd indicar el nombre del mismo usuario -
autorizado y del establecimiento respective (articulo 127
de la lLey).

15.- Trat@ndose de xenovacibn del plazo inicial de cinco
afos de duracién del registro de una marca, el titular =
estS obligado a selicitarla dentro del Gltimo semestre -
de cada plazo (artfculo 139}.

16.~ En caso de que el titular de una marca pretenda ---
transmitirla, para que dicha transmisifn surta efectos,-
se debe inscribir en el Registro Nacional de Transfercn—
cia de Tecnologfa (artfculo 141 de la Ley).

17.- Asimismo dicha transmisién no surtirf sus efectos =
contra terceros si no cstf registrada ante la Direccidn
General de Desarrolo Tecnolfgico. La obligacifn de hacer
este registro , es del nuevo titular o en su caso por --
mandato judicial.

18.- Trat&ndose de marcas ligadas, su titular debe trans
mitirlas todas en conjunto toda vez que de no ser asf no
se registrara la transmisibn.

19.~ El titular o usuario autorizado de la marca, en tér
minos del artfculo 141, interpretado a contrario sensu,
estd obligadc a no permitir que su marca pierda su signi
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ficacifn distintiva, toda vez que se corre el riesgoc que
la misma se transforme en denominaci®n genérica.

20.~ Todo tipo de promociones o solicitudes presentadas a
la SECOFI, deben presentarse en idioma espaiiol en los tap
tos y foimas que expida la misma Secretarfa ( artfculo 190
de la Ley ). ’

21.~ Es obligacién ~tratindose de extranjeros - acreditar
su legal estancia en cl pafs, cuando realizen cualquier
tipo de solicitud a la SECOFI (artfculo 191 de la LIM }.

22.- Es obligacifn de los titulares de las marcas, seialar
domicilio para oir notificaciones en territorio nacional,
as{ como persona autorizada para recibirlas o en su caso
. designar apoderado ( artfculo 192 ).

23.- E1l artfculo 217 de la Ley de Invencilongs y Marcas,
dispone expresamente la obligacifn de los titulares de los
derechos derivados de la ley, a proporcionar informacibn a
las autoridades en los siguientes t&rminos:

" Toda persona fisica o moral tendrs
la obligacidn de proporcionar a las
autoridades competentes, dentro del
plazo que se les cunceda y el cual:
no podrd ser menor de ocho difs hibi
les, los Informes y datos que se les
roquieran por escrito, relacionados
con los fines de la prescnte ley Yy
demds disposiciones derivadas de
ellas., "

24,~ El1 propio reglamento de la Ley de Invenciones y Mar-
casconsigna la obligacidén de inscribir en la Direccién de
Desarrolo tecnolSgico todos los actos entre vivos o mor~-
tis causa, en los cuales se cedan o transfieran ya sea en
forma parcial o total, los derechos derivados de las mar-
cas,
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25.- En el mismo supuesto del punto anterior, pero cuando
dichas cesiones o transmisiones se efectlen entre vivos,
es obligatorio previamene haber sido aprobadas e inscri--
tos en le Registro Nacional de Transferencia de Tecnolo--
gfa.

26,- El artfculo segundo de la Ley sobre el control y re-
gistro de la Transferencia de Tecnolegia y el uso y explo
tacidn de patentes y marcas, establece gue deben ser ins-
critos en el Registro Nacional de Transferencia de Tecno-
logfa todos los convenios, contratos y demis actos que
surtan efectos en territorio nacional, relativos a la con
cesidn de uso o autorizacidn de explotacifn de marcas vy
la cesibn de las mismas ( incisos a y b ),

27.~ El artfculo quinto de la ley antes citada, establece
la obligacidn de solicitar tal inscripcibn sean partes o
beneficiarios de ellos, personas fisicas o morales mexica
nas, organismos descentralizados u organismos de partici-
pacldn estatal, extranjeros residentes en Mé&xico, y perso
nag ffsicas o morales extranjeras residentes en territa=-
rio nacional, y las personas ffsicas o morales extranje--
ras aungue no residan o esten establecidas en el pafs pe-
ro que celebren actos, convenios o contrates gque deban
surtir efectos en el pafs,

28.~ Es obligacisn soljcitar el registro del que se habla
en el nfimero 26 anterior, dentro de los siguientes sesen-
ta difs hdbiles a su celebracidn. Igual obligacifn se tig
ne a@n cuando se trate s6lo de modificaciones a los mis~-
mos. Asimismo, cuando las partes decidan ‘dar por termina-
do dichos actos, convenios o contratos, con anticipacitn
a su fecha de vencimiento, deben de dar aviso a la SECOFI
en el mismo plazo de sesenta dfas hdbiles a partir de la
fecha de terminacisn.
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Estos dos cat8logos de derechos y obligaciones
que como se dijo se han extrafdo de las principales leyes
Y que son de relevancia en el presente, tienen diversos
objetivos: primere, establecer los lfmites dentro de los
cuales puede actuar el titular de la marca; es decir, es-
tablecer cuales son los alcances y limitaciones legales
de la misma. En segunda instancié, derivados de estas ob-
ligaciones y derechos, encontramos en diversos casos im~-
plicaciones de tipo fiscal, por ejemplo y como se analiza
rd en el punto correspondiente, si el titular autoriza el
uso de una marca registrada tiene derecho al cobro de re-
galfas, lo que implica un ingreso y por tanto la aplica=-~
¢i6n del impuesto sobre la renta. Existe ademds, un es---
tricto control por parte del Estado a todos los actos que
se realizen con motivo de estos derechos marcarios, asy

- como especificamente el clemento de comprobacidn, que se
ejerce en términos del artfculo 217 de la Ley de Invencio
nes y Marcas.

Misadelante, todos y cada uno de Bstos aspec--
tos se analizardn en esta capitulo.

2.1. REGIMEN FISCAL DE LAS MARCAS. PLURALIDAD DE LEYES.

Cuando hemos hablado de Derecho Fiscal y de de
rechos marcarios, hemos para ello utilizado los criterios
de diversos autores doctos en ambas materias. De igual
forma, en cuanto a su regulacifn legal, propiamente dicha
no podemos encontrarla en un s6lo cuerpo legal. Desafor-
tunadamente = a mi parecer - se ha soslayado el aspecto
fiscal marcario, y contados autores hacen referencia a
las implicaciones que, derivadas ya no s6lo de la marca,
sino en general de la propiedad industrial, tienen con
la Hacienda PGblica y la relevancia de &stas. Uno de los
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prop8sitos fundamentales del capftulo anterior, ha sido el
tratar de‘postular la importancia y trascendencia econfmi-
ca de las marcas. Hemos visto, cOGmo representan una forma
de obtener ingresos por medio de la clientela, asf las em~
presas al través de la explotacibn de sus marcas, se alle-
gan grandes cantidades de dinero, pero ¢ cémo controla el
Estado &stos ingresos ? El fisco, tiene diversas formas de
obtener ingresos - ordinarios y extraordinarios - entre
ellos y de forma trascendental, las constribuciones y, co-
mo especie de éstas, los impuestos. En este momentos se
puede adelantar, que como contribucién ordinaria se conci-
be el pago de Derechos que el titular de la marca debe cu-
brir para obtener su registro. Posteriormente, en cuanto a
impuestos, los mds importantes el Impuesto al valor Agrega
do (I.V.A.) c Impuesto Sobre la Renta (I,S.R.); ahora bien
¢ cbmo y cuando se generan y despufs se pagan estas contri
buciones e impuestos ?

El artfculo sexto del C6digo Fiscal de la Federa-
cién eatablece :

" Artfculo 6.~ Las contribuciones se
causan conforme se realizan las si--
tuacione jurfdicas o de hecho, pre--
vistas en las leyes fiscales vigen--
tes durante el lapso en que ccurran.
Dichas contribuciones se determinardn
conforme a disposiciones vigentes en
el momento de su causacifn, pero les
serdn aplicables las normas sobre
procedimiento que se expidan con an-
terioridad."

De la parcial transcripcifn del precepto ante-
rior, se desprenden los siguientes cuestionamientos :
¢ cufiles son las leyes fiscales que establecen las con
tribuciones derivadas de las marcas ?, ¢ porque se ge-
neran 8stas contribuclones, esto es, que ley les da
forma ?, ¢ d6nde estflin consignadas las normag sobre pro
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cedimiento de las cuales nos habla el artfculo sexto del
C6digo Fiscal de la Federacidn ?

En conjunto, estas tres cuestiones se pueden re-
solver con dos tipos de leyes las que regulan el forndo
y las que regulan la forma; las que regulan el derecho
sustantivo y las que nos determinan el procedimiento.

El prop6sito de &ste inciso, es saber a donde de
bemos recurrir para demarcar o delinear todos los aspec-
tos ju:idicbs marcarios, y en consecuencia, su régimen
fiscal.

En las diversas leyes a las que podemos acudir
para encontrar la regulacién fiscal de las marcas, se
tratan ambos aspectos, tanto el fondo como la forma, tal
es el caso de la Ley de Invenciones y Marcas, la que en
su titulo octavo, denominado procedimiento ¢ publicidad
en su capftulo primero incluye, precisamente los proce-
dimientos administrativos.

Entonces, ¢ porqué se establece una pluralidad
de leyes ? Porque serfa imposible entender todos los ag
pectos fiscales de las marcas en un s6lo cuerpo legal.
Por un lado, las marcas se regulan en diversas leyes y
reglamentos, y afin mis, en diversos campos jurfdicos,
y, si por otro lado recurrimos a su regulacibn fiscal,
vemos que es mucho mis basto y complicado ( en dicho de
Bmilio Margain, la materia fiscal y sus leyes, redultan
ser las m&s complicadas del derecho, por sus estrechas
relacionea con la economfa, la polftica, la contabilli=-
dad, etc.). Razones €stas que hacen al presente inciso
necesario para saber a que leyes podemos acudir,

De esta forma, al igual que en el punto prece--
dente, se hard un catdlogo de los diversos cuerpos lega
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les, que se utilizarfn en el desarrolle del presente cap&
tulo.

No obstante que E€stas leyes estén en estrecha re-
lacifn, ununciaré primero las que regulan la propiedad in
dustial ~ en esta caso nos interesan todas puesto que en
Este conjunto de instituciones se contieme la marca - vy
posteriormente, en un segundo enlistado de leyes y regla-
mentos relativos a los aspectos fiscales que sc estudia—-
rén en el presente capitulo.

En materia marcaria nuestro pals tiene una legis
lacif6n eminentemente proteccionista, al igual que gran
parte de los paises de América Latina, por lo que en sus
diversa leyes se encuentran muchas disposiciénes tendien
tes a proteger al usuario o licenciatario de la marca.
Este tipo de preceptos, sc encuentran fundamentalmente
consignados en tres tipos de leyes, como lo apunta el
Doctor Eduardo Johnson:

" a) La legislacién en materia de propie
dad industrial, es decir, las leyes que
regulan especificamente las patentes, de
rechos de autor, etc.

b) La legislacién fiscal en la que en-
contramos basicamente dos amplios secto-
res: los impuestos y los derechos.

c) La legislacién en materia de contreol
de cambios.

d) Otras leyes como las penales, mercan
tiles, civiles, etc. " (1)

De &sta clasificacifn los incisos que se estu-
diarén son el a) y el b), en relaibn con los cuales se
hace la siquiente clasificacifn de leyes:

A) LEGISLACION MARCARIA VIGENTE
( LEYES RELACIONADAS CON LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL )
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I. LEYES.

1.~ Ley de Invenciones y Marcas.

2.~ Ley'sobre el control y registro de la transferencia
de tecnologla y el uso y explotacién de patentes y mar-
cas.

3.~ Ley para promover la inversibn mexicana, y regular
la expranjera.

II. REGLAMENTOS.

1.~ Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas

2.~ Reglamento de la Ley sobre el control y registro de
la transferencia de tecnologia y el uso y explotacién
de patentes y marcas.

3.- Reglamento del Registro Nacional de Inverciones Ex-
tranjeras.

III. OTRAS LEYES.
1.- C6digo Civil para el Distrito Federal.
2,- C&8digo de Procedimientos Civiles,
3.- CBdigo Federal de Procedemientos Civiles.
B} LEGISLACION FISCAL.
I. CODIFICACION.
1.~ C6digo Fiscal de la Federacifn.
2,~ Ley del Impuesto Sobre la Renta.
3.~ Ley del Impuesto al Valor Agregado.
4,- Ley Federal de Derechos.

II. REGLAMENTOS.

1.~ Reglamento del C8digo Fiscal de la Federacifn.
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2.~ Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
3.- Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Lato sensu, &stas serdn las fuentes legales de
las cuales se extraerd el régimen fiscal de las marcas,
objeto de &ste trabajo.

2.2. REGISTRO, LICENCIA Y SUBLICENCIA EN EL USC DE
LAS MARCAS.

¢ CBmo se obtienen los derechos sobre una mar--
ca ? Esta pregunta serd respondida en el presente inci
80, cuyo objeto es presisamente determinar cual es el
método que el sistema mexicano reconoce para'conceder
los derechos sobre las marcas. Sea cual fuere la res---
puesta a la interrogante planteada con anterioridad, el
uso juega un papel muy importante.

Se¢ puede usar una marca registrada y una marca
que no lo esta, En ambos casos las consecuencias son
radicalmente distintas aunque ambas hipStesis son regu
ladas por ¢l derecho mexicano, en la propia Ley de In-
venciones y Marcas.

La ley mexicana, reconoce derechos - aunque li
mitados - al usuario no registrado de una marca, es de
c¢ir, a quien marca los productos que elabora o expende
gin ceiiirse a las disposiciones que la Ley, en cuanto
al registro, cstablece. Esta prictica es sancionada por
la ley de diversas formas, tal como lo previene el artf
culo 93 de la ley en cita, que dice :

"Articulo 93.- El derecho al uso de
una marca obtenido mediante su re--
gistro, no surtir8 sus efectos con-
tra el tercero, que de buena fe, ex
plotaba en la Repliblica la misma
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marca 4 otra semejante en grado de con
fusifn, para los mismos o similares
productos o servicios siempre que el
tercero hubiese empazado a usar la mar
ca, con mis de una afio de anterioridad
a la fecha legal de su registro, o del
primer uso declarado, gue deberi com--
probar en su oportunidad.”

No obstante que el usuario que haya usado la mar
ca con anterioridad al usuario registrado, tiene derecho
a solicitar la nulidad del registro respectivo, en los
términos de la disposicifn antes citada, el sistema mexi
cano se i{nclina con mayor frecuencia hacia el registro
como medio id6neo para establecer la titularidad de la
marca. AGn cuando se puede decir que el sistema mexicano
en ¢sta sentido es ecléctico, los efectos del registro
son los adecuados para poder ejercitar, en forma glohal
los derschos y obligaciones del titular de la marca pre
cisados con anterioridad. El simple uso tiene diversas
restricciones, como es la imposibilidad de ejercitar las
acciones civiles y/o penales que pudiesen corresponder
al usuario de la marca por usurpacifén de la misma o por
competencia desleal, derechos que por otra parte asf se
le conceden al titular del registro y a los usuarlos au
torizados.

M8s sin embargo, no todos los pafses-tienen el
mismo sistema, algqunos establecen el uso de la marca
como fundamental para otorgar el registro, como es el
caso de los Estados Unidos de Norte América, al efecto
J. Ladas, ha expuesto lo siguiente { se cita por con--
dusto de Alvares Soberanis ):

" En la mayorfa de los paises, a dife-
rencia de lo que ocurre cn Estados Uni
dos, donde la solicitud para el regis=-
tro de una marca tiene que basatrse en
el uso actual, no se exige el uso para
obtener la inscripcién.

Sin embargo, hay una tendencia crecien
te en esos paises para exigir el uso
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comercial de las marcas dentro de un
cierto periodo que suele ir de dos a
cinco aflos, Si la marca no se usa,
puede ser cancelada a solicitud de
cualquer parte interesada."(2)

Nuestro sistema no se asimila al norteamericano,
toda vez que como se dijo, no el requisito para el regis
tro el uso previo de la marca.

El registrec como el sistema imperante, se regula
fundamentalmente en los artfculos 88 y 89 de la Ley de
Invenciones y marcas, los cuales expresan :

" Artfculo B88.- El derecho de uso exclu
sivo de una marca, se obtienen mediante
registro en la Secretarfa de Comercid y
Fomento Industrial.

Artfculo 89.~ Toda persona que est€é usan
do o quiera usar una marca para distin--
guir los productos que fabrique o produz
ca, podrd adquirir el derecho exclusivo
a su uso, satisfaciendo las formalidades
y requisitos que establesza esta ley y
su reglamento.”

Ahora bien, en ambos preceptos, encontramos que
el registro concede el derecho exclusivo de uso, es de-

cir que obtenido el registro previsto por la Ley, se
tiene sobre ella un derecho equiparable a la propiedad.
Sin embargo Este derecho no es absoluto ( en el inciso
2.5. se estudiard mis ampliamente si scbre la marca se
tiene o no el derecho real de propicdad )}, sino que
tiene diversas limitaciones y condicionantes, cSmo lo
expresa C8sar Sepfilveda : " El uso de una marca regis--
trada no pucde hacerse en perjuicio de otros, Hay limi-
taciones en cuanto al ejercicio de este derecho, impues
tas po razones de inter8s pfiblico, por esc ho puede de-
cirse que el derecho de uso exclusivo que confiere el
registro de una marca sea absoluto. "{3)

A)
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Efectivamente, el registro no concede derechos tan
amplios como para considerarlos absolutos, lo que pasa. es
que el uso de ese registro, por l6gica, como cualquier otra
institucibn juridica, debe cefirse a ciertas obligaciones y
Esta no es la excepcifn ( porejemple en cuanto a la propie-
dad genericamente estudiada, el ius abutendi se ha identi--
ficado como el derecho al disfrufe, mids no al abuso ).

Por ello las limitaciones de las que se habla, yo las tradu
cirfa como obligaciones, las que ya an sido tratadas en el
punto 2.1. al cual nos remitimos en obvio de repetici6n .

Asf pues, a manera de conclusibn, en cuanto al re-
gisto de la marca como el sistema adoptado por la legisla-
ci6n mexicana, citar# al prof. Alvarez Soberanis y la Doc-
tor Jorge Barrera Graf:

" La marca es propiaménte un bien jurfdica
mente tutelado. Esta caracteristica, resul-
ta de lo dispuesto por los artfculos B8 y
89 de la LIM. En efecto, el registro de un
signo ante la Direccidn de Invenciones y
Marcas ( DGIM ) otorga a su titular el de-~
recho exclusivo de su uso. "({4)

" El registro de la marca puede solicitar-

se por cualquier persona, fisica o jurfdi-

ca nacional o extranjera..., es indiferen-

te asf mismo, que el solicitante sea fabri

cante, productor o comerciante de los pro-

ductos para los cuales solicite el registro
de la marca."(5)

En mismo orden de ideas, este derecho de uso ex--
clusivo de una marca, conferido por el registro, es mis
amplio; dentro de esta amplitud estd la posibilidad de
autorizar a una o varias personas para que uUsen una marca
registrada, atendiendo al contenido del articulo 134 de
la Ley de Invenciones y Marcas, que a la letra dice:

"Artfculo 134.~ El titular de una marca
registrada pogr8 autorizar a una o mas
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personas como usuarios de la misma, con
relacidn a todos o algunos de los pro--
ductos o servicios protegidos por dicha
marca, en las condiciones que se estipu
len, siempre y cuando se ajuste el con-
trato o convenic a lo dispuesto en los
artfculos siguientes."

Estas disposiciones configuran lo que se conoce co
mo el uso autorizado de una marca, y el acto jurfdico que
le da origen, sea acto convenio o contrato, se conoce co-
mo licencia, la que puede definirse como : "... contrato
al través del cual la autorizacibn de usar una marca. Es-
tamos frente a un acto al través del cual se adquiere un
derecho de cardcter personal, al uso o explotacién de un
bien."{6)

Puede ser uno o varios usuarios autorizados, es de
cir, se pueden otorgar licencias a una o mis personas,
quienes para todos los efectos legales se equiparardn al
uso quc haga el propio titular y le asisten por tanto los
mismos derechos para la protecci6n de la marca, esta dis-
posicibn la contiene el artfculo 135 de la ley:

" Artficulo 135.- El uso autorizado de una
marca se equiparard al efectuado por el
titular de la misma, para todos los efec~
tos ha que haya lugar,

El usuario autorizado podrd tomar las me-
didas legales tendientes a impedir la fal
gificacl6n, imitacidén o uso ilegal de 1la

marca. "

Asf, mediante la licencia se esta transmitiendo
el derecho sobre un bien - la marca --sin que se tenga
que transmitir el dominio - propiedad - porque s6lc sc
concede el uso.(7)
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Ahora bien, en el propio contrato denominado li-
cencia, se especificar8 claramente si es exclusiva o no,
esto es, si es axclusiva, se transmite - como se dijo - un
derecho de caricter personal, por lo tanto intransmisible;
pero si esta licencia no es exclusiva,da al licenciatario
la posibilidad de otorgar a su vez otra licencia. En reali
dad, se le conoce como sublicencia en el uso de una marca.

Este acto jurfdico ( sea acto, convenio o contra
to ) tienc tres partes fundamentales, que son: Ti--
tular de la marca, llamado tambifin cedente o licenciante ;
el usuario autorizado o licenciatario; y el Estado, quien
vigila 1a legalidad de 8ste acto.

En este sentido, es importante destacar, la dis-
posicifn contenida en el artfculo 132 de la LIM, el que --
contempla la posibilidad de otorgar licenciaas obligato---
rias, como lo explica C8sar Sepfilveda: " El artfculo 132
se refiere a las licencias obligatorias de las marcas, ha
sido objeto de una reestructuracién,... la autoridad podrd
conceder limitadamente licencias obligatorias para el uso
vde las marcas, cuando oxistan pricticas monopSlicas, ete,,
++«. Y 56lo tratdndose de una empresa particular, o bien -
cuando la autoridad laboral o judicial lo soliciten, por -
ser la marca que se licencia requisito indispensable para
mantenér en operacifn la unidad econ6mica de que se tra --
ta."(8)

En cuanto a los requisitos y condiciones que ro-
dean al acto jurfdico por medio del cual se autoriza a un
tercero para usuar la marca { sea licencia o sublicencla )
se establecen en los diversos cuerpos legales ya menciona-
dos, en una serie de disposiciones eminentemente proteccie
nistag, a favor del licenciatario.
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Estas disposicioneg son contempladas de manera
especial por César Sepfilvada, en su libro " El Sistema Me-
xicano de la propiedad industrial " en el cual detalla el
tr&mite del registro marcario, el que seglin &ste autor es-
ta encaminado a evitar el engafio o la defraudacién del pfi-
blico consumidor y proteger al usuario autorizado ¢ licen-
ciatario, por la desigualdad que existe entre &ste y el 1i
cenciante.

Por ello, se utilizan las ideas de este autor
para detallar este tridmite :

"a) Ocurrir ante la Direccifn Nacional de Tras=-
ferencia de tecnologfa a inscribir el acto, Fonvenio =]
contrato en el cual conste que cl uso de la marca de que
ge trate se ha concedido a una empresa, otorgando la debi-
da autorizacidn y seilalando en el convenio como es natur--~
ral, la naturaleza de la licencia, esto es, si es exclusi-
va o no; el monto de las regalias, si las hay; y las demds
particularidades que sec suelen inclulr en un instrumento
de &sta naturaleza, por cjemplo respecto de la calidad de
los productos producidos al amparo de la licencia,

b) Una vez que se tenga la licencia de inscrip--
clbn, se ocurre ante la Direccifn General de Invenciones y
Marcas, con el escrito firmado por el usuario de la marca
y el duefo, en el cual debe manifestarse el nombre, domici
lio y ubicacién del establecimiento del usuario; los pro--
ductos y servicios en relacifn con los cuales se solicite
la inscripcibn; la duracién del uso autorizado de la mar-
ca y alguno de los datos que pueda prevenir el reglamento.
Debe pactarse, conforme al artficulo 137, que los productos
que sc vendan para el usuario deberin ser de calidad, for-
ma y naturaleza equivalentes a los fabricados por el bene-
ficiario de la licencia, y en los productos deierd constar
el nombre del usuario registrado con la indicaciéndel lu--
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gar donde son fabricados o producidos.

c¢) En cuanto a la cancelacidn de la inscripcibn
del usuario... puede ocurrir cuando el acto en donde esta
contenida la autorizacidn de uso, se cancela en el Regis-
tro Nacional de Transferencia de Tecnologfa, por mandato
judicial, o bien,.. gque lo soliciten conjuntamente el ti-
tular y el usuario.

d) ...el uso autorizado de una marca, realizado
por el usuario, se asimilari para todos los efectos lega-
les ( art. 136 ) al uso hecho por el propietario mismo, y
consecuentemente tendrd accifn aquelpara perseguir a quig
nes la usen ilegalmente, a quiecnes la imiten o falsifiquen
y a la vez no existird la caducidad por abandono,si el pro
pietario no la explota en el plazo que sefialan los artfcu-
los 117 y 140 de la ley, debido al empleo que de ella se
hace por el usuario." (9) '

Asf, en cada caso de licencla o sublicencia, se
actualiza la hipStesis ya mencionada, de un ingreso y un‘
costo, que para efectos fiscales son trascendentales, amén
del pago de los derechos corresponduentes, que en cada ca-
so se deben cubrir la Estado. En relacion cen éstas cueg--
tiones que abordaremos en incisos poaterio:eé, se configu-
ra el régimen fiscal de las marcas.

2.3, CONCEPTO DE REGALIA., SU IMPORTANCIA.

En el capftulo anterior, especificamente en el
inciso 1.4, se clasificaron las marcas atendiende a di--
versos criterios como el del titular, el del objeto, etc.
Posteriormente sc llegd a la conclusidn de que las mar--
cas podfan distinguir cosas, que a su vez podfan ser cor
pbreas o incorpbreas, constitufdas por objectos articulos
o productos y mavancias o servicios respectivamente,
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mismes que son considerados como un bien jurfdico suscep-
tible de trato o venta.

Juridicamente una marca se puede vender y com--
prar, tambIen se pueden vender sus derechos a un tercero,
o bien se puede dar en uso, al través de una autorizacibn
que concede a su titular, misma que debe, para surtir sus
efectos jurfdicos constar en un documento gque debe reu--
nir los requisitos que la ley de la materia sefiala y que
constituyen recIprocamente, los derechos y obligaciones
del titular y del usuario de la marca,

Esta posibilidad de autorizar a un tercero para
usar una marca registrada, esta regulada por la Ley de In

venciones y marcas, seglin ha quedado explicado.

Evidentemente que &ste documento - al que le
son aplicables las disposiciones generales de los contra
tos civiles - implica un costo, aln cuando puede ser tam
bitn gratuito, lo cual no es usual pero tampoco estd pro
hibido, como ejemplificativamente lo sefiala Jaime Alvares
Soberanis : " En los que toca al costo, excepto en el ca-
so matriz-subsidiaria, donde la licencia puede ger gratui
ta, el licenciatario independiente paga una regalfa por
el uso de la marca, cuyo monto nosflo no disminuye con el
transcurso del tiempo, sino que puede inclusive elevar--~
se.", posibilidad que se c¢ita s6lo para tenerse proscn--
te.

Ahora bien, el propSsito fundamental de &ste
subinciso es el de determinar que la autorizacifn del
uso de una marca al trav8s de una licencia, implica por
regla general un ingreso para su titular ( licenciante )
y un egreso o costo para el usuario ( licenclatarie ).

La palabra regalfa esta Intimamente ligada
con el costo, puesto que se concibe como una contra--
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prestacibn,

La palabra regalfa se encuentra definida por la
enciclopedia Jurfdica Omeba, como :

" ...toda contraprestacidn en dinero o
en especie por la transferencia del do
minio, uso o goce de cosas o por la ce
sibn de derechos, cuyo monro se deter-
mine en relacifn a la unidad de produc
cifn de ventas, de explotacién, etec.,
cualquiera que sea la denominacién ori
ginada."”

De acuerdo con la anterior definicidn, encon-~
tramos que la regalfia esti directamente asociada al cos=-
to de la marca, sca por venta, por licencia de uso o go-
ce 0 en su caso por cesidn de derechos. Sin embargo, y

' toda vez que segfin se expresd, todos 6stos actos deben
constar por escrito y ser aprobados por la autoridad res
pectiva ( sea Registro Nacional de Transferencia de Tec-
nologia o Direccidn General de Invenciones y Marcas } el
monto de las regalfas se ha controlado o se pretende con
trolar, dada la desigualdad, existente o no, entre le 1i
‘cenciante y el licenciatario, el comprador y el vendedor
o el cedente y el ceslonario, seqfin sca el caso.

Este aspecto, la regalfa, es importante para
la autoridad, quien actua con la finalidad de proteger
el interés plblico y la economfa nacional; por ello, al
través de los actos, convenios o contratos cualquiera
de los actos juridicos descritos, se controla la equi-=-
dad e igualdad entre las partes, asi como el monto de
las regalfas ( esta disposicién se actuliza en el caso
de las llamadas licencias obligatorias ).

Ast pues, por cada acto convenio o contrato
que se celebre al respecto, existe la posihilidad inme-
diata de un ingreso y de un egreso o gasto, ambos a su
vez son requlados por el fisco, de forma muy diferente.
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Afin cuando el contrato fuese gratuito para el licenciata-
rio, &ste, derivado de aquel acto obtendrd una ganancia
por la explotacifn de la marca, la que debe ser efectiva
porque si no es asf, el registro subsiguiente le serd ne-
gado.

Esta ganancia de la cial se ha hablado, también
conlleva efectos de tipo fiscal que al Estado le interesa
regular. Es aquf donde resultan evidentes las dos clases
de impuestos que en forma general se deben cubrir con mo-
tivo de la explotacidn de una marca: El impuesto sobre la
renta y el impuesto al valor agregado.

2.4. BREVE ESTUDIO DE LAS DIVERSAS FORMAS QUE TIENE EL
ESTADO DE ALLEGARSE INGRESQS.

Podemos concebir al Derecho Fiscal como la su-
ma de leyes o principios que tratan del fisco y todo lo
relacionado con éste ( definicidn de Manuel Dublan },ya
anteriormente tambid&n se tratio de delincar lo que en-~
tendemos por fiseco, el que se dijo es €l 6rgano del Es-
tado cuya finalidad es la determinacitn, liquidaci®in,ad
ministracién y recaudacién de los tributos, en consecuen
cia se determinf lo que se llama relacifn jurfdico-tribu
taria entre el gobernado y el fisco, por medio de la cual
se cstablece la obligacién de los gobernados o ciudadanos
a contribuir con una parte proporcional de sus ingresos
al sostenimiento del Estado.

El Estado tiene diversas formas de allegarse
ingresos, los cuales cosntituyen su régimen financiero,
junto con los gastos que realiza y la contabilidad pG--
blica, seg@in explica Gabino Fraga (10).
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Dentro de &ste régimen finaniero del Estado, es-
pecificamente en cuanto a sus ingresos, tienen trascenden-
cia los que adquiere o se derivan de una marca, &¢por qué? .
porque como se ha dicho, el titular de la marca debe tam-
bién con &ste carfcter, contribuir al gasto plblico por
mandato constitucional { artiIculo 31 fraccifn 1V de la
Constitucién Federal ).

En &ste orden de ideas, podemos establecer que
el Estado para hacer un gasto, debif - en estricta 16gi--
ca - haber obtenido un ingreso. Bste ingreso, segflin el au
tor en cita, se constituye de la siguiente manera: " Los
ingresos del Estado se originan normalmente por los ingre
sos gue decreta, por los derechos, los productos y el a--
provechamiento que obtiene por sus actividades y excepcig
nalmente por los financiamientos gue contrata dentro o
fuera del pafs.” (11}

Los ingresos federales, de igual manera son es
tudiados por Andrés Serra Rojas, quien los define como :
" ... es el dinero que percibe el Estado y los demis en-
tes de derecho pGblico, por diferentes conceptos legales
y en virtud de su poder de imperio o autoridad., Toda re-
cepeifn de numerario en las arcas del Estado debe consi-

derarse como un ingreso..."

Ahora bien, seglin la doctrina especializada en
la materia, los ingresos del Estado se clasifican en or-
dinarios y extraordinarios. Ernesto Flores Zavala, nos
propone al respecto la siguiente clasificacifn:

INGRESOS ORDINARIOS

Se perciben de forma regqular y estan destina-
dos a cubrir el presupucsto:
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I° Impuestos
2° Derechos
3° Productos
4° Aprovechamientos

INGRESOS EXTRAQORDINARIOS

1® Derechos extraordinarios
2° Contribuciones especiales
3° Empréstitos

4° Emisidn de moneda

5° Exproplacién

6° Servicios personales. (13)

Estos ingresos, le Estado debe obtenerlos ape-
gandose en primer lugar a la constitucifén y posteriormen
te a las leyes secundarias. Loa ingresos por concepto de
derechos marcarios derivan de los considerados como ordi
narios, los que se forman ( segn Gabino Fraga ): " ...
la forma en que se decretan tales ingresos es haciendo
en la Ley de Ingresos respectiva una simple enumeracién
de las contribuciones que deben cubrirse durante el aiio
sin especificar salvo en casos excepcionales, cuotas ni
formas de constirucitn del crédito fiscal, y sblo esta-
bleciendo que los impuestos enumerados, se causar8n y
recaudarén conforme a las leyes en vigor."(14)

¢ Como y por conducto de quien el Estado cobra
- recauda - @stos ingresos ? Evidentemente debe existir
un ordanismo estatal cuya funcifn principal sea la de
llevar a cabo dicho cobro, cste es una dependencia del
poder ejecutivo: La Secretarfa de Hacienda y Crédito PG
blico, quien no solo cobra los impuestos, sino que tam-
bién se encarga de proyectarlo y calcularlos ( lo que
de igual forma se realiza respecto de los cygresos, con
juntamente con la Secrctaria de Programacién y Presu--
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puesto ) atendiendo no s6lo a las necesidades de la Fere-
racifn sino también del Departamento del Distrito Federal
y de diversos entes pGblicos.

El artfculo 31 de la Ley Orgfnica de la Adminis
tracifn PGblica Federal, contiene las siquientes disposi~-
ciones en la materia y a carge de la S. H. C. P.:

i. Estudiar y formular los proyectos
de leyes y disposiciones impositivas
y las leyes de ingresos federal y
del Departamento del Distrito Fede--
ral.

ii. Cobrar los impuestos, derechos y
productos y aprovechamientos en los
términos de las leyes;

iii, Cobro de impuestos, derechos,
productos y aprovechamientos del De
partamentos del Distrito Federal vy
las leyes fiscales correspondien—---
tes. (15)

Unicamente se han sefalado las fracciones II y
I1I en virtud de su trascendencia respecto del régimen
‘figcal mareario, resaltando que serd la §. H. C. P., el
organismo encargade de controlar toda actividad inheren-
te al cobro de estas contribuciones, haciendo la salve~-
dad por lo que toca a los Derechos, que se deberin pagar
por conducto de SECOFI, previamente al servicio que al
respecto se vaya a prestar.

5610 a manera enunciativa, se dird que los in
grescs extraordinarios son aquellos por medio de los cua
les se hace frente a necesidades urgentes o imprevistas,
en éste sentido, Gabino Fraga expresa:

.

" BEn la Constitucién se atribuyen al
Congreso facultades de dar bases so-
bre las cuales el ejecutivo puede ce
lebrar empréstitos sobre el crédito



- 101 -

de la Nacifn, la de aprobarlos y reco-
nocer y mandar pagar la deuda Nacional
perc en el concepto de que ningln em-
préstito podrd celebrarse sino para la
ejecucidén de obras gque directamente
produzecan un incremento en los ingresos
plblicos, salvo que se realizen con el
propbsito de requlacifn monetaria las
operaciones de conversibn, y los cue
se contraten durante una emergencia,
declarada en los téminos del articulo
29 Constitucional."(16)

Es ¢l ejecutivo quien puede disponer en &sta ma
teria, pero este aspecto resulta trivial en materia de
marcas y en cuanto a sus aspectos fiscales toda vez que
dentro de los ingresos del Estado, los derivados de con~
ceptos marcarios, se incluyen dentroc de los ordinarios.

Este punto se encuentra estrechamente relacio-
nado con el iamediato posterior, en el que se determina
la importancia de la marca dentro de los ingresos obteni-
dos por el Estado, asi como con el posterior en el que se
precisa cuales son las contribuciones que conforman el rg
gimen fiscal objeto de &ste estudio.

2.4.1., IMPORTANCIA DE LAS MARCAS, DE ACUERDO CON sU
FUNCION ECONOMICA, DENTRO DE LOS INGRESOS
OBTENIDOS POR EL ESTADO,

Toda marca e¢sta investida de una verdadera fun
cifn econBmica, funcién que radica en la posibilidad de
que el titular de la misma al través del prestigio que
adquiere, incremente ¢l valor de su marca, otorgando pro
vechosas licencias y por consecuencia incrementando sus
ingresos.

El Estado, seglin se ha dicho, a su vez requie-



- 102 -

re de ingresos para cumplir con sus finalidades y satisfa
cer a la vez necesidades colectivas. En todos los Estados
del mundo existennecesidades mdltiples que satisfacer, vy
por igual en todos ellos existen signos marcarios. Dado
el uso genceralizado de esta institucién de la propiedad
industrial, y su importancia, el Estado grava fiscalmente
a los titulares de los derechos derivados de las mismas.

Dentro de los ingresos ordinarios del Estado,
encontramos precisamente los impuestos y los derechos.En
ocaslones en el presente, hemos referido el nexo del ti-
tular de la marca con el Estado, y cémo es que &ste vigi
ia el nacimiento, asi como el desarrollo del signo marca
rio en circulaci6n; en principio con el pago de los dere
chos por el registro de la marca, como por el control e-
jercido al través del Registro Nacional de Transferencia

" de Tecnologlia, y en diversos aspectos como la cesifn, 1la
transmigibn, etc., donde el Estado no nada mis vigila, si
no que participa activamente.

Es por todos conocida la preliferacifn de signos marca--
rios; nuestra sociedad se caracteriza por ser consumisgs--
bta, donde la voracidad de los comercilantes y las bombas
publicitarias, hacen sucumbir al pueblo ante necesidades
inexistentes y artfculos superfluos. En diversas ocacio-
nes se ofecen productos de baja calidad y a altos pre---
cios, y afin de alta calidad, paro tambifn a precios muy
elevades, que no guardan proporcifn con la mercaderfa.
Otras ocasiones se anuncian productos con cualidades in
existentes o deformadas, mediante marcas de prestigio
que por tal virtud venden sin ofrecer garantia al consu
midor, lo cual no s6lo tergiversa las funciones de la
marca. 8ino quc deforma su propio cbjeto.

El Estado, consciente del auge en materia mar
caria, y de la gran fuente de ingresos que implica para
st titular, ha atribufdo a &sta actividad fines fisca--
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les, y ha gravado las transacciones marcarias.

Los ingresos que obtiene el Estado derivados de
la explotaci6n marcaria, son considerados dentro de los
" ordinarios, puesto gue obligan al contribuyente titular
de la marca, usuario autorizado o licenciatario de la mig
ma, a contribuir en dos grandes apartados regulados por
el derecho fiscal :

A) LOS IMPUESTOS
B) LOS DERECHOS

El control que el Estado ejerce en este senti-
do, es exhaustivo, ejemplificativamente, cithré a Jaime
Alvarez Soberanis, gquien respecto al uso de la marca,
nos explica la obligacidn de acreditar a la SECOFI el
uso de la marca, proporcionando en primera instancia a
&sta entidad los datos de la marca ( registro, clase,
productos o mercancfas, etc.) y gue " desples vienen los
datos econbmicos, y las principales poblaciones del pafls
en donde se venden los artfculos y demds datos pertinen-
tes."(17) ¢ No es evidente que el Estado desea saber en
que grado constituye la marca una fuente de ingreses pa-
ra su titular ? No existe impedimento alguno para que
egtos datos puedan en un momento dado constituir un pre
cedente fiscal para una empresa, por ejemplo, quien eg
t&é obligada a hacer un anilisis de &stos ingresos en su
manejo contable, y la propia SECOFI, pueda auxiliar a
la 5. H. C. P., para quec en un momento dadoe se pueda de
terminar un crédito fiscal al titular de la marca.

2,5, ¢ ES LA MARCA UNA PROPIEDAD STRICTO SENSU
DE SU TITULAR ?

En mfltiples ocasiones dentro del desarrolla
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de 8ste trabajo, se ha hablado de la forma que el Estado
mexicano establece para adquirir los derechos sobre la mar
ca. Afln cuando este sistema puede considerarse ecl&ctico,
puesto que reconoce ciertas prerrogativas al usuario y
otras muche mis amplias para el usuario registrado; en es-
ta tesitura, se concluye que es el registro la forma id§=--
nea de adquirir la titularidad sobre la marca, pero ¢ qué
naturaleza tiene &ste derecho ? En diversas ocasiones se
ha discutido si sobre la marca se tiene o no la propiedad;
diversos autores se han adentrado en &ste estudio, incli--
nindose por seflalar que nc lo es; otros han aseverado que
se trata de un derecho real distinto; y otros mis, log es-
pecialistas en la materia, tratan &stos derechos como de
propiedad sui generis.

En tal virtud, procede nuevamente avocarnos a
los géneros y las especies.

Brevemente diremos que la propiedad es un dere-
cho real, por tanto ¢ qué es un derecho real ? Para de-
finirlos utilizarfé las palabras de Ernesto Gutierrez y
Gonzélez:

" El derccho real se dice existe ...
cuando una cosa se encuentra someti-
da total o parcialmente al poder de
una persona, aen virtud de una rela--
cifn inmediata que puede ser invoca-
da contra cualquier otra." (18}

De &sta definicifn, el Dr. Gutierrez y Gonzdlez
extrae tres elementos gue son:

a) La persona o sujeto de derecho.
b) La cosa u objeto de derecho,

c} Relacifin inmediata entre persona y cosa, (19)

Aplicando esta tesis a las marcas, se puede con
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cluir que:

a) El sujeto del derecho, es el usuario de la
marca.

7 b) El objeto de la marca, es la marca en s%.

c) La relacién inmediata entre persona y cosa,
la da precisamente el registro.

hsi, se concluye en principio que efectivamente
los derechos sobre la marca, derivan en un verdadero dere-
cho real.

Ahora, en cuanto a si es un derecho real de prg
piedad o no, seglin el criterio de Rafael Rojina villegas,
por propiedad se entiende:

" ... poder jurfdico que ejerce una

persona sobre un bien, para su apro
vechamiento parcial o total, oponi-
ble a terceros por virtud de una re
laci6n jurfdica que se establece en
tre el titular del derecho, y un su
jeto pasivo universal..." (20}’

En relacién con la definicibn y elementos del
derecho real en general, se debe agregar otro especifi-
co que este autor nos menciona, y esto es la oponibili
dad erga omnes. Respecto de una marca, el titular de la
marca ( del reqistro ) sf tiene un derecho oponible a
terceros, derecho que deriva por supuesto del registro.

Existe una nota distintiva en cuanto al derc-~
cho de propiedad, y que lo diferencifa de las demis cla-
ses de derechos reales, esto es que el poder jurfdico
ejercido sobre la cosa implique un aprovechamiento to--
tal, lo que significa la posibjlidad de usar, disfrutar
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y disponer de la cosa, de ejrcer sobre ella actos de admi~
nistracifn e incluso dominio, atn cuando &stas posibilida-
des no lleguen a cristalizarse.(21)

En Gste sentido podemos decir gque la marca en-
cuentra diversas restricciones, es decir, limitaciones que
desvirtfan o entcorpecen el derecho de propiedad. Es cier-
to que el titular de la marca puede venderla, sin embargo
el contrato de compraventa respectivo, deberd ser aprobado
por el Registro Nacional de Transferencia de Tecnologia y
la Direccién General de Invenciones y Marcas; es cierto
también ¢ue se puede ceder, no obstante el acto convenio o
contrato en el cual conste la cesifn se debe autorizar por
los organismos estatafes competentes para ello, En cuanto
a la posibilidad de aprovechamiento total, diremos que de
acuerdo a la Ley de Invenciones y Marcas, y didndose las
condiciones previstas por el articulo 132 de la misma, se
deben otorgar licencias obligatorias, lo gue evidentemente
restringe y limita el derecho de propiedad,

En fin, que existen diversas posiciones doctrina
les tendiendes a esclarecer si sobre la marca se tiene o
no la propiedad, teorfias que se cstudian en los dos gi-~
guientes subincisos.

2.5.1. SI, ¢ PORQUE ?

Para sustentar 8ste criterio, me apoyaré bési-
camente en los andlisis de tres autores muy destacados,
especialistas en &sta materia, Jaime Alvarez Seoberanis,
César Sepfilveda y Stephen Ladas:

El criterio de Alvarez Soberanis es en el sen-
tido de vonsiderar que sobre la marca si se ejerce un de
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recho de propiedad en los siquientes té&rminos:

* Discutfa la doctrina si sobre la marca
se tenfa un derecho exclusivo de uso o
un derecho de propiedad, este debate pa-
rece haber concluido por lo menos en los
paises latino americanos, al aceptarse
que la marca es un activo intangible que
forma parte de la hacienda de la negocia
cién y que se puede comprar y vender en
el mercado.

Pensamos que sobre la marca existe un de
recho de propiedad limitado en los térmi
nos de las respectivas legislaciones, 1o
que por otra parte es comina todo tipo
de derechos."{22)

Este criterio ahora expuesto, considero que re-
sulta muy importante, sobre todo porque se resalta que to
do tipo de derecho tiene limitaciones, aGn la propiedad
no es absoluta, cabe en principio pensar que por lo menos
en nuestro pafs, la propiedad tiene una funcidn social, y
que ya por ello se encuentra limitada, por lo tanto las
limitaciones que rec&cn en el derecho sobre la marca, no
desvirtlian en forma total que sobre ella se¢ ejerza el de-v
recho de propiedad.

Al respecto también opina C&sar Sepfilveda:

" La marca es un efecto de comercio y
como tal ha sido reconocida en la ma-
yorfa de las legislaciones. Es pues
susceptible de apropiacidn. Se puede
pues concluir que el derecho sobre
las marcas es un derecho de propiedad
"sui generis", que se agota por el
abandono, por la inacci6n y que es
cancelable," (23}

Ahora bien, al considerarse los derechos de la
marca como una propieda”sui generis", podemos decir que
esta especialidad a la que se alude, deriva de las dife-
rentes limitaciones consignadas en las leyes sobre pro--
piedad Industrial.
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EL Dr., Gutlerrez y Gonzflez, nos habla también
de cierto tipo de propiedad temporal, la que no refiere
especificamente a las marcas, explic&ndola en los siguien
tes términos : "Se dijo que el plazo es el acontecimiento
futuro de realizacifn cierta, del cual depende la cfica=--
cia o extincifn de los derechos y obligaciones. Pues bien
cuando el plazo ge aplica al derecho real de propiedad,re
sulta una propiedad temporal que se puede decir que es la
propiedad que tiene una persona s6lo durante cierto tiem-
po, en virtud de haberse estipulado asf en el tftulo de
adquisicién de su derecho, y permitirlo la ley. Este tipo
de propiedad temporal es excepcional, y sflo es posible
su exigtencia cuando lo autoriza la ley, ya que los parti
culares no pueden establecer al amparo de la autonomfa de
la voluntad y la libre disposicidn de sus bicnes."{24)

Efectivamente, por disposicifn de la Ley, el re
gistro marcario es vigente por cinco afios, los que pueden
renovarse indefinidamente por perfodos iguales. Asi encon
tramoa que &ste derecho sobre la marca, es un derecho de
propiedad temporal por disposicibn de ley, que puede re--
novarsgse y de ser el caso perpetuarse,

Simplemente a mancra de conclusién citaré el
criterio del autor Norteamericano Stephen Ladas, quien
afirma:

" ...el registro se est& volviendo ca-

da vez mis la base de la propiedad de
la marca en vez del uso."(25)

Asi, se reafirma que efectivamente, al través
del registro se adquiere la propiedad sobre la marca, pe
ro con las limitaciones legales.
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2.5.2. NO, ¢ POR QUE ?

No s6lo diversos autores se inclinan a pensar
que sobre la marca ne se ejerce un derecho de propiedad,
sino un derecho exclusive de uso. AGn la propia ley ahora
en vigor, a diferencia de la de 1943, ya no tiende a ha--
blar de un derecho de propiedad, cino de uso, no habla
tampoco de propietario como lo hacfa el ordenamiento ante
rior, sino que ahora se refiere al titular de la marca,
como en mlltiples ccasiones se ha referido,

Asimismo, Rafael Rojina Villegas, se inclina a
pensar que sobre este signo distintivo no se ejerce un
derecho de propiedad, sino otro tipo de derecho real, co
mo &1 mismo lo explica :

" En cuanto a la propiedad industrial
que amparan las patentes, marcas y nom
bres comerciales, evidentemente que se
trata de un derecho real autSnomo, que
dcbe diferenciarse de la propiedad or-
dinaria, por cuinto que &sta sflo re--
cae sobre cosas, y en cuanto aquella
tiene por objeto las creaciones de la
inteligencia que son materia de los in
ventos, o bien de la sc¢leceibp de mar-
cas o nombres comerciales. En &stos
dos filtimos casos, la creacibn intelec
tual alin cuando propiamente no implica
una aportacifn cientffica como en los
inventos, sf es producto de un esfuer-
20 mental, y se refiere a intereses
que deben ser jurfdicamente protegidos
reconociendo al comerclante el uso ex-~
clusivo de los nombres o marcas que hu
biese elegido."(26)

En todos los autores que se citan cen fste in-
ciso, existe un cardcter dominante, y es el considerar
a la amrca como un derecho real, M&s sin embargo, hay
notas distintivas en relacifn al derecho real y la pro-
piedad, En cuanto a &sta (ltima, se tiene un poder jurf
dico total, m8s no asi en el resto de los derechos rea-
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les, pues s6lo constituyen formas de aprovechamiento par=-
cial.

No obstante que el criterio expuesto puede to--
marse como acertado, pienso que no es del todo idb6neo. En
cuanto a considerar los derechos marcarios como un dere--
cho real diferente, implicarifa considerarlos como una pro
piedad especial, o sui generis, como expone CE&sar Sepfilve
da.

CONCLUSTION PERSONAL.

Considero que los elementes aportados por la
doctrina tendientes a clasificar el derecho sobre la mar
ca como un derecho real de propiedad, son wmis acertados
y major fundamentados.,

Como se¢ dijo, todo derecho se encuentra limita
do, imposible serfa consignar sflo derechos absolutos,
aunque a la marca le rodean diversas disposiciones de ca
ricter proteccionista, tendientes a segurar los derechos
de los usuarios y con miras a proteger el interés pfibli-
co, sobre ella se ejerce el derecho de propiedad, la po-
der enajenarse, cederse, transmitirse, etc., 8610 que
por las diversas implicaciones que tiene dentro de la
econemia, el Estado interviene en forma activa a fin de
que su desarrcllo sea el adecuado, sin limitar la iibre
competencia o favorecer el monopolismo,

Segfin explica Alvarez Soberanig, la marca for
ma parte del activo intangible, sea de una empresa (per
sona moral) o de un individuo (persona fisica), y consi
derada de &sta forma, es susceptible de gravarse fiscal
mente, Estos gravimenes resultan trascendentales en la
medida que la marca resulte id6nea, es decir, que al
cumplir con sus funciones procure a su propietario gran
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des cantidades de clientela, gue implique obtencidn de di
nero o ingresos que son gravados por el Estado; mas afin
dada la posibilidad de transmisién de &ste derecho de pro
piedad, llamado sui generis, se incrementa tambi&n en be-
neficio del Estado, la posibilidad de cobrar mis y mayo--
res contribuciones al titular de la marca ( del regis ---
tro ), como a los usuarios que &ste autorize, los cuales
tambifn resultan obligados fiscalmente.

Resalto la importancia de &sta conclu§i6n, puesto
que es la posicifn que prevalece durante el desarrollo
de &ste trabajo.

2.6. CONTRIBUCIONES A CARGO DEL TITULAR, USUARIO AUTORI
ZADO O LICENCIATARIO DE UNA MARCA.

La palabra contribuir, la primera impresién que
causa debe estar en relacidn directa con la espontanei--
dad. Es decir, aportacibén que sin obligaci6n alguna se
realiza para un fin determinado. Esta aportacifn puede
ser en dinero o en especie, tal es el caso de la presta-
ciénlde un servicio; sin embargo, a este término en mate
ria fiscal se le da una connotacifn diferente, asf como
a muchas otras.

Tres son los t&rminos que en esta materia de em-
plean y entre ellos se confunden como sindnimos, puesto
que suele usarse uno u otro indistintamente, siendo que
gramaticalmente son distintos, y por lo tanto su signi-
ficado también, fstos son : contribucifn, impuesto y tri
buto. Ejemplificando esta situacifn, Francisco de la
Garza, en su libro intitulado " Derecho Financierc Mexi=

cano ", denomina el capftulo Tercero " Los tributes o

contribuciones ", lo que implica que efectivamente estd
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empleando ambos t&rminos como sindnimos cuando ho lo son.

El autor mencionado, emplea la palabra tributo sus
tituyendo a contribucifn cuyo uso es generalizado entre
la doctrina, definiendolos = los tributos - como :

" Los tributos constituyen la mis importan
te clase de ingresos del Estado moderno pa
ra conseguir los medios necesarios para el
desarrollo de sus actividades."(27)

No obstante, &ste mismo autor asevera que la ter-
minologfa en materia de tributos es promiscua y se pres-
ta a confusiones, pero a 8ste respecto,tambifn resultan
poco claras sus exposiciones, puesto que no aporta nada
en cuanto al término contribucién &1 que se considera re
sulta mis afortunado, aflin cuando gramaticalmente su as--
cepcifn es distinta.

La digtincifn entre contribucibn e impuesto es de
tallada por el Doctor Serra Rohas, quien expresa :

" Hay que distinguir dos conceptos que

guardan una estrecha relacién sin ser
sin6nimos o equivalentes: la contribu--
cién y el impuesto.

La contribucifn es un concepto més
amplio con el cual se alude a todo lo
que contribuye a los gastos pfliblicos del
Estado. Este es el concepto del artiIculo
31 fraccién IV constitucional con la ex-~
presibn contribuir. El articulo 73 frag~
cién VII de la misma, faculta al Congre-
so:™ Para imponer las contribucione ncce
sarias para cubrir el presupuesto,”

Todo impuesto es una contribucién, pe-
ro no toda contribucién es un impuesto.
Los legados o donaciones al Estado son
un ejemplo de contribuci6n pero no son
impuestos..." (28)

Y en relacién con el tributo, explica:
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" El tributo en su origen era una contri
bucidn forzada que los vencedores impo--
nfan a los puebls vencidos. En la actua-
lidad el concepto de tributo se confunde
con el de impuesto, siempre que lleve im
plfcito su sentido original."(29)

Esta discertacifin resulta a mi parecer m&s acertada
que la de De la Garza, toda vez que se utiliza el término
incorporado constitucionalmente, y por consecuencia resul
ta m&s apropiado.

Como ya se ha precisado, &stos tres términos son
muy distintos; ya habi&ndose detallado qué& es un tributo,
pasar& a definir lo que es la contribucifn y el impuesto
en los siguientes t&rminos :

"CONTRIBUCION, - ... compensacifn pagada
con carfcter da obligatorio al ente pflbli
co con ocasifn de una obra realizada por
&1, con fines de utilidad pGblica, pero
que proporciona también ventajas a los
particulares propietarios de los bienes
inmuebles..."(30)

"IMPUESTO.- Prestacién obligatoria comun-
mente en dinero, exigida por el Estado en
virtud de su poder de imperio y que da lu
gar a relaciones jurfdicas de derecho."
(31) )

De lo hasta aquf expuesto, podemos concluiy gque
ia contribucibn es el género y el lmpuesto la especie,
mejor dicho una de las especles.

Es el propie C8digo Fiscal de la Federacifn quien
clasifica las contribuciones, como se puesde apreciar en

su artfculo segundo, que a la letra expresa :

" Artfculo 2.- Las contribuciones se cla
sifican en impuestos, aportaciones de se
guridad social, Contribuciones de mejo-=
ras, y derechos, los que se definen de
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la siguiente manera:

I. Impuestos son las contribuciones esta-
blecidas en la ley, que deben pagar las
personas figicas y morales que se encuen-
tren en la situacifn jurfdica o de hecho
previstas por la misma y que sean distin-
tas a las sefaladas en las fracciones II,
ITI y IV de &ste articulo.

I1I. Aportaciones de seguridad social, son
las contribuciones establecidas en la ley
a cargo de personas que son sustitufdas
por el Estado en el cumplimiento de sus
obligaciones fijadas por la ley en mate--
ria de Seguridad Social, proporcionados
por el Estado.

I1I. Contribuciones de mejora son las es-
tablecidas en la ley a cargo de personas
fisicas y morales, que se beneficien de
manera directa por obras pGblicas. :

IV. Derechos son las contribuciones esta-
blecidas cn la ley por el uso o aprovecha
miento de los bienes del dominio pfiblico
de la naci6n, asi como por recibir servi-
cios que presta el Estado en sus funcio--
nes de derecho pfiblico, excepto cuando se
prestan por organismos descentralizados.
También son derechos las contribucio
nes a cargo de los organismos pGblicos
descentralizados por prestar serviclios ex
clusivos del Estado.
Cuando scan organismos descentralizados
los que presten la Seguridad Social a que
hace mencién la fraccién ITI, las contri-
buciones correspondientes tendrdn la natu
raleza do aportaciones de seguridad so=---
cial.

Ahora bien, gen&ricamente estos son los cuatro
tipos de contribuciones que se consideran como ingresos
ordinarios a cubrir para el Estado, puesto que normalmen
te se destinan a cubrir el presupuesto y por tanto se
comprenden cn las previsiones presupuestales de la §. H.
C. P. Se dice que pertenecen a la misma categorfa de los
ingresos ordinarios, tanto los impuestos como los dere--
chos, asf{ como los productos y los aprovechamientos.
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Sin embargo, el titular, usuario o licenciatario
autorizado de una marca no estf sujeto por &ste concepto,
a cubrir toda &sta gama de contribuciones, ya que su régi-
men fiscal es mis reducido o limitado, pero que no por
ello deja de ser complicado en extremo. Al delimitar el
marco legal dentro del cual se estudia la relacifn tributa
ria del titular de la marca, se determina que la legisla--~
cién aplicable en este sentido se reduce basicamente a dos
grandes sectores : el de los impuestos y el de los dere~--
chos { ambas contribuciones ).

En cuanto a los derechos, que serdn objeto de eg
tudio en la aprte final del presente capftulo, se encuen--
tra un panorama mfis © menos clarc puesto que es una combi-
naci6n de la Ley de Invenciones y Marcas y la Ley Federal

- de Derechos, las que nes determinan su aplicacifn en cada
caso concreto.

No sucede asf{ en cuanto a los impuestos. En rela--
cién con cllos existe una gran clasificacin doctrinal,
amplia y sumamente complicada ( Emilio Margain asegura
‘que el Derecho Fiscal es una de las ramas - o si no es que
la m8s ~ deficiles de la ciencia juridica ). No obatante
dos son los impuestos mis importantes que debe cubrir el
titular de la marca, para cuya determinaci6n he utilizado
diversos estudios realizados por el Doctor Eduardoe A. Joh
nson, en los cuales precisa:

* En nuestro sistema figcal, la P.I.
estd sumisa a dos tipos de contribu-
ciones: los impuestos y los derechos.
I) Los impuestos:

a) Antccedentes.- Dos leyes definen

el marco jurfdico que regula los im=-
puestos aplicables a la P.X..a la

Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR)
y la Ley del Impuesto al Valor Agrega-
do {(LIVA).

En ambas partes se buscan dos fines ge
nerales distintos:
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- Fines fiscales, que tienden a ge
nerar ingresos para el Estado, Yy

~ Fines extrafiscales, que tienden
a lograr un mayor control de las trans-
ferencias de propiedad industrial, para
evitar fuga de divisas, engafios en los
contratos, contratos leoninos, motiva-=-
cién o desmotivacién de la actividad,
etc.”(32) '

En este sentido es importante seiialar que los
fines del presente, una vez determinado qfosso modo el ré&
gimen fiscal de las marcas, me ocupar8 de los fines fisca
les que propiamente de &stas derivan, y tienden a generar
ingresos para el Estado.

Para concluir éste punto, se anotarf graficamen
te, de forma por demis simplificada, cual es el régimen
fiscal de las marcas : ( siguiente pdgina }



TITULARIDAD DE LA MARCA

( SEA PERSONA FISICA O
MORAL )

CONTRIBUIR

S 117

Titular del regisﬁrd. B

Usuario sin. registro

OBLIGACION
DE
CONTRIBUIR
Usuario autorizado o (art. 31
licenciatario. fecc. IV C.)
Sublicenciatario

IMPUESTOS

DERECHOS

Ley del Impuesto sobre
la Renta y su reglamen
to.

Ley del Impuesto al Va
lor Agregado y su re--
glamento.

Ley de Invenciones y
Marcas; ‘Ley sobre el
control y registro
de la Transferencia
de tecnologia y el
uso y explotacidn de
patentes y marcas;
Ley Federal de Dere-
chos.
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2.6.1. ¢ CUALES SON LOS IMPUESTOS A CUBRIR ?

Es de particular importancia el determinar cua-

les son los impuestos - como especie de contribucién - que
gravan al titular de la marca y en su caso, al usuarvio au-
torizado o licenciatario de la misma. Desafortunadamante
las leyes fiscales no son claras en cuanto a los impuestos
en &ste sentido, puesto que dejan al contribuyente en am--
plias facultades para elegir lo que mis le convenga.
De &sta forma, se pucde decir que las leyes fiscales care-
cen de m&todo, el que en &ste sentido resulta trasconden--
tal, tal como lo afirma Emilio Margain, ya que conforme a
&1, el contribuyente o el fisco, o por medio de un acuerdo
entre ambos, se determinard el cr&dite fiscal a pagar (33)
en todo caso, continfia explicando, debe satisfacer cuatro
requisitos:

a, Sencillez,
b, Economfa.
c. Comodidad.
d. Limpieza.

Sin embargo, dificilmente podemos decir que el
método de las leyes fiscales para determinar los impues-
tos, tanto renta como el impuesto al valor agregado que
gravan al contribuyente beneficiario de la marca, abarque
estos requisitos.

En cuanto a la sencillez, consiste en la posibi
lidad de que el propio contribuyente pueda aplicar el m&-
todo,encuentro que sencillamente no sc da, puesto que no
existe una requlacibn cxpresa en la materia y se deja al
contribuyente en diversas posibilidades de elegir, en re-
lacién con las cuales, dependiendo de sus conocimientos
en la amteria fiscal, aplicard mejor o peor, acarreando
en &ste filtimo caso, mayores dificultades al figco para

su recaudacidn, am&n de que se favorezca la corrupcidn,
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Respecto a la comodidad, que se dice existe cuan
do el método evita molestas innecesarias e inGtiles a los
contribuyentes, resulta utfipico, puesto que de existir un
método, proporciona tantas hipStesis, que de no adoptar la
posicifn adecuada se tendrd que desandar el camino, para
adoptar otro. Margain habla concretamente de los indus---
triales y comerciantes, que son quicnes sufren de &ste ti-
po de percances, pues su nivel de preparacifn en &ste sen-
tido no suele ser el adecuado, y por ende, las fallas en
su método, que resultan evidentes con pesterioridad, les
acarrean graves consecuencias,

Por lo que hace a la economfa, es realmente un
principio muerto, puesto que se concibe como la posibili-
dad de que el contribuyente no realize pago de honorarios
elevados por la atencifn de &stos aspectos. Sin embargo,
dada la complejidad de la materia &ste pago sf suele ser
elevado.

En cuanto a la limpieza del mé&todo - evita el
contubernio entre ¢l obligado y el personal hacendario -~
es por demds sabldo en nuestro pals, la ineficacia de es-
te principlo. (34)

De lo anterior podemos concluir, guye en materia
del ré&gimen fiscal marcario, no existe m&todo para deter-
minar los lmpuestos a cubrir que resulte id6neo.

Ahora bien, durante el desarrollo del presente
trabajo, sf se ha tratado de adoptar un método, por ello
es necesario definir en este punto, en forma genérica,
cuales son las caracteristicas y los elementos de los im

puestos en general.
CARACTERISTICAS

En toda relaci6n jurfdice tributaria, intervig
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nen dos sujetos: A} Activo y B) Pasivo, que es quien es-
ta obligado legalmente al pago de los impuestos; y el ag
tivo quien puede exigir el pago del tributo.

Entre estos dos tipos de sujetos, existe una -
estrecha relaciSn que se concibe de la siguiente manera:

"Una persona esta obligada al pago de una
prestacibn al fisco, cuando el fisco esta
en posibilidad legal de exigirle el pago
de la prestacién debida." (35)

Sin embargo, existe tambi&n un tercer sujeto,
que es el denominado pagador del impuesto, quien en vir
tud de diversas causas paga en realidad el gravamen, y
su economia resulta afectada con el pago.

Ernesto Flores Zavala, nos menciona diversos
cfectos de esta relacibn jurfdico - tributaria, a sa--
ber:

"= La relaci6n tributaria existe entre el sujeto activo
Yy el sujeta pasivo del impuesto.

= No hay relacifn tributaria entre el sujeto activo y
el pagador del impuesto.

- Pueden existir relaciones de car8cter privado entre
el sujeto del impuesto y el pagador del mismo.

- Puede darse el caso de gue la ley tributaria regule
las relacicnes entre el sujeto del impuesto y el paga-
dor, reconociendo por ejemple, expresamente el derecho
para trasladar el impuesto al pagador." (36)

Todas estas hipftesis de la relacifn juridi-
co-tributaria, suelen darse en el régimen fiscal marca
rio, en cuanto al pago del ISR ¢ IVA,



Fuente del impuesto.

:De dénde proviene un ingreso, c8mo lo determi
" na el Estado, y qué criterios utiliza para ello? Esto es
lo que se conoce como fuente del impuesto, y Ernesto Flo
res Zzavala lo concibe como: "Las fuentes del impuesto ~--
son los bienes o la riqueza de los que se saca la canti-
dad necesaria para pagar el impﬁesto. Son dos fuentes: -
el capital y la renta."

Pero, a esta clasificacién (capital y renta) -
hay que afadir una tercera; hay impuestos que gravan el
capital, los hay también que gravan la renta, y, ademis
los que gravan el consumo.

IMPUESTOS SOBRE LA RENTA. Es aquel que se propone gra--
var la riqueza en formacién -segfin nos explica de la -~
Garza~ la renta esencialmente se constituye por les in-
gresos del contribuyente, los que pueden provenir de su
trabajo, de su capital o de la combinacidn de los dos.

IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL. De acuerdo con Sergio Fran
cisco de la Garza, son aqucllos tendientes a gravar la
riqueza ya adquirida por el contribuyente.

IMPUESTOS SOBRE CONSUMOS. Son aquellos que gravan el -
pago, y comprenden los impuestos indirectos. (37)

BExisten asi mismo cuatro etapas fundamenta--
les de los impuestos, y que son la percucifn del im=--
puesto, su traslaciGn, -cuando existe-, la incidencia
y la difusién, conceptos que son estudiados por Sergio
Francisco de la Garza, y estan encaminados a determi--
nar quicn paga el impuesto, por ello a continuacifn se
detallan:



"percucifin del Impuesto.- Es aquel cfecto o
acto por el cual el impuesto rocae sobre el
sujeto pasivo del impuesto, quien lo paga a
la administracibn fiscal.

2,- Traslacién del impuesto. FenSmeno por -
el cual el sujeto pasivo legal, percutido -
por el impuesto, sc hace reembolsar o recu-
pera indirectamente la carga fiscal que le
produjo la percucidn del impuesto.

3.~ Incidencia. Fenfmeno por virtud del ---
cual la carga del impuesto recae sobre una
persona, el filtime consumidor de las mercan
cfas o de los servicios, que ya ne eéncuen--
tra ninguna persona a «uien trasladar la --
carga del Lributo. Su renta o su capital se
disminuyen definitivamente con esa carga. A
esa persond se le llama incidido por la via
indirecta, cuondo ha recibide la carga tras
ladada, y en via directa, si siendo percuti
do no la ha trasladado.

4.~ Difusibén. El impuesto, despuls de haber
incidido al contribuyente, se irradia en to
do el mercado, mediante lentas, sucesivas y
fluctuantes variaciones, tanto en la deman-
da y oferta de las mercancias, cuanto on =«
los precios." (38)

ELEMENTOS DE LOS IMPUESTOS

Brevemente enunciar& cuales son los cuatro o-
lementos de todo impuesto, con objeto de posteriormente
poder aplicarlos a los impuestos que percuten al titu--
lar de la marca: {Sujeto, objeto, base y tasa o tari~--
fa),

I. Sujetos. En cuanto a los sujetos, se han =«
determinado ya en este mismo inciso, y durante el desa-
rrollo de este trabajo, recordando que el sujeto puede
ser activo: Federacifn, Estados y municipios, que en -
un momento dado tienen derecho a percibir un ingreso;

Y el sujeto pasivo que puede ser una persona fisica o
una persona moral (inciso 1.6.1.) obligado al pago de

un impuesto.
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II. Objeto., Este elemento también se conoce co-
mo el hecho imponible, y se tratard con amplitud en el -
siguiente inciso, baste ahora decir que es la situacidn

prevista cn la ley como hecho generador del impuesto.

IT1I, Base, Se concibe como la cantidad sobre la
cual, se va a calcular el impuesto y para todos serd dis
tinta, variando dependiendo del tipo de impuesto. Por «-
ejemplo, tratindose del Impuesto al Valor Agregado, con
base del 15% del precio del producto, en relacibn con el
valor de la operacifn que se esta realizando.

IV. Tasa o Tarifa. Sobre la base gravable se -~
aplica el impuesto mediante una tasa o tarifa.

a) Tasa. Porcentaje que va a gravar la base =
gravable sobre la cual se calcularf el impuesto.

b) Tarifa. Lista de unidades en t€&rminos geng
rales, sobre los cuales va a determinarse el impuesto.

En csta forma, cste método, caracterfsticas y
clementos de los impucstos que resultan aplicables tan-
to al Impuesto Sobre la Renta, como al Impuesto al va--
lor agregado, nos dan la pauta para entrar al estudio -
particular de cada uno de rllos, dindole aplicacibn a

los derechos marcarios.

2.6.2. CUANDO SE DA CONFORAE A LA LEY DE INVENCIONES Y
MARCAS [l DENOMINADO "IECHO GENERADOR DEL, IMPUESTO: -

Determinadas ya las contribuciones y los im-
puestos que en el caso se deben cubrir, es de fundamen
tal importancia saber cn que momento se genera la obli
gacibn de pagarlos. Se dijo que a cargo del titular, =-
usuario o licenciatario se aplica el IVA y el ISR, pe~
ro, ¢qué hechos o situaciones jurfdicas determinan o ~
actualizan su pago, y por ende la obligacifn de pagar?
Esto ¢s 1o que la doctrina denomina "Hecho generador



del Impuesto."

En relacifn con este punto, el Doctor Andrés ~
Serra Rojas nos Dice: ’

"Las leyes fiscales son las que determinan
las situaciones diversas que dan nacimien-
to al crédito fiscal.

Es la consagracifn del principio jurfdico-
"pullum tributum sine lege” o sea, es la =
voluntad legal la que hace nacer la rela--
cibn tributaria." (39)

Efectivamente, ser&n las leyes fiscales las -
que determinen y precisen que hecho genera el nacimien-
to de la obligacién fiscal.

Sin embargo, l&gicamente ese hecho generador,
deba previamente estar consignado hipot&ticamente en la
ley; supuesto que al realizarse concretiza el hecho ge-

nerador del impuesto, tal como lo expresa Sergio Fran--

cisco de la Garza: "La hipbtesis de incidencia o presu-

puesto, o hecho imponible, es primeramente la des

¥y yenérica, contenida en la ley, de un hecho, y por tan
to, ... un mero concepto, necesariamente abastracto ju-
ridico, un concepto 16gico-juridico," (40)

Debemos pues distinguir dos momentos:

1l.- Un supuesto pormative de hecho,

2.~ Un hecho gue se adecfie a este presu-
puesto hipotético, denominado como -
hecho generador del impursto.

Estos dos momentos eslan fntimamente ligados
con el objeto del impuosto, el qgue segln se ha precisa
do puede ser la renta obtenida, la circulacién de la -~
riqueza o el consumo de bicnes o servicios., Fjemplifi-
cativamente cita al respecto Sergio Francisco de la --
Garza que la materia imponibhle puede scr un bien, un -
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producto, un servicio o una renta, etc,

Ahora bien, este hecho imponible, esta rodeado
de situaciones diversas, de aspectos diferentes, los que
se referir&n concretamente a las obligacibnes y derechos
del titular de la marca, utilizando de igual forma para

ello, las ideas de De la Garza:

1.~ En su aspecto legal, esta sumiso a la Cons
titucién Federal, concretamente en su artfculo 31 frac-
cidn IV, y por tanto al principio de legalidad. En este
caso, awlén de la ley de Invenciones y Marcas, debe con-
sagrarse en la ley fiscal respectiva, sea Ley del Im~--
puesto sobre la Renta, Ley del Impuesto al Valor Agrega
do, o Ley Pederal de NDerechos.

2.- Aspecto Personal. En este punto es menes-
ter referirnos a ambos sujetos de la relacién tributa--
ria. En cuanto al sujeto activo, generalmente es desig=-
nado explicitamente por la legislacidn fiscal. Por lo
que hace al sujeto pasivo, hay que distinguir los dos -
momentos ya precisados: quicn puede ser el sujeto pasi-
vo incidido, o (inicmacnte el pagador.

3.- Aspecto material u objetivo, Descripeién
de un hecho, sus circusntancias subjetivas, de lugar y
tiempo que la enmarcan. Segfin el autor en cita, se con
figura por un acontecimiento material tipificado por -
las normas tributarias, lo cual implica un tratamiento
fiscal determinado; tambi&n puede ser un acto o nego=-
c¢lo jurfdice tipificado por el derecho privado o por -
otro serctor del ordenamiento positivo, el que por dis
posicifn de la ley tributaria se transforma en "hecho
imponible; puede ser concebido también por la calidad
de la persona ¢ identificacién de la misma con los pre
ceptos legales; el hecho impenible puede constituirse
tambidén por la titularidad de cierto tipo de derechos
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sobre bienes o cosas (como lo son los derechos marcarios)
atin cuando a ello no se adicione acto jurfdico alguno de
parte del titular.

En este mismo orden de ideas, resulta muy impor
tante transcribir, en relacién con los objetos del hecho
imponible, especificamente los objetos que pueden consti
tuirlo, &éstos son:

"a) Un bien natural: la cerveza, el azficar, los vinos ge
nerosos o de nesa, los diferentes tipos de aquardiente,
etc.

b) Un bien jurfdico, @sto es, resultado de una crcacibn
de derecho, como una patente, una concesifn minera o ad
ministrativa, o una pdliza de seguro. (Este punto resul
ta fundamental para este trabajo, puesto que cl hecho -
imponible es la titularidad de cualquicra de los clemen
tos que conforman ¢l sistema de la propledad Industrial,
titularidad que en materia marcaria, como se ha establg
¢ido, se adquiere al través del reygistro otorgado por -
la autoridad competente),

c¢) Un concepto abstracto, como la renta, el patrimonio,
la masa hereditaria, los cuales requieren una determina
cibn por parte del derecho positivo." (41)

Se ha determinado que el hecho imponible, cn
su primer momento, en cuanto a su objcto aplicable a la
materia marcaria, sc da por el simple hecho de ser Litu
lar de la misma.

4.~ Aspecto Temporal.~ En este momento debe-
mos contestar la siguiente cuestién: iCudndo se consu-
ma el hecho generador? Puede consumarse de dos maneras
o formas: una instantiinca y otra periddica o conjunti-
va, Asi:

- Instantinea, si ocurre en determinadoc mo-
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mento, y cada vez que ocurre implica el nacimiento de una
obligacién tributaria aut6noma.

- Peri6dica o conjuntiva, cuando su ciclo de pro
duccifin ocurre en cierto perifdo durante el cual se reali-
zan determinados hechos o circunstanciuas y yue se conside-
ran globalmente.

Propiamente el hecho que genera o da origen a la
cbljgaci6n tributaria ( pagar el impuesto )} por ubicarse
el acto jurfdico { registro marcario } o el acto, convenio
0 contrato por medio del cual se licencia o sublicencia
una marca, ubicada en una legislaci6n diversa a la tributa
ria, es como sc concluye el mismo registro o bien el acto,
convenio o contrato por medio del cual se cede total o par
cialmente una marca, el que puede darse de forma instant§-
nea o periddica, ya en materia de cada impuesto especifica
mente, y del acto que implique la generacién del impuesto.

En cuanto a la Ley de Invenciones y Marcas, di--
versas son las disposiciones que se pueden considerar como
la pauta para determinar el hecho imponible, y de cuya rea
lizaci6n depende la generacifn de la obligacién tributa---
ria. Fundamentalmente, cstas disposiciones se contienen en
los siguientes preceptos :

Artfculo 88.- Toda persona que este usando o quiera usar
una marca para distinguir los productos que fabrique o
produzca, podrd adquirir el derecho exclusivo a su uso,
satisfaciendo las formalidades y requisitos que establece
esta ley y su reglamento.

Artfculo lU0.- La solicitud de registro de una marca se
presentard ante la Secretarfa de Comercio y Fomento Indug
trial por escrite, en el que se hari constar la denomina-

¢ién de la marca o su condicibén de innominada o de mixta,
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el nombre, domicilio y nacionalidad del solicitante, la ubi
cacién del establecimiento o del principal asiento de sus
negocios -si tiene varios; la declaracién de la fecha en que
se principie a usar la marca, la que no podri ser modifica-
da ulteriormente, asi como los demdis datos que prevenga el
reglamento.

Artfculo 112.- lLos efectaos del registro de una marca ten--
drin una vigencia de cinco ahos a partir de la fecha legal.
Este plazo serd renovable por periddes de cinco afos, de
reunirse los requisitos establecidos por la presente ley,
su reglamento y las demds disposiciones legales.

Artfculo 113.- La marca cuyo registro se pida en México

dentro de los seis meses de haber sido solicitada en uno o
varios B

tados extranjeros, se considerard registrada en
la misma fecha en que lo fue en el primer Estado extranje
re, sicmpre que ¢se pafs conceda a los mexicanos ¢l mismo
derecho. Para obtener éste derecho de prioridad, deberd es
pecificarse en la solicitud la fecha en la qua fue depesi-
tada en el extranjero, La solicitud de prioridad no duberd
comprender productos o servicios que no fucren objeto de

la solicitud en el registro en el extranjero.

Articulo 117.- El titular de la amrca, deberd demostrar a
satisfaccion de la Secreutarfa de Comercio y Fomento Indus
trial el uso efective de la misma, cuando menos en alguna
de las clases con que ge encuentre registrada, dentro de

los tres afios siguientes a su registro.

Artfculo 118,- Para efectos de e¢sta ley, se entenderd por
uso efectivo de la marca la fabricacién, puesta en venta

o comercializacién del producto o servicio que proteja,en
volimenes o condiciones que correspondan a una efectiva

explotacipon en territorio nacional. La Secretarfa de Co-
mercio y Fomento Industrial, podr& requerir al interesade
la informacifn o documentos que considere necesarios para
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cerciorarse de la efectiva explotacifn.

Artfculo 134.~ El titular de una marca registrada podrd au-
torizar a una o mis personas como usuarios de la misma, con
relacién a todos o alqunos de los productos protegidos por
dicha marca, en las condiciones que se estipulen, siempre y
cuando se ajuste el contrato o convenio a lo dispuesto por
los artfculo siguientes.

Artfculo 136.- El uso autorizado de una marca se equiparard
al efectuado por el titular de la misma para todos aquellos
efectos a que haya lugar.

Articulo 139.~ La renovacion del plazo inicial de duraci6n
de los cfectos dol registro de una amrca, y de cada uno de
los ulteriores deberd solicitarse por el titular dentro
del Gltimo semestre de cada plazo.

Articulo 141.- Con las limitaciones que 6sta ley previene,
las marcas registradas pueden transmitirse por los medios
y con las formalidades que establece la legislacion comfin.

En cada caso concreto de los precisados en los
anteriorvos preceptos, se analizard su aplicabilidad como
hecho imponible tratfindose de I.V.A. o de I.S5.R. en los
subincisos posteriores.

2.7. IMPUESTO SOBRE LA RENTA. ¢ QUE ES ?

bentro del grupo de contribuciones sefialadas por
el C6digo Fiscal de la Federacién, distinguimos particulax
mente los impuestos, respecto de los cuales se dijo que se
encuentran dos muy importantes que gravan al titular, usua
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rio o licenciatario de la marca; el primero de ellos, muy
importante es el impuesto sobre la renta { I.S.R.)

Este impuesto os contemplado por la mayorfa de
las leqlslaclonc; fiscales del mundo, en contrando sus
origenes y antecedentes en Europa.

Se dice que todos los impuestos en esencia,pre
tenden gravar la renta on sus diversas manifestaciones,
historicamente se considera que afin el diezmo pagado por
las antiguas organizaciones sociales, se trata de un gra
vamen sobre la renta, en los cuales ademis se observa un
factor com@n: gravar la rigueza dl individuo, tanto el
ingreso adquiride, llamado tecnicamente capital, como el
que se puede obtener propiamente llamado renta.

Antiguamente s¢ pretendif que &ste impuesto
constituyera un tributo Gnico, que abarcara toda la ri--
queza de las personas, idea atribuida a Schastifin La Pes

te, quien es su obra Proyect d' una dime Royale ", pro
pugna por la abolicifn de toda la gama de impuestos oxis
tentes, y la proclamacif6n de un Gnico impuesto dividido
en dos ramas: una que afectarfa a la tierra y a sus pro-
ductos; y la otra por estimacién gravarfa con una tasa
mas ligera al comercio y la industria (42}, sin mebargo

este proyecto fracast.

Al rededor del impuesto sobre la renta ha es=-
tado siempre la idea de la tierra y de gravarla de for-
ma directa o indirecta como lo afirman los fisiSeratas,
quienes impulsaron el impuesto finico sobre el gasto,

Con la misma idea del impuesto finico, se cred
en Inglaterra el INCOME TAX.

La evolucidn de este impuesto se ha ido dan-
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do a pasos verdaderamente vertiginosos, en el affin de los
legisladores de gravar ya no las ganancias de los aprticu
lares, sino los ingresos en si, sea los adquiridos o los
por adquirir. En &ste sentido se afirma que el impuesto -
sobre la renta grava el ingreso que obtenga un sujeto en
un periodo determinado (43}).

Diversos son los criterios que la Ley del Im--
puesto Sobre la Renta utiliza para medir o determinar el
ingreso, tomando como punto de referencia en todos los ca
sos al sujecto que lo reciba. Cuatro son los tftulos de la

citada ley que se ocupan de &éste aspecto, a saber:

TITULO II. De las Sociedades
Mercantiles,

TITULOC III.De las personas morales
con fines no lucrativos.

TITULO IV. De las personas fisicas.

TITULO V. De los residentes en el
extranjero con ingresos
provenientes de una fuen
te de riqueza ubicada en
el territorio nacional,

Antes de segquir adelante, y dado el método que
en el presente se ha seguido, es importante determinar
que se entiende por renta.

Bste término proviene del latfn REDDITA, sig--
nificando la utilidad o el beneficio gue una cosa rinde
anualmente, o lo que de ella s¢ cobra (44).

Por lo que hace en siI al concepto de impuesto
sobre la renta ( ¢l que no es proporcionado por la pro-
pia Ley ) se decben distinguir dos aspectos, loa que ya
s¢ han venido tratando en el presente: por cuanto a las
personas [isicas se refiere, y para las empresas, gené-
ricamente denominadas como personas morales por la le--

gislaci6én tributaria.
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En el primer caso - tratindose de personas fisi

cas - se identifica como:

"... el consumo de una persona mis
el incremento del valor de su pa--
trimonio, durante un perifSdo deter
minado de tiempo."(45)

En cuanto a las empresas o personas morales se
define como :

...utilidad neta obtenida en un
periodo deteerminado de tiempo..."
(46}

En relacifn con ambos conceptos, v siguiendo la
teis de Haig Simmons, es de particular importancia distin
guir entre renta ( lato sensu ) e ingreso; renta es la su
ma de todos los ingresos y por tanto, provicne de diver--
sas fuentes; mientras que el ingreso en sI, forma parte
de la renta, mejor dicho la integra, siendo conveniente

usar como sinSnimo de renta, ingrese glabal (47).

Garcfa Mullin ha realizado diversos estudios en
relacién al concepto de renta, autor qué citado por Ser--
gio Francisco de la Garza explica que la riqueza de un in
dividuo puede ser considerada como renta o como capital,
concibiendo éste como la riqueza integrada por bienes ma-
teriales o inmateriales - como lo pueden ser las peopias
maecas ~ que estan dedicados a la produccién y que es una
fuente de la renta.

En cuanto a la renta, es un producto con las si

guientes caracterfisticas:

"l,- ...es una riqueza nueva, que eg
ta ingresando al patrimonio de una
persona, ..

2,- Proviene de una fuente... que
puede ser el capital, el trabajo o
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la convinacién de ambos.

3.~ La fuente debe ser relativamente

estable o permanente.
(Asi, continfia diciendo el autor en cita, la renta debe
ser de naturaleza material y por tanto debe poder expre--
sarse en dinero.)

4.~ La renta debe ser peribdica,...es
decir, susceptible de repeticitn.

5.- La fuente debe ser susceptible de
repetici6n...Es nccesario que la fuen
te sea habilitada, es decir, gque se
ponga en explotacién ( en &ste senti-
do resulta aplicable de forma funda--
mental a las marcas, toda vez que en
el artfculo 93 de la Ley de Invenio-=~
nes y Marcas se consigna la obliga---
¢ifn de explotar la marca ).

6.- La renta debe ser separada de su
fuenta. Para algunos no basta que se
haya devengado el inter@s. Para que
haya renta es necesario que sec cobre
por el acreedor. No basta que se haya
producido una ganancia en una socie--
dad, es necasario que el dividende se
haga efectivo,

7.- La renta debe ser neta. Se consi-
dera que existe una renta cuando al
producto se le deducen los gastos ne-
cesarios para la produccién de la ren
ta... BEs la verdadera ganancia o uti-
Ttdad." (48)

En relacidén con ambos conceptos, se realizard
el andlisis correspondiente aplicable a los titulares

de las marcas en ¢l inciso siguiente.

2.7.1. DBREVE ANALISIS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA APLI
CABLE AL TITULAR, USUARIO O LICENCIATARIO DE
UNA MARCA.

Antes de iniciar el desarrollo de este traba-
jo, creo pertinente aclarar que la mayoria de las ideas
que aqui se exponen, asf como en el siguiente subincisgo
se han tomado de los diversos estudios que en materia



- 134 4

de propiedad industrial, ha elaborado el Dr. Eduardo A.
Johnson Okuysen, quien es uno de los pocos especialistas
en el campo del derecho fiscal, que se ha avocado con pro
fundidad y maestrfa en el estudio del tema a ‘tratar.

Habfase aclarado que el presente abarcarfa uni-
camente el estudio de los fines fiscales ~ propiamente di
chos - de las leyes en materia marcaria, es decir, aque--
llos encaminados a generar un ingreso para el Estado.
En &ste caso la Ley del Impuesto Sobre la Renta, da un
trato especifico a los propietarios - titulares - de las
marcas, dandole un enfoque genérico para todos los ele--
mentos de la propiedad industrial, tal como lo explica
el DR. Eduardo Johnson: " En la LISR se debe estudiar el
efecto fiscal de la Propiedad Industrial, debde el punto
de vista del detentador y del pagador del servicio. En
el primero, el interés serd en funci6n del gravamen mis=-
mo de la ley en base al impuesto, en tanto que en el se-
gundo lo importante serd que el pago se haga al prestata
rio de la Propiedad Industrial, le sea considerado como
deducible para su propio y por lo tanto pagar8 menos
ISR." (50)

be la forma que ha quedado precisada, se estu-
diarin los efectos del impuesto sobre la renta aplicado
en primera instancia al detentador - propietario - de la
marca.

Desde 1891, la LISR grava los ingresos de las
personas fisicas, independientemente de su nacionalidad
tomande como base para el gravamen la residencia fiscal.
Pero, no obstante el ingreso se calcula o mide de forma
distinta, dependiendo de la residencia del sujeto del im
puesto.

Como se precisd lineas atris, el Titulo V de
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de la LISR, trata de los residentes en extranjero con in-
gresos provenientes de una fuente de rigueza ubicada en
territorio nacional, y es en base al contenido de éste tI
tulo que se determina la base gravable del impuesto, s8lo
por cuanto a los ingresos cuya procedencia sea de una fuen
te de riqueza ubicada en México, haciendo la aclaracibn
que menciona el autor en cita: * §i el residente tiene es
tablecimiento en MBxico en forma permanente, gravar§ se-—
glin sea persona fisica o moral en el titulo segundo o
cuartc de la ley pero sblo sobre los ingresos de naturale
za mercantil que obtenga, producto de las actividades del
establecimiento en México." (51)

Sin embargo, situacién medularmente distinta se
presenta si quien recibe el ingreso se considera residen
te en México, en virtud de que para efectos fiscales gra-
vard sobre la totalidad del ingreso que obtenga en el mun
do. .

Ahora bien, tratSndose igualmente de un residen
te en México, depcendiendo de su personalidad jurfdica se
‘ublcard en los titulos I, III y IV de la LISR; pero en ma
teria de propiedad industrial ( por lo que toca unicamen-
te a Gste trabajo } la ley resulta a mi parecer un tanto
ambigua, toda vez que dependiendo del titulo de la ley re
en que se ubique el sujeto receptor se aplicari el impues
to a su cargo una basa gravable diferente, y para obtener
la suelen usarse medios distintos designdndosele en cada
caso con un nombre tecnicamente diferente aunque en el
fondo el contenido sea el mismo, como lo sefiala en autor
citado:

“Asi tenemos que para el tftulo II
se llamari resultado fiscal, para
el tftulo III se denominar8 rema--
nente distribufble, para el tftulo
IV se llama base gravable y para

el titulo V se conocerd como ingre
so obtenido ¢ ingreso neto."(52)
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En todos estos casos, se estd hablando de lo
mismo, es decir, de la base del impuesto.

De &sta forma, y a mi parecer un tanto cuanto
errado por la falta de método en éste sentido, se deja
al contribuyente en aptitud de elegir rl rubro en el cual
se puede tributar como sociedad mercantil residente en ME
xico, como sociedad extranjero residente en el extranje--
Yo, 0 bien como persona fisica o moral residente en el ex
tranjero. Evidentemente que la aparente facilidad que se
da al titular de los derechos marcarios - y en general de
la rpopiedad industrial - de ubicarse en el rubro que mis
le convenga, no deriva sino de una falta de técnica jurfi-
dica de la ley, lo que se¢ ha llamado en &ste mismo traba-
jo falta de método, lo que implica desagradables conse---
cuencias no sélo para el contribuyente sino también para
el fisco. Sin embargo el autor que se cita, estima que
esta situacidn es conveniente para el contribuyente en
los siguientes té&rminos:

"La conveniencia de la forma jurfidica
para quien reciba un ingreso de pro--
piedad industrial, dependerd de las
tasas, bases gravables, y diversos
factores que le beneficien, sabiendo
que en alguna forma adoptada, se re--
querird de deducibles, o no se acumu-
lari el ingreso, etc., lo que confie-~
re una libertad completa en materia
fiscal al propietario o detentador de
la P.1."(53}

Insisto en que esta conveniencia resulta ser
s6lo aparente, toda vez que no s&lo se encarece el costo
de la marca por falta de un método, y mis afin cuando, cg
mo se precisé al iniciar el presente, pocos son los espe
clalistas que conocen a fondo la aplicacién del ISR a
los derechos marcarios, y como es bilen sabido en nuestro
pais, los errores en materia fiscal, muy comunmente pro-
vocados por la buena fe o en su caso por la ignerancia,
traen aparejadas consecuencias millonarias.
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En Bsta tesitura, se realizari un breva an&li-
sis de cada uno de los titulos de la LISR anteriormente
seilalados, y de aplicabilidad en materia marcaria:

A) SOCIEDADES MERCANTILES.

Este punto esta directamente relacionado con
las personas morales, abordado en le primer capftulo del
presente.

Del gravamen de las personas morales denomina=-
das sociedades mercantiles, se encarga el titulo II de la
Ley del Impuesto Sobre la Renta, ocupindose principalmen-
te de los organismos descentralizados que realizen prepon
derantemente actividades empresariales, de las institucio
nes de crédito, y por tanto de las negoclaciones mercanti
les. En &ste Gltimo caso cuando se obtengan ingresos por
concepto de propiedad industrial, &stos se Heben acumular
a la totalidad de los ingresos obtenidos en el ejercicio
fiscal. Sin embargo, Johnson concluye que esto es indepen
diente del tipo de actividad de propiedad industrial que
se desarrollS - en el caso especifico, se dard un enfoque
al presente relativo a als marcas unicamente - ademds por
que la propiedad industrial no recibe, en particular un
tratamiento fiscal prioritario.

Tratdndose, como es el caso, de una sociedad
mercantil, la base gravable del impuesto se denomina, se-
gfin se precis§, RESULTADO FISCAL.

¢ Qué ey y cOmo se calcula el resultado fiscal
o base gravable ? E1 DR. Eduardo Johnson lo explica de
la siguiente manera:

* INGRESOS/DEDUCIBLES. Siendo los iﬂ
gresos deducibles en su totalidad vy
los deducibles disminufdos unicamen-
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te si cumplen con los requisitos de
los articulos 22, 23 y 24 y no es-=
tan considerados dentro del articu-
lo 25."(54)

Este mismo autor, en diverso estudio, lo define
graficamente de la sigquiente forma:

" RESULTADO FISCAL = UTILIDAD FISCAL APLICADA - PERDIDAS
FISCALES AJUSTADAS DE OTROS EJERCICIOS FISCALES.

EN TANTO QUE:

UFA UTILIDAD FTISCAL AJUSTADA
UF = UTILIDAD FISCAL = INGRESOS ACUMULABLES
- DEDUCIBLES AUTORL-
2ADOS ( SALVO LOS
SERALADOS EN EL ART.
22 FRACCION IX Y
51 ) " (55)

A simple vista, estas ecuaciones resultan diffi-
ciles de comprender, sin embargo s explican de la gi --=
guiente manera :

Segfin el autor en c¢ita, al decir que los ingre-
son derivados de la marca son acumulables en su totalidad
se asevera que todos los ingresos de las sociedades mer--
cantiles derivados de €ste concepto se acumulan sea al in
greso gencrado cn especie, drédito, servicios y aln en
efectivo, m&todo al que doctrinalmente se le conoce como
de facturacifn. (56)

De ésta forma, la utilidad fiscal ajustada se
forma fladiéndolo a la utilidad fiscal, el valor del divi-
dondo distribufdo en acciones o partes sociales de la so~
ciedad, tomando en cuenta la deduccidn autorizada por el
artfculo 22 f{raccifn IX y la deduccifn adicienal que sa
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cen :

Articulo 22.- Los contribuyentes podrin efectuar las de-
ducciones siguientes:

IX. Los dividendos o utilidades distribuidas en efectivo
o en bienes en el ejercicio por el contribuyente inclu--
yendo los demis conceptos que de conformidad con esta

ley se ceonsideran dividendos, correspondientes a ejerci-
cios anteriores, sin que para &stos Gltimos sean aplica-
bles los requisitos que para la deducibilidad de los pri
meros establece la ley, los dividendoa a que se refiere
la fraccifn 1I del artfculo 152 de &sta ley, se deducirdn
en el ejurcicio que se gencren.

En ningGn caso serfin deducibles los dividendos o utilida-
des deducibles ene fectivo o en bienes, incluyendo los re
enbolsos yenerados por revaluacibn de activos y de su ca=-
pital o de otros conceptes que reflejen el kfecto de la
inflacién en los eutados financierns de la sociedad.

En cuanlto al artfculo 51, se refiere a la op--
¢ibn del contribuyente ~ en &ste caso sociedad mercantil -
para deducir de [orma inmediata las inversiones de bienes

nuevos en actives fijos.

Kl objeto de las anteriores aclaraciones en
cuanto a la utilidad fiscal, es asentar como lo asevera
el Dr. &duardo Johnson, que las limitaciones en materia
de propiedad industrial no estin dados en los ingresos
, 8ino en los ingresos deducibles que tendrin las socie-
dades mercantiles, por roncepto de los pagos de propie--
dad industrial.(58)

Ahora bien, concretamente tratdndose de una so
cicdad mercantil titular de los derechos marcarios, deche

incluir este concepto en sus activos, particularmente co
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mo activo fijo, afin cuando los bienes objeto de la marca
son susceptibles de ser amotizados, por cllo, se observa
en cuanto a deducibles diversas prohibiciones y limita--
ciones.

En este orden de ideas, hay que empezar por sa
ber como se aplican los deducibles y en que casos, ya
que resulta totalmente distinto entratfindose del titular
de la marca o de quien realiza un gasto por concepte de
pago de regalfas derivadas de una licencia o sublicen---
cia.

§i hablamos del titular de la marca, es menes-
ter recurrir nuevamente al artfculo 22de la Ley del Im--
puesto Sobre la Renta, cuyo enfoque estd encaminado a a-
nalizar pé&rdidas y ganancias; en cuanto a los deducibles
proplamente dichos, deberfn acoplarse a lo dispuesto en
forma expresa por el articulo 22 fracciones I11,IV, VIIT,
y IX que establecen:

" Articulo 22.- Los cohtribuyentes podrén reca-
lizar las deducciones siguientes :

IIl.- Los gastos;

IV.~ Las inversiones;

V1I.~- Las aportaciones para fondos destinados
a la investigacifn desarrollada de tecnologia en los tér
minos del artfculo 27 de la ley.

IX.=- Los dividendos o utilidades distribuidos
en efectivo o en bienes en ¢l ejercicio por el contribu-
yente, incluyendo los demds conceptos gue de conformidad
¢on esta ley se consideren dividendos coerSpoudientes a
ejercicios anteriores, sin que para &stos Gltimos sean
aplicables los requisitos que para la deducibilidad de
los primeros establece la ley. Los dividendos a que se
refiere la fraccidn II del articulo 52 de esta ley, se
deducirén en el ejercicio que se generen. En ningfin caso
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serdn deducibles los dividendos o utilidades distribuidos
en efectivo o en bienes, incluyendo los rembolsos genera-
dos por revaluacién de activos y de su capital o de otros
conceptos que reflejen el efecto de la inflacifn en los
estados financieros de la Sociedad.”

En virtud de &ésta disposicién tratindose de in-
versiones, el pago que recalize el usuario autorizado serd
amotizable o depreciable, de acuerdo con las disposicio--
nes contenidas en los articules 41 al 81, correspondien--
tes a la seceibn terceora de Inversiones de la Ley del Im-
puesto Sobre la Renta., por ello la deduccifn se podréd
efectuar en un plazo de tres a veinte afos, segln sea el

casaQ.

Es en la citada fraceifn IX donde se complica
mds el trato de la Ley del Impuesto Sobre la Renta al ti-
tular de los derechos marcarios, toda vez gque se manpeja
ampliamente el concepto de dividendos, dandoseles los si-
guientes enfoques: A) TRatandose de un pago realizado
por el lic¢enciatario al titular, se considera dividendo,y
B) Se establece un método para deducir el dividendo en lu
gar de gastos por propicdad industrial.

B) DE LAS PERSONAS MORALES
CON FINES NO LUCRATIVOS.

Rubro contemplado poyr el tftulo IIT de la LISR,
En este capitulo se considera a éste tipo de persona mo--
ral como sujetos no contribuyentes, esto e¢s, se considera
que quiencs son ¢n realidad los contribuyentes son los a
sociados.

Estos socios o agociados si deben pagar impues-
tos, no as{ la persona moral, siendo el ingreso sobre el
cual pagan su impuesto sobre la renta " el remanente dis-
tribufble de las personas jurfdicas, establecido &ste, en
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base a ingresos y deducciones, siguiendo para ello, las
mismas reglas que las tiplficadas para las personas fisi
cas,..."(59) que mis adelante se estudiardn.

Para efectos de calcular éste impuesto a cargo
de los socios de &ste tipo de persona jurldica o moral,
se siguen las siguientes reglas destacadas por Eduardo
Johnsen;

"a) Si el ingresoc de la sociedad proviene de
un acto civil, el remanente distribulble - men
cionado lIneas atris - seri considerado como
ingrese acumulable a cada uno de los socios,
segn lo establecido en los artfculos 10, 132
y 152 seg@n si el tipo de socio grava en el tf
tulo II, IV o V.

Si el ingreso de las sociedades proviene de un
acto mercantil, los socios pagardn su impuesto
seqlin el artfculo 10, 120 a 123 y 153, segfin
8i el socio grava en el tftulo II, 1V o V.
b)... los socios gravarin cuando realmente ha-
yan recibido el ingreso productec del remanente
de la sociedad,

¢) Si cierto tipo de ingresos esta exento para
las personas fisicas, tambi&n lo estard para
las personas morales con fines no lucrativos,"
(60}

Nuevamente observamos que las disposiciones en
cuanto a ISR, resultan ambiguas, puesto que en la propia
ley se deja al arbitrio del contribuyente el ubicarse
tanto en el tftulo III como en el V.

C) DE LAS PERSONAS FISICAS.

Su concepto tambifen fue abordado en el capitu
lo primerc de la presente investigacién y su r&gimen de
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Impuesto Sobre la Renta es un tanto cuanto diferente al
de las sociedades mercantiles.

Para algunos autores el concepto de renta por
antonomasia, se aplica s6lo a las personas f[{sicas (6l}.

En relacién con los ingresos exentos, unicamen
te en forma expresa el artfculo 77 fraccidn XXVIII de la
LISR se refiere a los derechos de autor ( los que no for
mn parte de la propiedad industrial, sino de la propie--
dad intelectual, aunque ambos forman parte de la propic=
dad inmaterial, segiin lo refiere el Dr. David Rangel Me-
dina en sy " Tratado dec Derecho Marcario " )., Este artf-
culo en su parte conducente expresa que no sc pagard im—
puesto sobre la renta por obtencién de¢ ingresos deriva--—
dos de regalfas que perciben los autores por permitir a
terceros el uso o explotacidn de sus derechos de autor,
en tres hipftesis : cuando quien perciba esos ingresos
obtenga ademds de la persona que los paga, ingresos seiia
lados como deduccionesen el capfitulo segundo y los ingre
sos sefialados en el artfculo primero; cuando 13 persona
que reciba ingresos derivados de los derechos de autor
sca socio o accionista de quien los paga y titular de
mis del diez por ciento del capital social; y cuando en
un afio calendario la totalidad de estos ingresos se per~
ciban de una sola persona, excepto cuando ésta Gltima se
dedique a la actividad editorial o a la grabacidn o im--
presifn de msica.

Por lo que hace a ingresos derivados de actos
civiles, drea en la cual se ubican la mayorfa de los ele
mentos de la propiledad industrial, y por ende las mar---
cas, se deben aplicar las disposiciones previstas en los
capftules IT y X por lo que hace a honoraries, tomando
en cuenta las deducciones y limitaciones autorizadas en
los artfculos'136,y.137,
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En cuanto a los ingresos por actividades mer--
cantiles, las personas fisicas se gravn en el capitulo
VI de la Ley.

Sin embargo, es emnester hablar de la gran di-
visién contemplada en €ste capitulo en relacifn con los
contribuyentes mayores o contribuyentes en general, y
los llamados contribuyentes menores, quienes reciben un
trato especial; en virtud de que sobre ellos el fisco de
termina presuntivamente una utilidad, y se les exime ex-
presamente de demostrar costos, cstableciendo el fisco
una utilidad promedic estimada del 15% de los ingresos
brutos, y ademis no se calculan ingresos que obtenga por
otros conceptos diversos a los derivados de la titulari-
dad de la marca. Para este heneficio, es necesario obte-
ner expresamente de la Sceretarfa de Hacienda y Crédito
Pliblico el trato de contribuyente menor, cumpliendo con
todos y cada uno de los requisitos establecidos en la
ley en estudio.

Respecto a los contribuyentes en genral - per-
gonas fisicas - es un trato scmejante al contemplado pa=-

ra las personas morales, socledades mercantiles.

Asi, como ha guedado expuesto, los gravimenes
para las personas ffsicas derivados de la titularidad de
los derechos marcarios, comprenden tres grandes concep--
tos :

A) Ingresos exentos;

B) Ingresos provenientes de actos
civiles; ¥

C) Ingresos provenientes de actos
mercantiles,
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D) RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.

Es sumamente usual, sobretodo actualemnte, que
el titular del registro marcario en M&xico, sea una per-
sona fisica o moral residente vn el extranjero, y que el
licenciatario sea un comerciante o industrial mexicano,
contratos estos en los cuales existe siempre una presun-
ci6én de desigualdad entre las partes y por ello la ley
del Impuesto Sobre la Renta les da un trato especial,

Esta especic de contribuyentes se trata en el
Titulo V de la lLey refiriendose expresamenie a extranje-
rosque no tengan establecimiento permancente en el pais
ya que en esta caso, logicamente ge aplicaria uno de los
reqgimenes ya cxpuestos, para las personas {fsicas o per-
gona moral, segGn sea cl caso ( articulo primero frac--
cifn ITL de la LISR },

Este capitulo en la mayorin de los casos, in--
cluyendo los ingreseos derivados de los derechos marca---
rios y del resto de los elementod de la propiedad indus-
trial, se gravan ingresos brutns, sin deduccidn alguna ,
en este caso, ser8 el pagador del scrvicio quien debe re

tener ¢l impuesto. Se hablo al principio de este cstudio
que muchas veces, dada la desigualdad de los contratos
de cesibn de derechos derivados de las marcas, el ISR
considerado doctrinalmente como directo. sc transladaba
al licenciatario convirtiendose asf en un impuesto indi-
recto, por lo que para evitar &sta situaci6n, el articu-
lo 144 de la Ley prevee:

" Estan obligados al pago del impuesto sobre

la renta conforme a este titulo, los residen-
tes en el extranjero que obtengan ingresos en
efectivo, en bienes, en servicios o en crédito,
procedentes de fuentes de riqueza situadas en
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territorio nacional, cuando no tengan un esta-
blecimiento permanente en el pafs, o cuando te
niéndolo, estos ingresos no sean atribuibles a
dicho establecimiento. Se considera que forman
pate de los ingresos mencionados en &ste plirra
fo, los apagos rcalizados con motivo de los ac
tos o actividades a que se refiere este titulo,
que beneficien al residente en el extranjero,
inclusive cuando le eviten una erogacidn,

Cuando la persona que haga alguno de los
pagos a que se refiere &ste titulo cubra por
cuenta del contribuyente el impuesto que a és-
te corresponda, el importe de dicho impuesto
se considerarf ingreso de los comprendidos en
este tftulo.

Para los cfectos de este titulo, no se
considerard ingreso del residente en el extran
jerc el impuesto al valor agregado que se¢ tras
lade en los tefminos de ley.

Cuando en los t&rminos de &ste titulo es-
te previsto que el impuesto se pague mediante
retencifn y la contraprestacifn no se hubiere
efectuado en la fecha de su exigibilidad, el
retenedor esta obligado a enterar una cantidad
equivalente a la que debid haber retenido en
la fecha de la exigibilidad. Tratéindose de con
traprestaciones efectuadas en moneda extranje-
ra, cl impuesto se enterard haciendo la conver
sién a moneda nacional en el momento e¢n gque
sea exigible la contraprestacién.

El impuesto due corresponda pagar en los
términos de este titulo, a excepcifn de lo se-
finlado”en el artfculo 161 de esta ley, se con-
siderari como definitivo y se pagard mediante
declaracibn que se presentari ante las ofici--

nas autorizadas.
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Al introducir &ste capfitulo, se dijo que la ley
del Impuesto Sobre la Renta hasta 1964 fue cedular, es de
cir, que se manejaba por cédulas que estudiaban cada una
de las actividades en particular; como reminiscencia de
este sistema, la propiedad industrial - y por lo tanto
las marcas - se estudian en el articulo 152 fraccifn 1V
la que expresa:

Artfculo 152.~ En los ingreoss por dividendos

y en general por las ganancias distribufdas por
sociedades emrcantiles, se considera gquec la
fuente de rigueza se encuetra en territorio Na-
cional, cuando al sociedad que la distribuya re
sida en el pafs.

Sc considera dividendo o utilidad distribufda
por sociedad mercantil :

IV, Los paqos efectuados al extranjero por re-
galfas, intercses o por permitir el uso o goce
temporal de bienes que no sean deducibles en
los términos de 8sta ley. En &stos casos la re-
tencifn seri del 40% del monto de dichos pagos.

Y por lo que hace al articulo 156 el cual se aplica a los
derechos marcarios,expresa :

Artfculo 156.- Tratlndose de ingresos por rega-
lfas se considerard que la fuente de ingresos
se encuentra en el territorio naciocnal cuando
los hienes o derechos sobre los cuales se pa--
guen las regalfas se aprovechen en México. Sal
vo prueba en contrario, se entenderd que el
aprovechamiento se efectua en el pals, cuando
se paguen las regalfas por un residente en te-
rritorio nacional o por un residente en cl ex-
tranjero, con establecimiento permanente en ME
xico.
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En este mismo precepto, se contemplan dos posi
bilidades de tasa a aplicar para calcular el impuestto
que obtenga el contribuyente, sin deduccifn alguna; en
el primer caso entratindose de regalfas por el uso o go-
ce temporal de dercchos de autor sobre obras literarias,
artisticas o cientfficas, inclufdas las pelfculas cinema
togrdficas y grabaciones para radio y televisibn, asf co
mo los dibujos y modelss, planos f&rmulas o procedimien-~
tos y equipos industriales, comerciales y cientificos vy
lag cantidades por informaciones relativas a experien-=--
clas industriales, comerclales o clentfficas, y en gene-
ral por asistencia té&cnica y transferencia de tecnologfa
se retendrd el 21%,

En el scqundo caso, trat8ndosc de regalfas por
el uso o gece temporal de patentes o certificados de in-~
vengién o de mejoras, marcas de flbrica o nombres comer-
ciales, asf como por concepto de publicidad, se pagard
un 42%. Este gravamen esta en estrecha relacibén con ol
mencionado ene el artfculo 22 fraccién IX en el que se
permite a lag sociedades mercantiles hacer deducibles los
conceptos sefialados antes en el artfculo 152 fraccién
Iy siendo que la sociedad mercantil los deducird en el
42% mencionadon. {63)

Esta misma disposicifn previene que en tratdn-
dose de regalfas, se considerard dentro del territorio
nacional, si los bicnes o derechos por los cuales se ge-
nera el pago de regalias son aprovechados en México, asf
mismo se e¢ntiende que se aprovechan en M&xico ~ salvo
prueba on contrario, presuncifén iuris tantum - cuando se
pague por residentes en el territorio nacional o por un
residente en el extranjero pero con un establecimiento
permanente en México. (64)
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En estos casos como ha quedado asentado, el im
puesto se calcula aplicando al ingreso que obtenga el
contribuyente sin deducci6n alguna, la tasa ya menciona-
da para cada caso, asi conforme al artfculo 156 fraccifn
II por uso temporal de patentes, certificados de inven--
ci6n, marcas u nombres comerciales, asiI como por concep~
to de publicidad, se pagar8 en cada caso un 42%.

Se dijo lineas atrds, que las limitaciones en
materia de propiedad industrial no estaban dadas en los
ingresos, sino en los conceptos deducibles, por lo que
surge la siguiente interrogante: ¢(Cudindo es posible dedu
cir el pago que se haya rcalizado por algfin concepto de-
rivado de propiedad industrial? El Dr. Eduardo Johnson

al respecto explica: Cuando se realiza una erogacibn
en una sociedad mercantil { o personas fYsicas que realf
zan actividades empresariales ) para que sca deducible
del teotal de sus ingresos acumulables dche'seguir entre
otros principios los enumerados en los artfculos 24 y 25
dc la LISR. En el articulo 24 se enuncian los requisitos
para las deducciones ¥ en el 25 se mencionan las eroga-

ciones que serén deducibles." (66)

de la lectura de los anteriores preceptos de
la ley, se desprende que, derivados de los derechos mar-
carios, la Onica posibilidad de deduccifn, se encuentra
en la fracci6n IX afin cuando s6lo se mencionan en ella a
los contratos de transferencia de techoloqia,

Con estas breves observaciones se ha dado un
panorama integral de todos aquellos casos en que se pue-
de ubicar el titular, tanto como el usuario autorizado o
licenciatario de la marca, a@n cuando segln se ha obser-
vade la Ley del Impuesto Sobre la Renta no particulariza
~ salvo los dercchos de autor - ningfin concepto de pro-
piedad industrial, por lo que se ha aplicade tratfindo de
singularizar el objeto de estudio en este caso. Afin cuan
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do en cada una de las hipbtesis sefialadas en la ley, se
han tratado especificamente en este-inciso, resultaria
dem asiado extenso y poco claro realizar un estudio més
profundo al respecto, por cllo se han desarrollado las
hip6tesis trascendentales, para concluir que es el im---
puesto sobre la renta, el mds importante gravamen para
aquellos que detenten una marca, contemplandose también,
aunque sea someramennte, los demds clementos de la pro-=
piedad industrial, los que amén de lo aqui expuesto, se
estudiardn en el inciso final de éste capiftulo.

2.8. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. ¢ QUE ES ?

Historicamente este impuesto ha tenido un desa
rrollo disimbolo. Nace e¢n Europa como una idea magnifica
pero de imposible aplicacifn. BEste tipo de' impuesto es
de los considerados como indirectos, los que como se re-
cordar&, tambifn son llamados impuestos sobre gastos o
consumos, estando al igual que el impuesto en estudio, en
esta categorfa, el impuesto sobre el consumo de cerveza,
por ejemplo; y se les da esta categorfa puesto que exis-
te en ellos la pogibilidad de translacién, por lo que fi
nalmente se vienen a gravar los gastos de la poblacién.
Se recordard tanbién que en incisos anteriores se hahld
del fenSmeno de translacifn del impuesto, el que consis—
te en la posibilidad del sujeto percutido por el impues-
to, de recupcrar indirectamente la carga fiscal que tuvo
que realizar, precisamente por ser sujeto percutido del
impuesto.

En Francia desde 1917, se concibif como el lla
mado" impuesto sobre los pagos".En 1920, se transforma en
el llamado * impuesto sobre la cantidad de las ventas ".
En 1936, se instituye el impuesto genral de produccibn,
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y es hasta 1954 que se establece el impuesto al valor
agregado { en México identificado como I.V.A. } cuya in-
fluencia trascendid en todo el mundo.

Pero ¢ Qué se entiende por valor agregado ? Pa
ra realizar 8ste breve andlisis he utilizado - a dife--
rencia de los incisos anterjores - ideas del contador pi
blico Angel A. Matiello Canales, quien considera que la
terminologfa empleada para denominar este impuesto con--
tiene en sf lo definido, puesto que el IVA pretende gra-
var los nuevos agregados de la riqueza a medida que ds--
tos se van manifestando dentro de cada proceso individua
lizado. (67)

El IVA, pretwnde pues, gravar el valor que una
persona ffsica o moral aflade durante las operaciones
recalizadas a los bienes que adquiere de otras personas
para después enajenarlos.

As{, continfia diciendo el autor en cita :

* cuando se fabrica un producto en el
proceso productivo, se aifade sin duda
un determinado valor a las materiasg
primas que entran en este proceso de
produccibn y ns exactamente cesta adi-
cién al proceso la que el impuesto cn
cuestifn grava. Lo cierto cs que en
este proceso cowo en todos los proce-~
sos productivos, se genera una adicién
de riqueza y esta riqueza adicionada
es la que contempla el fisco en el ca
s0 del impuesto al valor agregado y
la contempla precisamente para gravar
la."(68)

Al igual que el IMpuesto Sobre la Renta, el im
puesto al Valeor Agregado. es un gravdmen federal y se ri
ge por la ley que lleva su nombre y su reglamento respec
tivo. Es aplicable tanto a personas f{sicas como a mora-
les, que realizen en México las siguientes actividades
seflaladas en la ley:
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~ Enajenacién de bienes;

- Prestacifn de servicios independientes;

~ Cuando sc otorgue el uso o goce tempo--
ral de bienes;

- Importacién de bienes o servicios.

En opinifn de Enrique Fuentes Quintana, el IVA
teoricamente estudiado, contempla dos perspectivas, a sa
ber:

I. Un impuesto que grava las ventas, es decir,
el consumo.

II. Grava los ingresos de las empresas,

Como impuesto al consumo, puede gravar especi-
ficamente bienes o servicios, o puede gravar especifica-
mente ventas.

En México la Ley del Impuesto al Valor Agrega-~
do, cntro en vigor a partir de Enero de 1980, pero por
lo gque hace a su aplicacidn en materia marcaria es impor

tante aclarar, como lo afirma Jonhson que "

el sujeto
del IVA en la enejenacién, servicios y uso o goce de bie
nes es el detentador de los bienes o el prestador del
servicio, mientras que en el caso de la importacisn, el
sujeto es ol que {mporta "(69), aclaracién que resulta
trascendental cn materia de marcas puesto que se causa
en principlio 8ste impuesto por ser ¢l detentador, titu--
lar o propictario de la marca, sea que &sta se aplique

a productos o servicios, y se causa en segunda instancia
por el licenciatario o usuaric autorizado en los térmi--
nos especificos de la ley, estudio que se realizari en
el siguiente subinciso.
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2.8.1. BREVE ANALISIS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO,
APLICABLE EN MATERIA MARCARIA.

Tratfndose del impuesto al Valor Agregado, la
la Ley consigna diversas tasas, gue van desde la tasa
( o tarifa ) cero y hasta el 20%. Por regla general la
tasa es del 15%, y en la frontera se aplica una tasa del
6%,

Como se mencionf a manera introductoria en el
inciso anterior, el IVA grava cuatro conceptos, respecto
de los cuales se analizan genericamente a todos los ele-
mentos de la propiedad industrial, aunque trataré de dar
les en forma general un enfoque marcario, siendo el pri-
mer rubro a tratar

I. ENAJENACION DE BIENES.

¢ Qué se entiende por enajenacién ? Esta inte-
rrogante surge porque en principio es necesario saber qué
es enajenar, término jurfdico al que el impuesto en estu
dio da una ascepciSn particular. Sin embargo, primero
atendexé a la concepcién que el derecho colin le da, utili
zando para ello el criterio de Don Rafael de Pina:

"Transmisién legalmente autorizada
de una cosa o derecho, de la perso
na que tiene su propiedad, a otra

que adquiere en virtud de ese ac--
to." (70)

Pero no es &sta la concepcifn aplicable cabal-
mente cn materia fiscal, toda vez que es la propia Ley
del Impuesto al Valor Agregado, la que establece para
efectos del impuesto en estudio, qué se entiende por ena

jenar:

"Artfculo 8.~ Paya los efectos do esta
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ley, se entiende por enajenacién,
ademdis de lo senalado en el C6di-
go Fiscal de la Federacibn, el
faltante de bienes de los inventa
rios de las cmpresas. En éste Gl-
timo caso la presuncifn admite
prucba en contrario. No se consi-
derard enajenacifn, la transmi---
sifn que se realize por causa de
muerte o por fusidn de socicdades,
asf como la donacidn, salvo que
esta la realicen empresas para
las cuales el donativo no sea de-
ducible para los fines del impues
to sobre la renta. Cuando la trag
fercencia de propiedad no lleque a
efectuarse, sc tendr§ derecho a
la devolucitn del impuesto al va-
lor agregado correspondiente,
sicmpre que se refinan lor requisi
tos del artfculo 7 de &sta ley."

Por lo que hace al C8digo Fiscal de la Federa-
cifn a éste respecto establece:

“Artfculo 14.- Se entiende por ena
jenacién de bienes:

I. Toda transmisidn de propicdad,
an en la que el cnajenante se re-
serve ¢l dominio del bien enajena-
do.

II. Las adjudicaciones, aln cuando
se realicen a favor del acrcedor.
III. La aportac¢idn a una sociedad
o asociacidn.

IV. La que se rcaliza mediante el
arrendamiento financiecro.

V. La que se realiza al través del
fideicomiso, en los siquientes ca-~
sos:

a) En ¢l acto cn que el fideicomi-
tente designa o se obliga a dasig-
nar fideicomisario diverso de el

y siempre que no tenga derecho a
readquirir el flduciario los bie--
nes.

b) En el acto ¢n el que cl fideico
mitente pierda el derecho a read--
quirir los bienes del fiduciario,
si sa hubicra reservado tal dere--
cho.

IV. La cesifn de los derechos que
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se tengan sobre los bienes afectos
al fideicomiso, en cualquicra de
los siguientes momentos:

a} En el acto en el que el fideico
misario designado ceda sus dere---.
chos o d€ instrucciones al fiducia
rio para que transmita la porpie-~=
dad de los bienes a un tercero. En
&ste caso se considerar& que el fj
deicomisario adquiere los bienes
en el acto de su designacién y que
los enajena en el momento de ceder
sus derechos o de dar dichas ins--
trucciones.

b) En el acto en el que cl fideico
mitente ceda sus derechos, si en--
tre Gstos se incluye el de los bie
nes que se transmitan a su favor.

VII. La transmisifn del dominio de
un bien tangible o del derccho pa-
ra adquirirlo que se efectue a tra
ves de enajenacidn de tftulos de
crédito o de la cesifn de derechos
que los reprosenten, Lo dispuesto
en &sta fraccifn no es aplicable a
las acciones o partes sociales."

Asf se grava toda transmisién marcaria; pero
conforme a la ley del impusto en estudio, se aplica tasa
o tarifa diferente segfin se trate del aspecto territo---
rial de la enajenacifn: si es en la zoma fronteriza, le
corresponde una tasa del 6%, mientras que si se verifica
en el resto del territorio nacional, le correspenderf un
15%.

Nuevamente recurriré a Eduardo Johnson para ex
plicar los momentos en que se causa este impuesto :

" I, Cuando se cnvia el bien al adqui
rente, A falta de envio, al entregar-
se materialmente el bien.

IT. Cuando se paga total o parcial-
mente el precio.

III. Cuando se expide el comproban-
te que ampara la enajenacidn."(71)
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En todo acto u operacién que implique enajena-

¢ién de un bien, deberi pactarse o fijarse un precio, la

transmisi6én de la marca, que como se recordard, podri ve

rificarse por cualquiera de los medios que establece la

legislacién com@n, afin por donacién o testamento, y por

regla general en forma onerosa, caso en el cual el im-~-=

puesto se pagar8 sobre el precio del contrato, indepen--

dientemente de otros conceptos que por virtud de tal ac-

to se puedan devengar, como lo pueden ser los propios de
rechos, intereses, etc, S$in embargo, a falta de precio
pactado, se aplicard el valor comercial de los bienes o
en su defecto el de avalfo.

II, PRESTACION DE SERVICIOS.

En el estudio de éste rubro, debemos avocarnos

en forma fundamental al artfculo 14 de ta Ley del Impues
to al valor Agregado, el que en su parte conducente ex--

presa

puesto ?

* Artfculo 14.~ Para los efectos de esta ley,
se considera prestacién de servicies indepen-
dientes:

I. La prestacién de obligaciones de hacer que
realize una persona en favor de otra, cual---
gquiera que sca el acto que le de origen y el
nombre o clasificacifn que a @éste acto le den
otras leyes.

(Esta fraccibn grava en forma indirecta la
prestacifn de scrvicios marcados.)

V. La asistencia técnica y la transferencia de
tecnologia.

VI. Toda obligacifn de dar, de no hacer o de
permitir, asumida por una perscna en beneficio
de ptra, sicmpre que nho esten considerados por
Bsta ley como cnejenacién o uso o goce de bie-~
neg.,."

En esta hip6tesis, ¢ culndo se causa éste im-

El impuesto se causa en el momento en que sean
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exigibles las contraprestaciones a favor de quien preste
el servicio, incloyéndose como contraprestacién cual----
quier anticipo.(72)

En este mismo orden de ideas, ¢ c8mo se calcu-
la el .impuesto ? Sobre el valor de la contraprestacidn
pactada, adicionandole las cuotas que se cobren a quien
reciba el servicio, cargos que pueden ser impuestos, de-
rechos vifiticos, etc.

III. POR USO GOCE TEMPORAL
DE BIENES.

Por cuanto hace al uso 6 goce temporal de bie-
nes, debemos aplicar en materia marcaria, lo preceptuado
por el articulo 19 de la LIVA que a la letra expresa:

" ArtSculo 19,.,- Para los cfectos de esta ley,
58 entiende por uso o goce temporal de bienes,
el arrendamiento, el usufructo y cualquier
otro acto independientemente de la forma juri-
dica que se utilice, por el que una persona
permita a otra usar o gozar temporalmente bie-
nes tangibles a cambio de una'contraprestacitn!

Nuevamnete, se cobserva que la hipGtesis de cau
sacidn del impuesto, el hecho imponible, esta coentenido
en la Ley de Invenciones y Marcaa: con las limitaciones
que &sta ley previene, las marcas recgistradas pueden trag
mitirse por los medios y con las formalidades, limitaclo-
nes que establece la legislacisn comfin, pero su transmi--~
gi6n no surtird cfectos si no se inscribe’en el Registro-
Nacional e Transferencla de Tecnologfa,

Asf pues, el impuesto en este sentido se causa
en al momento en que sea exigible la contraprestacifn vy
sobre el monto de cada una de ellas.
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En la LIVA, por &ste concepto,especificamente
en materia mercaria, no se contempla ninguna disposicifn
concreta, ni tampoco para el resto de los elementos de
la propiedad industrial.

IV. IMPORTACION Y EXPORTACION
DE BIENES.

A) IMPORTACION. A este respecto, el Dr. Eduar-
do Jonhson, explica que tratfindose de propiedad indus---

trial se abarcan dos frecas:

a) Importacion de bienes tangibles,

b) Importacién de servicios de los
mencionados en el artfculo 14.
{73) (&ste precepto ya ha queda
do transcrito },

En ambos casos es menester aplicar las disposi
ciones previstas al respecto en el artfculo 26 de la ley
en estudio:

{ su transcripcifn resulta fundamental puesto que se de-
termina el momento de causacién del impuesto)*

" Articulo 26.~ Se considera que se cfectda im
ortacifn de biens o serviclos:

I. En el momento e¢n que los bienes quedan a
disposicién del importador en la aduana, recin
to fiscal o fiscalizado.

II. En caso de importacidn temporal, al conver
tirsa en definitlva.

III.Tratdndose de bienes intangibles adquiri--
dos de personas residentes en el extrnijero, o
de toda clase de bienes sobre los cuales di---
chas personas concedan el uso o goce, en el mo
mento en que se realize algquno de los supues--
tos siquientes:

a) Se aprovechen en el territorio nacional;
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b) Se pague total o parcialmente la contrapres

tacibn; y .
¢) Se expida el documento que ampare la opera-
cidén,

Cuando se pacten contraprestaciones peribdicas,
se entenderd cl momento en que sea exigible la contrapres
tacién de que se trate.

IV. En caso de aprovechamineto en el territo--
rio nacional de servicios prestados cn el ex--
tranjero, se estarf a lo dispuesto por el artf
culo 17 de &sta ley.

B} EXPORTACION. Por lo que hace al rubro de
exportacién, resulta un capftulo interesante, con disposi
ciones atractivas, puestc que se aplica en &ste caso la
tasa cero, creandose asi un verdadero incentivo fiscal,
beneficio que se encuentra en el articulo 29 de la Ley:

" Artfculo 29,- Las empresas residentes en el
pals, calcular&n el impuesto aplicando la tasa
del 0% al valor de la enajenacibn de bicnes o
prestacidn de servicios, cuando uno u otros se
exporten,"

De acuerdo con lo expuesto, es obvio que en es
te sentido la ley pretende incentivar a la tndustria Na-
cional al aplicar la tasa cero para exportaciones, las
que en materla amraria no suelen darse con facilidad;log
hechos confirman esta aseveracisn desgraciadamente, ya
que la situaci6n ha empeorado con el ingreso al GATT.

Ahora bien, Eduardo Johnson nos aclara, que de
acuexdo con la ley en estudio, se considera exportacifn
de bienes o servicios :

" I. La que tenga el carfcter de definitiva en
los términos de la legislacién aduanera.

II, La enajenaci6n de bienes intangibles reg
lizada por personas residentes ene el pafs a
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quien resida en el extranjero.

III. El uso o goce temporal en el extranjero,
de bienes intangibles proporcionados por persg
nas residentes en el pafs.

IV. El aprovechamiento en el extranjero de ser
vicios prestados por extranjeros en el pafs
por concepto de :

a) Asistencia técnica, servicios técnicos rela
tivos a experiencias industriales, comerciales
o cientificas.

b) Operaciones de miquina para exportacibn en
los términos de la legislaci6n aduanera.

c) Publicidad.

d) Comisiones y mediaciones.

e) Sequros y reaseqguros, asf como afianzamien-
tog y refinamientos.

f) Operaciones de financiamiento. (74)

Finalmente a manera de conclusi6n en el presen
te andlisis, se puede declr que aln cunado la Ley del Im
puesto al Valor Agregado no hace referencia expresa a
las marcas - ni en general a los elementos que conforman
la propiedad industrial - en forma general contempla las
actividades al través de las cuales sc genera &ste tipo
do impuestos derivados de los derechos marcarios. Han
quedado apuntados aqui las generalidades que proporcio--
nan un panorama indispensable del I.V.A. en nmateria de
marcas, cuyo régimen es aplicable al titular, usuario o
licenciatario de una marca.

2.9. ¢ QUE SON LOS DERECHOS ?

£1 nacimiento de los derechos sobre la marca,
estd Intimamente ligado con este punto, ya que por dispo
slci6n de ley, la falta de pago de los dercchos respecti
vos, llevard como consecuencia que se tenga por abandona
da de pleno derccho la solicitud correspondiente para el
registro de una marca.

Previamente al estudio de los derechos, debo
determinar que se entiende por ello, toda vez que por
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ser un vocablo tan genfrico - el nombre de la ciencia
misma en estudio - puede resultar ambiguo, confuso e in-
cluso equivoco.

En subincisos anteriores se estudiaron las con
tribuciones genericamente, y entre ellas distinguimos
las clases gque al titular de la marca correspondian,
giendo los impuestos y los derechos. En cuanto a los pri
meros, han sido objeto de estudio de los puntos anterio-
reg, por lo que ahora nos avocaremos al estudio cspec{fi
co de las contribuciones denominadas derechos.

Es el propio C8digo Fiscal, en su artfculo se-
gundo, el que ncog define lo que son los derechos:

" Dercchos son las contribuciones esta
blecidas en la ley por el usc o aprove
chamiento de los biencs del dominic pg
blico de la nacidn, asi como por reci-
bir serviclios que presta el estado en
sus funciones de derecho pfiblico, excep
to cuando se presten por organismos
descentralizados.

Tambien son derechos las contribucio -
nes a cargo de los organismos, pliblicos
descentralizados por prestar servicios
exclusivos del estado.

Cuando sean los organismo del estado
los que presten las seguridad social a
que hace mencidn la fracci6n II, las
contribuciones correspondientes ten -=-
dran la naturaleza de aportaciones de
seguridad social."

Esta es la reformada definicifn de derechos pu
blicada en el Diario Oficial de la Federacifn correspon-
diente al 31 de diciembre de 1988,

En la deficifn anterior, se subrayd que los de
rechos se causan por recibir los servicios que presta el
Bstado, en susg funciones de derechoe plblico, En este ca-
go particular, el Estado cobra los derechos establecidos
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en la ley correspondiente, por el registro y la expedi-
cién del titulo, en principio. Sin embargo, esta no es
la Gnica hipStesis en que deben cubrirse.

Pero, ¢ porqué cl Estado tiene derecho a rea-
lizar un cobro por los sevicios prestados ?, ¢ porqué in
terviene el Estado dentro de la propiedad industrial ?
Una de las funciones del Estado - segln el Doctor David
Rangel Medina - es la encaminada a reconocer los dere =-
chos de propiedad industrial ( En este caso especifica-
mente de los derechos marcados }, la organizacifn de su
proteccién juridica, y la de resquardar al mismo tiempo
los intereses de la colectividad y del orden pfiblico
(75) . Por tanto el Estado interviene en la propiedad in-
dustrial de la sigquiente manera :

1.~ Verifica el cumplimiento de todos y cada
uno de los requisitos determinados por la ley en cuanto
a reconocimiento y proteocién a los particulares titula-
res de los derechos derivados de la propiedad industrial.

2.- Esta en posibilidad de decretar la nulidad
da los actos administrativos que los creen.

3.- par publicidad a estos actos, cuando asf
los dispongan las leyes, c¢on miras a dar seguridad juri-
dica a sus titulares frente a terceros (76).

Fste autor llama a esta actividad como "accién
administrativa del Estado", la que se manifiesta al tra-
vEs del registro de la marca y demfs procedimientos espe
ciales por los que se cobran derechos.

En este sentide, el artIculo 109 de la Ley de
Invenciones y Marcas, estahlece que una vez que'se haya
concluido el trfimite de la solicitud, cl soliecitante es-
tarf obligado al pago de derechos por el registro de la
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marca y la expedici6n del titulo correspondiente, sin
embargo &sta no es la finica hipStesis de pago de este de
recho o tasa.

Ahora bien, estos derechos a pagar ( también
denominados tasa, como s¢ ha mencionado ), deben reunir
ciertas caracterfsticas doctrinales y legales, en cuanto
a su monto, cobro, destino, etc., elementos que se expli
carén brevemente a continuacién utilizando las ideas de
Sergio Francisco de la Garza, en su texto intitulado
" perecho Financiero Mexicano " :

A. Se trata de contra prestaciones cn dinero,
a cambio de los servicios que presta el Estado al contri
buyentae.

B, La obligacibn de pagar el derecho, nace de
la Ley, porque es necesaria la realizaci6n de la hiplte-
sis contenida en la norma, y la realizacion de un hecho
generador; no nace de un acuerxde de voluntades entre cl
contribuyente que solicita el servicio, y el Estado que
es quien lo presta.

C. S6lo los servicios prestados por la adminis
tracibn implican el pago de derechos.

D, Se rigen por el principio de legalidad, cs
decir, debe estar expresamente consignades en la ley; en
el caso, la Ley Federal de Derechos.

E. Debe destinarse a satisfacer gastos plbli-
cos.

F. Su monto a cuantfa debe ser razonable, csto
es, que debe haber una proporcifin entre el sevicio pres-
tado y el pago a realizar ( semejante al principio de
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proporcionalidad y equidad de los impuestos ) (77}.

Anteriormente, la propia Ley de Invenciones y
Marcas en su Titulo noveno, capftulo segundo, contenfa
un conjunto de disposiciones relativas al pago de dere--
chos, y que iban del artficulo 203 al 209; actualmente
estas disposiciones se encuentran erogadas y el pago de
los derechos correspondientes se requla por la Ley Fede-
ral de Derechos.

2.9.1. ¢ CUANDO DEBERAN PAGARSE LOS DERECHOS CONFORME A
LA LEY DE INVECIONES Y MARCAS Y CONFORME A LA LEY
FEDERAL DE DERECHCS ?

No obstante lo expresado en el subinciso ante-
rior, en la misma ley se contemplan dispeorshs diversas
disposiciones en cuanto al pago de derechos; también exis
ten diversas disposicliones al respecto en la Ley sobre el
control vy registro de la trasnferencia de Tecnologfa y el
uso y explotacién de patentes y marcas, asf{ como cn los
reglamentos de ambas.

De el estudio de ambos cuerpos legales, en for-
ma genfrica, se extraen los siguientes conceptos que genge
ran el pago de derechos :

1.~ E} derecho exclusivo de una marca, se ob --
tiene mediante su registro en la SECOFI; en estos t8rmi--~
nos, el servicio es prestado por el Estado a quien quiera
usar la marca, por medio del registro correspondiente.

2.~ Tratindose de una marca cfduca, extinguida
por falta de explotacifn, o en su caso voluntariamente
cancelada, sa puede solicitar por cualquier persona una
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vez que haya transcurrido un afio de la caducidad, extin-
c¢ibn a cancelacifn. Sin embargo este plazo no serd apli-
cable entratandose del titular de la marca, guien podra
solicitarla en cualquier tiempo, pero por ello deberi pa
gar los derechos. Asi mismo, no se le exime de la reali-
zacibn del exdmen de novedad, por lo que al respecto nue
vamente se genera el pago de los derechos respectives.

3.~ Al seclicitar el registro de la marca, debeg
r8 especificarse los productos o servicios que protegerf,
giendo en base a ellos que se determina ol monto de los
derechos, atendiendo al nlGmero de productos o servicios
que en cada caso se pretenden marcar.

4.~ No podr8n comprenderse en una sola solici-
tud productos o servicios que pertenescan a clases dis~--
tintas, por lo que deben lleparse solicitudes diversas
lo que tacitamente trae aparejado el pago de los dercchos
por cada solicitud.

5.= De existir alqguna modificacién en la marca,
debe ser motivo de una nucva solicitud, y por tanto el pa
go de dercchos.

6.~ Se puede solicitar a la SECOFI, la declara-
¢ibn de que sc amparen por una sola marca los productos
alaborados o los servicios prestados para un mismo ffn,
por un solo titular y que por tanto tal solicitud de la
declaratoria correspondiente, generard el pago de dere -~
choa.

7.~ La marca debe usarse efectivamente por su
titular { o en su caso por los usuarios autorizados )} cn-
contrandose facultad a la SECOFI para comprobar este uso,
mediante solicitud de informacifn o documenacibn corres -~
pondiente. Esta posibilidad de comprobacifin, resulta ser
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obligatoria para el titular e implica el pago de dere -~
chos,

8.- En caso de una licencia obligatoria en los
términos del artfculo 125 de la Ley de Invenciones y Mar
car, se deben de pagar derechos por el registro de la
misma.

9.~ Tratandose de autorizacifn del uso de la
marca, deberdn rcgistrarse ante el Registro Nacicnal de
Transferencia de Tecnologia, los actos, convenios o con-~
tratos en los que conste la licencia, lo que genera nue-
vamente el pago de derechos por el registro.

10.- Por lo que se refiere a la renovacidn del
registro de la marca, el que debe solicitarse dentro de
los seis meses procedentes al vencimiento, también deben
pagarse derechos.

11.~ Relacionado con el plazo anterior, estd
el nlmero 7 dal presente, puesto que al solicitar nueva-
mente el registro marcado, se debe acreditar el uso efec
tivo al que se ha hecho referencia, lo que implica doble
pago.

12.- Una marca puede transmitirse por los me -
dlos que establece la legislaclén comGn, sin embargo, tam
bién los actos que se celebren en este sentide, deben re-
gistrarse ante la Direccidn General de Invenciones y Mar=-
cas, dependiente de la SECOFI, lo que implica el pago de
derechos.

13.- La realizacién del ex&men de novedad tam-~
bien conlleva el pago de derechos.

14.- 5i durante el tramite del registro se modi
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fica la marca, y a consideraci6n de la SECOFI constituye
una verdadera sustitucisn, deberd ser sujeta a otro exd-
men de novedad y por lo tanto de nuevo al pago de dere -
chos.

15.~ EL registro de una marca, en caso del de-
recho de prioridad, tambi#&n implica por supuesto el pago
de derechos.

16.~ Al declarar la SECOFI ligados los regis -
tros marcarios que pertenezcan a un mismo titular, en los
términos del artIculo 96 de la LIM, se cobraran los dere
chos respectivos; y posteriormente, si el titular solici-
tara la disolucifn de tal vinculo, de resolver la SECOFI
tal ruptura, deben por tanto, pagarse derechos también,

17.~ Conclufdo el tr&mite de la solicitud, de
iniciarse una nueva gestidn, deberdn pagarse nuevamente
los derechos respectivos.

18.- Bn caso de que se abandone una solicitud,
de iniciarse una nueva gestibn, dober&n pagarsce nuevamen
te los derechos.

19.~ Por transmisifn de una marca, sea inter
vivos o mortis causa, deberf inscribirse en la Direccifbn
General de Invenciones y Marcas, por lo que el servicio
de inscripcifn genera el pago de dercchos, am&n de que
este acto debif registrarse en el Registro Nacional de
Transferencia de Tecnologfa y ya debieron entonces pagar
ge los derechos respectivos,

20.- concluf{do el tr&mite dé la solicitud, es
procedente el pago de derechos por el registro y la expe

dicién del tftulo respectivo.

21.- Teniendo el registro de la marca para va-
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rias clases de productos y/o, Yy sdlo acreditando el uso -
efectivo en una sola clase, deber8 presentar el titular
por cada una de las demfds clases una declaracién donde
mencione la clase en la actual fue acreditado el uso,
pero también deberd pagar los derechos respectivos en

cada un& de las clases que esté protegiendo.

22.- El reglamento de la Ley sobre el control
y registro de la trasnferencia de tecnologia y el uso y
explotacidn de patentes y marcas, establece la obliga -
cibn de pagar los derechos que en cada caso establescan
en la cuota respectiva, por el registro de los actos ya

mencionados.

23.- El artfculo 28 de la precitada ley, dispo
ne : " Quedarin exceptuados del pago de los derechos
respectivos al trfmite de inscripcibn de los actos, con-
venios o contratos que celebren las personas fisicas o
morales que tengan la calidad de mexicanas en los t&rmi-
nos de la Ley para promover la inversifn mexicana y requ
lar la extranjera, sicmpre y cuando esten inscritos en
el programa de foemento correspundiente ante la Direccidn
General del Industrias de la Secretarfa, y que interven-—
gan en las operaciones con el cardcter de proveedores de
programag de computacifin desarrollados por e¢llos. Para
hacerso acreedores a este tratamiento, deberdn demostrar
ante la Secretaria, que cucntan con los elementos t&cni-~
cos y financieros que los coloquen en la capacidad de de

sarrollo de tales programas.

Correlativamente, la Ley Federal de Derechos
sefiala en su capitulo V, relativo a la Secretarfa de Co
mercio y Fomento Industrial, en su seccifbn tercera, rela
tiva a las Invenciones y Marcas, se establecen los con =

ceptos pro los cuales se pagar8 la conktribucibn en estu-
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dio :

"Artfculo 66.- Por la solicitud, expedicisn, reglistro y
vigencia de marcas a que se refiere la legislacifn en ma
teria de Invenciones y Marcas, se pagari el derecho sobre
Invenciones y Marcas conforme a las siguientes cuotas :
I, Por el estudio de solicitudes de una marca para apli -
se ¢

A un sBlo producto o serviecio de una clase cualgquiera ...
T S T X S D L A X1
de dos a diez productos de una sola Clase ......eeesensss
tresteacaacra s arataaransanarrreearrirne $547,500,00
a mis de diez productos o servicios para todos los produc
tos o servicios de una sola clase . .......$9.5,000.00
A} Por el reconocimicnto de¢ cada derecho de
prioridad ...ciiieviniienen vees+$71,500.00
B) Por la comprobacifn de uso efectivo de la
MALC@s cvassvtsarsnssarrosssesees$47,000,00
C} Por la comprobacién de uso en una clase di-
ferente a aquella en la cual se tuvo por com -
probado el uso efectivo ........$95,500.00
D) Por la renovacién si se efectia praevia com-
probacion del uso de la marca en su clasCe....
Chsaesissitnerananiansrusoasans $47,500.00
E) Por la renovacibn si sc efectfia previa com-~
probacidn del uso de la marca en otra clase....
Chceasantssatneennesessecnsanss.$595,500.00

II. Por la revisidn de cada reposicifn de documentacifn
o complementacién de informaci6n faltante y por cada so-
licitud de prérrogd c.vesvesonssersersass $12,000,00

IXI. Por el registro y expedicifn del tftulo en caso de:
A) Nueva solicitud .,ivavevsees.$47,500.00
B) Una marca que haya caducado o se haya extin
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guido y sea solicitada por su titular dentro
del afio inmediato posterior a la fecha de ca-
ducidad o extincién y se aplique a uno a nueve
productos o servicios de una misma clase .....
Feasisaeessasatsiisaesanensers . $17058,000,00
C) Una marca que haya caducado o extinguido y
se aplique a diez o m8s productos o servicios
de una misma clase, o bien a toda una clase...
et easan Cresercisasersaanes..$1°591,00,00

IV. Por el registro de fusién de titulares o de la trang
misiSn de los derechos que confiere una marca o que pue-
dan derjvarse de la solicitud en trémite; por el registro
de usuario autorizade o de modificacién de contrato de
autorizacibn de uso, por el cambio de nombre del solici-~
tante o del titular de una marca, por cada uno de los ac
tos enunciados ...veiiarrraraneesaenseana.$24,000.00

EL pago dec los derechos por el registro de la
marca y expedicibn del titulo, deber& hacerse dentro de
los ocho dias siguientes a aguel en que se concluya el
tramite de la sollcitud y hayan quedado satisfechos los
requisitos legales. Asimismo, conforme al articulo 4 de
la ley en cita, tratahdosz de mensualidades, ¢l contri-
buyente efectuari el entero del derecho, el dfa § del
mes en que se presenteel scrvicio y deberd presentar el
comprobante de pago a la dependencia correspondiente a
mis tardar ¢l dfa 15 de ese mes a excepcién de los ca -
sos quec schala csta ley.

Los derechos deben pagarse previamente a la
prestacién del scrvicio por mensualidades conforme a lo
dispuesto por este articulo, se pagarln conforme a la
cuota vigente on el monunto en que debe enterarse el de-
recho, sin aplicar a la cuota los incrementos posterio -
res que haya aprobado el congreso de la unifn,
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Artfculo 70.- Por otros actos o procedimientos relaciona-

dos con la legislacifn en materia de Invenciones y Marcas

ge pagar8 el derecho sobre invenciones y marcas @

I. Por el estudio y trimite de una solicitud de
declaracibn administrativa, por cada accidn que
se intente en cada patente, certificado de in-=
vencifdn, dibujo y modelo industrial, marca, de-
nominacifén de orfgen, aviso o nombre comercial
de que se trate y en su caso por cada persona-
demandadae.e.cveseessecanenses $119,000.00

II. Por el informe que se proporcione a perso=--
nas que lo soliciten por escrito, sobre si una
marca ha sido registrada, o por informes scme-
jantes relativos a avisos y nombres comerciales
por cada UNO..uieeecaassnsssas$12,000.00

II1I. Por el registro de transformacidn de régi-
men jurfdico...ivivveiveseass$7, 200.00

IV. Por la verificacidn que se pratique por el
personal compotente, a solicitud de los intere-
sados, por comprobar hechos relacionados con la
aplicacifn de la legislacifn sobre invenciones
Y MATCABecrsensrnsaswsrsisas$47,000.00

En cste orden de ideas en este estudio uc han

tratado de incluir y precisar todos los conceptos
dos tanto por la Ley de Invenciones y Marcas como
Ley Federal de Derechos y que resultan aplicables
titular, usuario o licenciatario de la marca ( en
labra detentador ).

maneja-
por la
por ser
una pa-

Si bien en la mayorfa de los casos el monto de
este tipo de contribucifn no resulta ser gravosc en t6rmi

nos yenerales, encuentro que el millon y medio de

pesos

que se debe pagar en caso de caducidad o extincibn, mis

que una contribucin parece ser una sancifn, ya que consi
derco que en cstc gentido los derechos elevan su eununtia
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en forma injustificada.

Asimismo se observa que los derechos, suelen ser
repetitivos en diversos conceptos, lo que de igual manera
ocagsiona que aunque su monto no sea elevado, también sean
a todas luces injustificados.

Concluyendo, el Estado mexicano trata de abarcar
todas las posibilidades por medio de las cuales se pueden
captar bienes o ingresos, actividad encaminada a resolver
necesidades pfiblicas, recordandose que los derechos for--
man parte de los considerados ingresos ordinarios, y que
por tal motivo tanto sus conceptos como sus montos, debe-—
ran estar consignados en las leyes respectivas, como es
el caso de la Ley de Invenciones y Marcas y la Ley Federal
de Derechos.

2.10. BREVE ANALISIS DEL REGIMEN FISCAL APLICABLE A LAS
MAS IMPORTANTES INSTITUCIONES QUE CONFORMAN LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Se ha mencionado durante el desarroilo del pre=-
sente en diversas ocasiones de gfneros u espécies, al inji
clalrlo se dijo que la marca forma parte de un todo llama
do por la doctrina y la legislaci6n incluso, como propie-
dad industrial, sistema en el cual encontramos diversos
elementos, tales como saon las patentes ( de invencifin y
de majora }, los certificados de invencifn, los dobujos
y modelos industriales, etc.,aenominados estos como crea-
ciones nuevas; y por otra parte las marcas, el nombre y
el aviso comercial, las denominaciones de origen, ete,,
denominadas en conjunto como signos distintivos.

Ahora bien, no obstante que el presente se ha
encaminado de manera primordial al régimen fiscal del sig
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no marcario, no ha sido posible separarlo de los demis
elementos de lo que doctrinal. legal y jurisprudencial
mente se les ha dado un trato conjunto., Doctrinalmente
porque los autores consultados aseguran que el régimen
fiscal es comfin a todos los elementos de la propiedad in-
dustrial; sec obscrvs ademis en 6ste capitulo que las le--
yes fiscales en estudio - Ley del Impuesto Sobre la Renta
y la Ley del Impuesto al Valor Agregado - no distinguen
particularmente a ninguno de &stos elementos, salvo los
derechos de autor.

La propia Ley de Invenciones y Marcas, sefala
disposiciones que les son aplicables a diversas institu--
ciones de la propiedad industrial, basta acudir al nombre
mismo de la ley, para darnos cuenta que en ella se inclu-
yen tanto c¢reaciones huevas como signos distintiveos ([ por
lo que respecta a las creaciones nuevas, se les denomina
invencione legalmente ). En &ste sentido la ley eon cita

en su artIculo primero dispone:

" Esta ley requla el otorgamiento de
patentes de invencifn y de majoras ;
de certificados de invencidn; el re-
gistro de modelos y dibujos indus---
triales; los apoyos y derechos men--
cionados para los trabajadores, mi--
cro y pequeiias industrias ; el regis
tro de marcas; las denominaciones de
origen y los avisos y nombres comer-
clales; asf como la represiébn de la
competencia desleal en relacifn con

los derchos que dicha ley otorga."

En este mismo estudio, y por disposicidn legal,
diversas son las disposiciones de aplicacifn comfin tanto
para el apartado de las creaciones nuevas, como en rela--
¢ién a los signos distintivos.

Por lo que hace en principio a las creaciones
nuevas, por disposicién legal, les son aplicables en for-
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ma genérica las reglas que se aplican a la patente de
acuerdo con lo preceptuado por los artfculos 52, 63, 68,
69, 73, 79, y 80.

En cuanto a los signos distintivos, las son
aplicablesa éstas figuras las disposiciones generales
aplicables al signo marcario, segGn lo preceptuado por

los artfculos 174,182, 187, etc.

De esta forma se puede afirmar que el ré&gimen

fiscal anotado con anterioridad en los precedentes inci-
sos es aplicable genericamente a todos los elementos que
conforman &ste ecstudio, remitiéndonos por lo que a estos
respecta a los incisos correspondientes a Impuesto sobre
la renta y al impesto al v alor agregado; en cuanto a
los derechos, el monto de los mismos os tan especifico
para cada acto inherente a la propicdad industrial, como
lo pueden ser las patentes 0 loa nombres comecerciales,
como lo son para las marcas, seqgflin se ha mencionade en
el inciso respectivo. Por lo demds, les son aplicables
ocn general las anotaciones hechas en &sta capftulo.

No obstante estas manifestaciones, es pertinen
te hacoer una pequeia aclaracién por cuanto hace a  dos

instituciones que merccen un mancién eospecial:

Entratdndose de patentes, la ley de lovencio-
nes y marcas contempla la posibilidad de su expropiacifn
caso en el cual al titular de la misma, le serdn aplica-
bles las legislacion sobre expropiacifn, y un todo caso
la indemnizacién que reciba se considerard como un ingre
50, pero que ya no formard del régimen fiscal de la pa--
tente, puesto que el titular de los derechos que le con-
ficre la patente, ha dejade ya de serle y 8sta ha pasado
ya a doninio dle Estado; en este sentido el ingreso que
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tenga el particular, deber§ declararlo en los términos
de la Ley del Impuesto Sobre la Renta o del Impuesto al
Valor Agregado, conforme al tftulo de la ley en que se
ubique dependiendo de su situacifn como contribuyente

en particular,

La otra mencibén que al respecto se puede rea=
lizar, es tratdndose del signo distintivo denominado de
nominacién de origen, en donde ¢l titular de los dere--
chos no es el particular o gobernado, sino el propio Eg
tado, en Bste sentido, nos habla el artfculo 162 de la
Ley de Invenciones y Marcas, que expresa?

" El gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos serd el titular de la de-
nominacién de origen. Esta s6lo po=
drd usarse mediante autorizacién
gue expida la Secretaria de Comer=-
¢io y Fomento Industrial, "

Asf el uso de &sta denominacidn, va siempre apa
rejado al uso de una marca, por elle con mayor raz6n me
remito en este aspecto, al régimen fiscal expucsto para
este signo distintivo en el cuerpo de este trabajo,
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capftule tercero

" MEDIOS DE DEFENSA
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3. PROCEDIMIENTQS ADMINISTRATIVOS DE DEFENSA PREVISTOS EN
LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS Y MEDIOS DE DEFENSA ES-
TABLECIDOS EN EL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION.

En los capftulos precedentes, se ha tratado de
forma fundamental el aspecto sustantivo de las normas mar
carias aplicables a su ré&gimen fiscal. Se han abordado -
los derechos y obligaciones del titular de las marcas, en
tre los primeros se incluyS el derecho del particular de
defenderse de los actos de autoridad, precisamente median
te los recursos - llamados administrativos - contemplados
por la ley.

Los recursos en términos generales, se conside
ran como medios de impugnacibn de los actos de autori---
dad, y en particular, los recursos administrativogs como
"un procedimiento represivo que aporta al administrado un
medio legal directo para la defensa o proteccién de sus -
derechos." (1) Pero, ¢de qué autoridad puede defenderse el
titylar, vysuario autorizado, o licenciatario de una mar--
ca? En varias ocasiones se ha hablado de las autoridades
administrativas que en materia marcaria intervienen, am--
bas por supuesto depcndientes del Poder Ejecutivo @ La ~=
Secretaria de Comercio y Fomento Industrial y La Secreta-
ria de Hacienda y Crédito Ptiblico.

Existen diversos recursos administrativos, pre-
vistos en leyes fiscales y no fiscales, sin embargo, exis
te actualmente la tendencia de unificarlos en una sola --
ley.

La interposicién de estos medios de defensa, -
suele tener - como todo -~ diversas ventajas y desventa-=--

jas, que se pueden resumir de la siguiente manera :

a) Resultan econdémicos para los particulares, aungue pue-~
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den ser tan costosos como un juicio.

b) Su trimite, suele ser muy sencillo, no obstante, los -
requisitos de procedibilidad del recurso, en ocasiones ex
ceden de los requisitos para la promocibn del juicio de -
amparoc.

c) Por medio del recurso se puede hacer notar a la autori
dad administrativa ciertos errores o vicios que afectan
la ley, pero como el funcionario gque revisa es el mismo -
que emitid el acto, se convierte por tanto en juez y parte
por lo que no resuelve con rapidéz y con frecuencia confir
ma el acto.

d) La autoridad administrativa al resolver el recurso, evi
tara que una buena cantidad de juicios lleguen al Tribunal
Fiscal de la Federacifn o incluso al juicio de amparo. Pe-
ro, suele suceder, como se mencion6, que la autoridad con
firme el acto y por tanto, haga uso el particular de las
instancias antes mencionadas.

e) Puede ser que en el recurso se haga notar un error a
la ley y se de a la autoridad pauta para corregirla ( no
obstante la autoridad no suele corregir sus errores con -
tanta facilidad ),

Independientemente de las ventajas y desventa--
jas que pueda implicar la promocibn del recurso, hay algu
nos cuya interposicifn es obligatoria para el particular,
segln se ver§.

En la Ley Sobre el Control y Registro de la ---
Transferencia de Tecnologfa y el Uso y Explotacién de Pa-
tentes y Marcas, encontramos un recurso administrativo,
llamado de revocacién, mismo que se regula en un solo -
artfculo, que a la letra dice : "En todo caso los intere-
sados tendrdn derecho de audiencia para oponer sus obje--
ciones a las sanciones que se les impongan. La autoridad
responsable deberf dictar su resolucibn sobre las mismas,
en un término de quince dfas contados a partir de la pre
sentacidn,
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si no interpusiera el recurso correspondiente, dentro de
un plazo de quince dfas, la sancidn se tendrf como fir-

me, ¥ no podrd ser recurrida ante ninguna otra autori---

dad."

Este eg un ejemplo de un recurso de interposi-
ci6n obligatoria para el particular.

Asi, existen dos clases de recurses en cuanto
a su interposicidn, aguéllos que - como se dijo ~ son --
ohiligatorios para el particular, y los que son optativos,
caso en el cual queda al arbitrio del particular hacerlos
valer o no ({seqfin su conveniencia) o acudir directamente
al juicio fiscal.

No asf los recursos de interposicién obligato--
ria, los que como su nombre lo indica, deberin agotarse =~
antes de acudir a cualguiera otra instancia, tal es el ca
s0 del Recurso de Oposicién al Procedimiento Administrati
vo de Ejecucién, regulado por el artfculo 118 del C&digo
Fiscal de la Federacibn.

En este mismo orden de ideas, el artfculo 21
de la ley en cita dispone : "La aplicacifn de las sancio-
nes administrativas que procedan, se har8n sin perjuicio
de que se exija el debido cumplimiento de esta ley, el -
page de los derechos respectivos, de recarqos en su caso,
y de las penas que corresponda imponer a la autoridad ju-

dicial cuando se incurra en responsabilidad penal."

Esta disposici6n abarca dos hipftesis: de acuer
do con lo dispuesto en el articulo 24 - que regula el re-
curso de revocacibn - es menester agotar este recurso pa-
ra impugnar las sanciones en esta materia., Sin cmbargo,
la interposicién de este medio de defensa resulta inde-=-
pendiente del que se pueda hacer valer contra ¢l pago de
derechos, recargos, o cualquier otro impuesto derivado de

A)
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conceptos marcarios, caso en el cual procederfa conforme

a las disposiciones del Cddigo Fiscal de la Federacién, =
el Recurso de Revocacifn o el de Oposici6n al Procedimien
to Administrativo de Ejecucifn, cuyas hipbtesis de proce-

dencia dependen del caso concreto.

El inico recurso administrative previsto en la -
Ley de Invenciones y Marcas - que se estudiarfn en detalle
posteriormente - se ubica en su T{tulo Octavo, Capitule -
Primero, en los artfculos 231 al 239 inclusive.

El C6digo Fiscal de la Federacifn, de aplicacién
supletoria en esta materia (por ser federal), contempla --
dos recursos, por medio de los cuales se podrd impugnar,
derivados de conceptos marcarios, la determinacidn y monto
de un crédito o determinaci6n de recargos; y también el
posible cobro de una multa impuesta por la SECOFI en las
hipétesis de ley, satisfaciendo los requisitos que el mis-
mo C6digo prevee.

Precisamente, en su Titulo V, Capftulo I llama-~
do "De los Recursos Administrativos", se determinan las -
clases de Recursos Administrativos, en los siguientes tér

mlngs :

“Artfculo 116,- Contra los actos ad-
ministrativos dictados en materia --
figcal federal, se podr&n interponer
los siguicntes recursos :

I. E1 de Revocacibn.

II, El de Opusicibn al Procedimiento
Administrativo de Ejeccucibn.”

En forma general, estos son los recursos aplica-
bles, cuya interposicifn pueda realizarse ante la autori-=-

dad gue cmitid el acte, ante su superior jerfrquico, o in-
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cluso por conducto de quien notifico el acto.

La procedencia, requisitos, plazos,‘etc., se es-
tudiarén expresamente en incisos posteriores.

3.1. NATURALEZA DE LA DEFENSA EN LA MATERIA.

¢ €6mo se defiende el titular de la marca si se
le determina en crédito Ffiscal derivado de &ste concepto ?
¢ Que hacer si se le determinan recargos o multas en mate~-
ria fiscal ? M&s aln, ¢ c6mo se defiende de un posible co-
bro al travfs del Procedimiento Administrativo de Ejecu -~
ci6n ?

La conjuncién de dos ramas tan disimbolas del de-
recho como es la propiedad industrial y el Derecho Fiscal,
resulta sumamente interesante y trascendente, toda vez que
por ser tan distintagentre sf en el fondo, también lo son
en cuanto a sus medios de defensa.

Ain cuando ~ segln hemos visto.- se unen diversos
aspectos de la materia marcaria con los aspectos fiscales,
hay otros casos en los cuales no pueden ensamblarse,

Hablando del régimen fiscal marcario, se dijo que
el titular de este signo distintivo o al deteatador, usua-
rio o licenclatario, debe pagar diversas contcibuciones :
Impuesto Sobre la Renta, Impuesto al Valor Agregade, y De-
rechos ( los dos primeros son propiamente’ impuestos }; por
lo que hace al pago de Derechos seqlin se expresd, su fal-
ta de pago implica que a tftulo de sancifn, se tenga por
abandonada la solicitud de que se trate, de pleno derccho.
Sin embargo, entratfndosec propiamente de los impucstos y
sus accesorios ( multas fiscales, recargos y gastos de ejg
cucidn ) la sancifn es sumamente distinta.
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Tratindose de los recursos administrativos pre
vistos por la legislacifén de propiedad industrial ( revi
sifn, revocacifn y reconsideracién ) excluyen la posgibi-
lidad de agotar el recurso de revocacifn  previsto por el
C6digo Fiscal de la Federacifn, puesto que los dos prime
ros son considerados como optativos , y si el titular de
cide no agotarlos, puede acudir sin emgargo al Juicio
contencioso administrativo ante el Tribunal Fiscal de la
Federacifn; en cuanto a la reconsideraci$ -~ recurso de
cardcter obligatorio - deberi agotarse primero, y poste-
riormente en los t&rminos del mismo, acudir al juicio
Fiscal,

No asi cuando se determina al particular un
crédito por concepto de I.V.A. o Renta { con sus respec-
tivos accesorios ) relacionado con conceptos marcarios
{ contenido del capftulo sequﬁdo ) o bien se pretenda su
cobro y se generen a demfis gastos de ejecucifn. En este
cago deberi acudirse en primera instancia a la legisla--
cién tributaria, particularmente la C6digo Fiscal de la
Federacibn,

En este sentido expresa la Ley sobre el control
y registro de la transferencia de tecnologlia y el uso y
explotacién de patentes y marcas: " La nplicécién de las
sanciones administrativas que preceden, se hardn sin per
juicio de que se exija el debido de &sta ley, el pago de
los derechos respectivos, de recargos en su caso..."

Esta disposicién incluye pues, nuestras dos hi=-
pStesis

1) La aplicaci6n de las sanciones adminjstrativas confor-
me a la ley, implica previamente agctar los medlos de de-
fensa previstos en la misma.

2( Tratindose de la exigencia de dereches y recargos, en
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su caso, se debe recurrir a los medios de defensa propia
mente fiscales establecidos en el cédigo Fiscal de la Fg
deracibn.

En este sentido, actualmente existen sblo dos
tipogde recursos administrativos, ya mencionados y que
egtan contenidos en el artfculo 116 del c6digo Fiscal,
mismos que proceden en contra de actos administrativos
dictados en materia fiscal federal,

RECURSO DE REVQCACION

¢ Contra qué resoluciones procede ? Contra re-
soluciones administrativas que:

a) Determinen contribuciones o sus accesorios;

b) Nieguen cantidades que procedan conforme a la ley; y
¢} Slendo diversas de las anteriores, dicten las autori-
dades aduaneras.

Las hipStesis de procedencia trat&ndose de ma-
teria marcaria derivadas del impuesto sobre la Renta o
del Impuesto al Valor agregado, es la prevista por el in
ciso a) , contra resoluciones que determinen contribucio
nes o sus accesorios, en los t&rminos precisados en el
capftulo Segundo.

- PLAZO DE INTERPOSICION DEL RECURSO. 45 dfas hfbiles,
tomando en cug¢nta als reglas previstas por los artfculos
141 y 142 del C6digo Fiscal de la Federacibn.

- ANTE QUIEN SE PROMUEVE. Ante la autoridad que emitié
o notificS el acto impugnado.

= REQUISITOS DEL ESCRITO DE INTERPOSICION DEL RECURSO.
Conforme a los requisitos del articulo 18 del CSdigo: To
da promosifn deberd firmarse por el interesado o por su
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representante legal, constar por escrito, precisar el nom
bre, denominacibn o razén social en su caso, mencionar el
domicilio fiscal, registro federal de contribuyentes, se-
flalar la autoridad a quien se dirige y el prop&sito de la
promosifn, domicilio para oir y recibir notificaciones vy
autorizados apra recibirlas.

La omisifn de alguno de los mencionados requisi
tos da lugar a una prevensién - por diez dfas hibiles -
para que se subsane, si no se realiza tal correccibn, se
tendrd por no presentada la promosifn, adem&s, conforme
al artfculo 122, se debe anexar la constancia del acto im
pugnado, expresar agravios, los hechos controvertidos y
las pruebas respectivas. De igual mancra la omisidn de al
guno de estos requisitos, da lugar a una prevencibn, la
que de no satisfacerse implicari que la autoridad tenga
por no presentado el recurso.

Por lo gque hace a las pruebas documentales, de-
berfn anexarse al escrito de presentacién del recurso, o
acreditar que &stas fueron solicitadas a la autoridad res
pectiva ¥y que 6sta no las ha proporcionado, para que a su
vez, esta sea requerida. 51 esta situacifn no se acredita
igual se previenc al promovente para que subsane el error
o la omisién, por cinco dfas hdbiles, y de no hacerlo se
tendrd por no ofrecida la probanza.

AdenSs se debe acreditar la personalidad cuan-
do no se actfie en nombre propio o tratidndose de personas
morales; anexar la constancia de notificacifn del acto
impugnado y por supuesto la constancia del mismo ( artf-
culo 123 del C6digo Fiscal de la Federacifn ).

El artfculo 124 del citado cuerpo legal, esta
blece especificamente los casos en los cuales es impro--

cedente este medio de defensa :
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"I. Que no se afecte el interés juri-
dico del recurrente.

II. Que sean rescluciones dictadas en
recurso administrativo o en cumplimien
to de &stas o de sentencias.

III. Que hayan sido impugnadas ante el
Tribunal Fiscal de la Federacién.

IV. Que se hayan consentido, entendién
dose por consentimiento el de aquellos
contra los cwales no se promovid recur
s0 en el plazo sefialado para tal efec-
to.

V. Que sean conexos a otro que haya si
do impugnado por medio de un recursoc o
medio de fensa diferente.

VI. En caso de que no se amplije el re-
curso administrativo o si en la amplia
cifn no se expresa agravio alguno, tra
t&ndose de lo previsto por la fraccifn
I1 del articulo 129 de &ste C&digo.
VII., S5i son revocados por actos de au-
toridad."

Este recurso tiene el cardcter de optativo pa-
ra el particular, puesto que puede agotarlo o no, segfn
su criterio, antes de acudir al juicio ante el Tribunal
Fiscal de la Federacién.

RECURSO DE OPROSICION AL
. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE
EJECUCION.

Este medio de dofonsa es regulado por el art{-
culo 118 del C6digo Fiscal de la Federacifn.

-~ CONTRA QUE RESOLUCIONFES PROCEDE. Contra actos que:

al Exijan el pago de créditos fiscales y se alegue ;3
I. que estos se han extinguido.
II. Su monto s inferior al exigido, cuando el
cobro en exceso sea atribufble a la ejecutora
o se refiera a recargos, gastos de ¢jecucibn o

a la indemnizaci®n prevista por ¢l articulo 21,

b} Se dicten en el procedimiento administrativo de ejecu
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cidn, y se alegue gue &ste no se ha ralizado conforme a
derecho.

¢) Se afecte el interés jurfdico de terceros.

d) Se determine el valor de bienes embargados a que se
refiere el articulo 175 del C&digo.

Este recurso, por disposicifn expresa del artf
culo 120 del multicitado c6digo, deberd agotarse previa-
mente a la promosifén del juicio contencioso administrati
vo.

- PLAZO DE INTERPOSICION DEL RECURSO. 45 dfas hdbiles to
mande en cuenta las reglas que para ello preveen los ar-
ticulos 141 y 142 del C6digo Fiscal de la Federacién.

~ ANTE QUIEN SE PROMUEVE. Ante la oficina ejecutora, sin
que se pueda alegar por medio de &ste tipo de recurso la
validez del acto administrativo en que se haya determina
do el crédito fiscal ( artfculo 126 del C8digo Fiscal de
la Federacibn ).

- REQUISITOS DEL ESCRITO DE PRESENTACION DEL RECURSO.
Esencialmente los requisitos son los mismos que para la
procedencia del recurso de revocacifn, por lo que a fin
de no ser reiterativa, me remito en este punto a lo ano-
tado para el recurso mencionado.

Estas disposiciones, de naturaleza primeramen-
te administrativa y despu&s eminentemente fiscal, confor
man la defensa para el detentador marcario - sea el titu
lar o el usuario autorizado ~ mismas que deben ser mane-
jadas con precisifn, con objeto de que se utilice el re-
curso y la forma adecuada en el caso particular.

Asf pues, se ha delineado cuales son los medios
de defensa que en un primer momento se deben agotar deri-
vados de las sanciones en materia propiamente considerada
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como propiedad industrial, o en particular derivadas del.
regimen fiscal marcario.

3.2, PRIMERA INSTANCIA O RECURS0S ADMINISTRATIVOS PRE-~
VISTOS POR LA LEGISLACION DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Por la anturaleza de la amteria en estudio, la
legislacion sobre propiedad industrial establece al tra-
vés de diversos recursos la posibilidad de defensa para
el administrado , estos estan rcdcados de diversos requi
gitos de procedibilidad , y adem&s, su interposicifn
trae consigo diversas consccuencias.

Se ha dicho que los recursos en aste aspecto,
son los denominados en este administrativos, mismos que
se pueden clasificar de la siguiente forma : Recursos de
reconsideraci6n { los que conoce y resuelve la autoridad
autora de los actos impugnados )y, el de revisién ( cono
ce y resuelve un autoridad iversa a la que emitif el ac-
to, quien puede ser jerdrquicamente superior a un organo
administrativo especial }.(2)

Logicamente la interposici6n del rccurso, lle=
va consigo la consecusidn de un determinade objetive, el
que invariablemente debe estar contenido en uno de los
siguientes supuestos :

i. Revocar;

ii. Modificar; A

iii., Anularr o en su defecto

iiii. Confirmar un acto determina-
do.

Estos supuestos lSgicos se complementan con
los siquientes supuestos esenciales, como los denomina
Sergio Prancisco de la Garza:
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" a) Una ley que establezca el recurso;

b} Un acto administrativo en contra
del cual se promueve el recurso;

¢} Una autoridad administrativa quien
debe tramitarle y resolverlo;

d} La afectacién de un derecho o inte
rés jurfdico del recurrente; y

e) La obligacidn de la autoridad de
dictar una resolucién en cuanto al
fondo."(3)

Estos supuestos sustantivos resultan aplicables
a los recursos administrativos consignados por la legisla
cién de propiedad industrial, recursos que Miguel Angel
Garcfa Ramirez, precisa en el sigquiente cuadro:

SECRETARIA DE COMERCIO Y
FOMENTO INDUSTRIAL

ORDEN JURIDICO RECURS0 ORGANO QUE TRAMITA EL
RECURSO

Ley de Invenciones Revisidn
y Marcas Arts,231- 236
Direccifn General

da
Asuntos Jurfdicos
Ley sobre el con--
trol y registro de

la transfcrencia Recongideracion
de Tecnologfa y el Art, 13 ( ley }
uso y cxplotacibn Revocacién

de patentes y mar— Art, 24 { ley )
cas,

RECURSO DE REVISION

Previsto por la Ley de Invenciones y Marcas. Se requla
en el capitulo IV denominado precisamente " Recurso Admi
. nistrativo ", en el artifculo 231: " Las personas afecta-
das por las sanciones administrativas impuestas con fun-
damento en €sta ley y dem8s disposiclones derivadas de
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ella, podr8n ser recurridas en revisién por escrito ante
la Secretarfia de Comercio y Fomento Tndustrial dentro
del término de guince dfas h&biles siguientes a la fecha
de notificacidn de la resolucifn respectiva.”

Este recurso, por su inpetposicibn se conside=-
ra como optativo para el particular, puesto que queda a
su arbitrio la promocidn de este medio de defensa.

Asimismo, en cuanto a su interposicién deben
cumplirse los siquientes requisitos:

a) PLAZQ DE INTERPOSICION. Los quince dfas hfbiles si---
guientes a al fecha de notificacién respectiva.

b) FORMALIDADES DEL ESCRITO DE INTERPOSICION DEL RECURSO.
Existencia de una sancién administrativa que se impugne
por este medio ; per escrito dirigido a la SECOFI, en el
cual se ofrezcan las pruecbas pertinentes, anexando a este
los dictdmenca en su caso, y las documentales.

c) FIJACION DEL PROCEDIMIENTO DE 'TRAMITACION PEL RECURSO.
1.~ Que promueva el interesacdo, representante legal o apo
derado, vy que el escrito se presente debidamente firmado.
2.- Ofrecer las pruebas en el cscrito inicial.

1.- Desahcgo de las pruebas: se verificard en un plazo
no menor de ocho dias, ni mayor de treinta dfas hibiles.
4.- Es inadmisible la prueba confesional con cargo a la
autoridad.

5.~ Ea aplicablesupletoriamente el C6digo Federal de Pro
cedimioentos Civiles.

.- La autoridad deber8 resolver dentro de los treinta
dias hibiles siguientes a la fecha de recepcidn de las
pruebas o en su caso de su desahogo,

d) PRUEBAS. Se pueden ofrecer toda clase de pruebas, aten
daiendo a la excepcifn hecha con antelacién, e incluyendo
también en ella a la testimonial. "
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e) POSIBLE SUSPENCION Y REQUISITOS DE ELLA. Se debe aten
der a los requisitos sefialados en el artfculo 237 de la
Ley de Invenciones y Marcas.

£) PROCEDE ESPECIFICAMENTE CONTRA SANCIONES ADMINISTRATI-
VAS PREVISTAS EN LA LEY EN CITA,

RECURSO DE RECONSIDERACION

Previsto por la Ley Sobre el control y registro
de la transferencia de tecnologfa y el uso y explotacidn
de patentes y marcas, en su capitulo II artfculo 13,

a) PLAZ0 DE LINTERPOSICION DEL RECURSO. Dentro de los 1§
dias hibiles siguientes en que surta efectos la notifica
cibén, en términos del C8digo Federal de Procedimientos
Civiles.

b) FORMALIDADES QUE DEBEN APARECER EN EL ESCRITO DE IN--
TERPOSICION DEL RECURSO. El escrito debe presentarse an-
te la SECOFI, ya sea por el afectado directamente por la
gancibn, el representante legal ( en caso de tratarse
por una persena moral ) o el apoderado en todo caso; ade
mis debe ir - por supuesto - debidamente firmado.

c) FIJACION DEL PROCEDIMIENTO PARA LA TRAMITACION DEL RE
CURSO.

1.~ A la interposicién del recurso se acompafiarfn los me
dios de prucha pertinentes { excepto la confecional a
cargo de la autoridad ).

2.- La Secrelarfa est8 facultada ademis, para allegarse
en cagso de ser necesario, pruehas para mejor proveer.
3.~ Las pruchas ofrecidas deberfn desahogarse en un tér-
mino no mayor de trienta dfas hibiles,

4.~ Se podrén ofrecer toda clase de pruebas, siendo apli
cable supletoriamente el Cligo Federal de Procedimientos
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Civiles.

5,= Desahogadas las pruebas, se debe dictar resolucién
en un t&rmino no mayor de sesenta dias h&bilgs, ya gue
de no hacerlo asf la autoridad, se tendri como resuelto
en favor del promovente.

d) POSIBILIDAD DE SUSPENCION. No existe,

e) CONTRA QUE RESOLUCIONES PROCEDE. Procede contra reso
luciones que determine el Registro Nacional de Transfe-~
rencia de Tecnologfa,

Este recurso es considerado como optativo, por
lo que si dentro del término sefialado para su interposi
cibn en las disposiciones legales, no se promueve, la
resolucibn susceptible de impugnarse por este medio, se
convierte en definitiva, y por ende reccurrible al través
del Juicio Fiscal { contencioso - administrativo ) ante
el Tribunal Fiscal de la Federacién,

RECUR30 DE REVOCACION

Se regqula en el Capftulo V de la Ley Sobre el
control y registro de la Tranferencia de Tecnologla y
el uso y explotacién de patentes y marcas, cuyo titulo
da nombre al recurso en estudio, mismo que se contem--
pla especificamente en el articulo 24, el que dispone:
" En todo caso los interesados tendr8n derecho de au---
dlencia para oponer sus objeciones a las sanciones que
se lea impongan. La autoridad respensable dehcré dictar
su resolucifn sobre lasg mismas en un término de quince
dfas contados a aprtir de la presentacidn.

51 no se interpusiera el recurso correspon---
diente, dentro del plazo de quince dfas, la sancién se
tendrd como firme y no podrd ser recurrida ante ninguna
otra autorigdad.”




« 195 =

Evidentemente este recurso se clasifica den=--
tro de los obligatorios para el particular, puesto que
de no interponerse implica la imposibilidad de que 1la
resolucifn en cuestifn sea recurrida por cualquier otro
medio de defensa legal.

a) PLAZO PARA LA INTERPOSICION DEL RECURSO. Deberd in--
terponerse en un plazo no mayor de quince dfas hibiles
que empezar&n a correr a partir del en que se notifique
la sancifén a impugnar. ‘

b) FORMALIDADES QUE DEBERAN APARECER EN EL ESCRITO DE
INTERPOSICION DEL RECURSO.

1.~ Su promosifn deberd ser por escrito.

2.- Dirigido a la autoridad que imponga la sancidn que
ge esta impugnando por este medio,

3.~ Deber8 ir suscrito por el-afectado, apoderado o re-
presentante legal en caso de ser persona moral.

4.~ Ir debidamente firmado.

¢} FIJACION DEL PROCEDIMIENTO PARA LA TRAMITACION DEL
RECURS0, Unicamente en los t&rmines de la disposici6n
que regula este recurso, se ejercita el derecho de au--
diencia " para oponer sus objcclones a las sanciones

que se les impongan ", por lo que no se determina ningu

na formalidad en espucial.

d) PRUEBAS. La finalidad de este recurso es que el par-
ticular formule sus objeciones a la sancidn impuesta,
éstas deberdn estar fundadas en la ley y en cualquier
medio probatorio, puesto que no se establece limiatci8n
alguna en este sentido.

e) PLAZO PARA QUE LA AUTORIDAD DICTE RESOLUCION. Quince
dfas hibiles.
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£) POSIBILIDAD DE SUSPENCION.De acuerdo con la ley, nin
guna.

Para poder acudir posteriormente en demanda ante el Tri
bunal Fiscal de la Federacifn, es menester primero ago-~
tar &sta instancia.

Finalmente, es de particular importancia seiia
lar la finica hipStesis de improcedibilidad de recurso
administrativo, la que e¢s aplicable en materia de deno-
minaciones de origen, m&s no de marcas, por disposicién
expresa de la Ley de Invenciones y Marcas, contenida en
el artficulo 158, que textualmente dispone .:" Transcurri
do el plazo a que se refiere el artfculo 156, efectua--
dos los estudios y desahogadas las pruebas, La Secreta-
rfa de Comerclo y Fomento Industrial dictarf la resolu-
cifn definitiva en los t&rminos de &ste capftulo. Con--
tra dicha resolucifn, no procederf recurso administrati
vo alguno.”

Los que han quedado precisados, constituyen
grogso modo los (inicos medios de defensa para el parti-
cular en materia de propiedad industrial, palicables al
titular, usuario autorizado o licenciatario de una mar=
ca; sin mebargo existen otros recursos administrativos
cuya procedencia es especfflica para la materia fiscal,
cuyo astudio se aborda en los siguientes incisos.

3.3. SEGUNDA INSTANCIA O JUICIO DE NULIDAD FISCAL.,

Uno de los inconvenientes de los recursos ad-
ministrativos, segln se dijo, es que deben de promover-
se precisamente ante la autoridad gque emitic el acto im
pugnado o un superio jerdrquico de la misma, razfn por
la cual en la mayoria de los casos la resolucifin se con
firma, por lo que la eflcacia del recurso administrati-
vo es practicamente nula.
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En esta tesitura, el particular deberi acudir
a lo que se ha denominado segunda instancia o juicio de
nulidad fiscal, mejor llamado, juiclo contencioso admi-
nistrativo. Sin embargo, este jucio sequido ante el Tri
bunal Fiscal de la Federacifn, que como es bien sabido,
no es de plena juridiccifn, sino solamente de mera anula
cibn, esto es, que no esta dotado de facultades de ejecu
cifn para cumplimentar sus resoluciones, sino que es la
propia autoridad administrativa quien se encarga de ha-
cerlo; al respecto opina la Doctora Margarita Lomell Ce
rezo 1

"Uno de los criterios que dan lugar a
soluciones ineguitativas o que compli
can y dilatan la eficaz administracidn
de justicia en el &mbito federal, es
la generalizada opinifn de que el jui
cio ante el Tribupal Fiscal de la Fe=
deracibn es de mera anulacibn, y no

de plena jurisdiceibn, por lo que, las
sentencias del propio organismo jurig
diccional en todos los casos en que
el titular pruebe su accibn, deben 1li
mitarse a anular el acto impugnado sin
poder determinar las caracteristicas
del nuevo acto que ha de substituir al
impugnade.™ {5)

Eata es una lamentable caracteristica del jui
clo fiscal por lo que considero, su activad también se
desvirt(a y nucvamente se deja al afectado a disposi =
¢ifn de la autoridad administrativa.

Asimismo, yo he denominado a esta breve expo-
sici8n, segunda instancia juiclo de nulidad fiscal, to-
da vez que es la regla general, que este juicio se ini-
cie con posterioridad al desahogo del recurso adminis-
trativo. No obstante, este criterio ha sido severamente
criticado por la Doctora Lomelf Cerezo : "Otro escollo
para una adecuada defensa del particular freante a la ad
ministracidn plblica, es la idea de que el juicio ante
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el Tribunal Fiscal, es una simple segunda instancia del
procedimiento oficioso.” (6)

Apuntadas las anteriores criticas respecto de
la instancia en estudio, podemos iniciar con el siquien
te planteamiento en nuestra materia ¢ cudndo procede ini
ciar este juicio ? en este sentido, el C6digo Fiscal de
la Federacifn adolece de cierta falta de técnica juridi-
ca, puesto que lo idbneo en todo caso serfa partir del
aspecto positivo, mfs no asi del negativo, es decir, de
terminar hipStesis de procedencia y no de improcedencia
como lo establece el artfculo 202 del cuerpo legal en ci
ta :

"Articulo 202.- Es improcedenteel juicio ante
el Tribunal Fiscal de la Federacibn, en los ca
sog, por las causales y contra los actos gi =
guientes ¢
I. Que no afecten los intereses jurfdicos del
demandante.

II. Cuya impugnacifn no corresponda conocer a
dicho Tribunal,

III. Que hayan sido motivo de sentencia pro -
nunciada por el Tribunal Fiscal, aungue las
violaciones alegadas sean diversas.

IV. Respecto de las cuales hublere consenti-
miento, entendiendose que hay consentimiento
unicamente cuando no se promovid un medio de
defensa en los t&rminos de las leyes respecti
vas © juicio ante el Tribunal Fiscal en los
plazos que sefala este Codigo.

V. Que gean materia de un recurso o juicio que
se encuentre pendiente de resoluclén ante una
autoridad o ante el propio Tribunal.

VI, Que puedan impugnarse por medio de un re-
curao o medio de defensa con excepcibn de
aquellos cuya interposicibn es optativa.

VII. Con nexos a otro que haya sido impugnado
por medio de algOn recurso o medio de defensa,
con excepcifn diferente.

Para los efectos de esta fraccifn ge enticende
que hay conexidad siempre que concurran las
causas de acumulacifn previstas en el artiIculo
215 de este C8digo.

VIII. Que hayan sido impugnados en un procedi
miento judicial contra ordenamientos que den
normas o intrucciones de carfcter general y
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y abstracto, sin haber side aplicadas concre-

tamente al promovente.
(en este sentido, también opina la Doctora Lomelf Cere-
zo ¢ * En el dilatado procedimiento que el particular
agraviado por una resolucifin de la autoridad administra
tiva tiene gue sequir para defender cus derechos, los re
cursos que tiene que agotar ante la administracibén pre--
viamente acudir a la via contenciososa, constituye més
que un medio de defensa un obstdculo para estz, en vir -
tud de que en la mayorfa de los casos resultan inefica -
ces y solo retardan la resolucifn justa de las cuestio -
nes controvertidas."” (7))

IX. Cuando no se haga valer agravio alguno.

X. Cuando de las constancias de autos aparecie

re claramente que no existe el acto reclamado.

XI. En los demids casos en que la lmprocedencia

resulte de alguna disposicibn de este C6digo o

en las leyes fiscales especlales.”

Por lo que hace a los requsitos del escrito de
demanda, seflalaré las m&s importantes, a saber :
La demanda deberd presentarse por escrito directamente
ante las sala regional y/o me&ropolitana del Tribunal
Fiscal de la Federacif6n en cuya cirxcunscripcién radique
la autoridad que emiti8 la resolucisn o sancifn impugna-
da.
El t&érmino de presentacifn de la misma es de 45 difas hi-
‘biles y en la misma se deberi indicar :
1.~ Nombre y domicilio del demandante.
2.,- La resolucidn que se impugna.
3.~ Las autoridades demandadas.
4.- Los hechos.
5.~ Las pruebas,
6.~ Se expresen los agravios que la resolucidn impugnada
cause al promovente.
7.~ Nombre y demicilio del tercgro interesado cuando lo
haya.

Es importante anotar que tanto lo omisifn de
la mencifn de la resolucibn impugnada, de las autorida -
des demandadas y el nombre del tercero interesado, dar¥
origen a una prevencién por parte de la sala correspon-
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diente, por cinco dfas h&biles, con el apercibimijento
de que si no se satisfacen los requisitos antes mencio-
nados ge tendrd por no presentada la demanda.

A la demanda deberd anexarse la siguiente do-
cumentacibn :

A) Copia de la demanda y sus anexos para cada una de sus
partes.

B) EL documento en donde conste la personalidad del pro-
movente o donde conste que le fue reconocida por la auto
ridad demandada.

C) Documento en donde conste el acto impugnado.

D) Constancia de notificacién, a menos que se diga que
la misma se recibid por correo simple { bajo protesta de
decir verdad ).

E} Cuestionario debidamente firmado en caso de que se
haya ofrecido prueba pericial y/o testimonial.

F) Las demfis pruebas documentales que se ofrezcan, to--
mando en cuenta las disposiciones que al efecto seiiala
el artfcule 209 fraccibn VII,

Asimismo, la falta de alqguno de estos requisi-
tos implica que el magistrado instructor formule una --
prevenci6n al promovente ( cinco dias ) con el apercibi
miento de que si no se satisface tal requerimiento en
tiempg, se tendr8 por no ofrecida la prueba respectiva.
51 la prevencifn es respecto de la falta de copias de
traslado, la personalidad, constancia del acto impugna-
do o la notificacibén, de no cumplirse el requerimiento
de la autoridad ge tendrd por no presentada la_demanda.

En cuanto a pruebas :

Ser&n admisibles toda clase de prucbas, excep
to la confecional de las autoridades, se podrdn presen -
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tar hasta antes de que se dicte sentencia.

En forma muy simple, estos son los requisitos
principales que debe cumplir el promovente al presentar
su demanda, requisitos especificamente contenides en los
articulos 197 al 241 del Codigo Fiscal de la Federacifn.

En esta misma instancia, durante el tr&mite
del juicio existen dos recursos que son

i. Recurso de reclamacifn : artfculos 242 al
244,

i1i. Recurso de revisifn : artIiculos 248 y 249.

Con cstas breves anotaciones han qudado esboza
das en forma general, las disposiciones que gufan el de-
sarrcllo de esta segunda instancia para el titular de
los derechos marcarios, asi como al usuario:autorizado,
que vean afectados sus derechos en esta materia, lo que
no excluye por supuesto la posibilidad de promover nues
tra suprema instancla, es decir el jucio de amparo.

3.4. OBSERVACIONES ESPECIFICAS EN CUANTO A LAS MULTAS.

Especificamente, la propia Ley de Invenciones
y Marcas contiene diversas disposiciones en materia de
infracciones, estableciendo de igual manera las sancio=~
nes aplicables al infractor. En este orden de ideas ca
be hacernos el siguiente cuestionamiento, ¢ alguna de
@sas sanciones tiene cardcter fiscal ? La misma natura-
leza de las sanciones nos da la respuesta. El artfIculo
225 de la Ley dispone:

" Las infracciones administrativas a
esta ley o demds disposiciones deri-
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vadas de ella, serfin sancionadas con:
I. Multa hasta por el importe de diez
mil veces el Salario MInimo general
vigente en el Distrito Federal. En ca
so de que persista la infraceifn, po-
dr8n imponerse multas por cada dfa’
que transcurra sin obedecer el manda-
to respectivo.

I1. Clausura temporal hasta por 90
dfas,

I1I. Clausura definitiva.

IV, Arresto administrativo hasta por
36 horas."

Afn cuando de la simple lectura del precepto
legal citado se concluye que todas las sanciones estable
cidas por la ley son de naturaleza administrativa, y re-
curribles por los medios que el C&digo Fiscal establece
para tales efectos, ya mencionados con anterioridad en
este mismo capitulo. Sin embargo, debemos destacar 1la
trascendencia de las multas, mismas que actualmente pue-
den ascender a los § 86' 640, 000. 00 11! ¢ Qué no por
mandato constitucional se prohiben las multas excesi---
vas ? Al respecto expresa Hugo Carrasco Iriarte:

" La multa tiene como propSsitos, como
lo describe la Doctora Margarita Loma=-
11 Cerezo: ...un fin primario de la
violacifn cometida y de amenaza o inti
midaci6n para los demds sujetos de la
misma obligacibn. Su contenido pecunia
rio beneficia indudablemente al fisco,
es una caracteristica de orden secunda
rio. Efectivamente, la multa no se es-
tablece con el propSsito de aumentar
los ingresos dle Estado, sino para cas
tigar las transgresiones legales."(8)

Complementande la cita anterior, este mismo au
tor escribe las ideas de Sergio Francisco de la Garza,
quien concluye:

" La constitucifn prohibe las multas ex
cesivas, pero no existe un criterio in-
equivoco, para determinar gue una multa
tiene tal cardcter.”(9)
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Esta omisiSn resulta a mi parecer grave. Digo
omisién por que la Ley no determina cuales seréQ los ca
508 en que se pueda aplicar al infractor la mixima san-
cibn, m&s aln cuando eta resulla exorbitante e inclusi-
ve rujnosa para un pequefio industrial o comerciante, md
xime para un agricultor.

Nuestra Suprema Corte ha emitido su criterio
en este sentido, en diversas ejecutorias, pero finalmen
te se sigue dejando al aprticular al arbfitrio de las au
toridades administrativas:

" MULTA EXCESIVA. En el texto consti
tucional respectivo, s6lo qued§ con-
signada la prohibicién de imponer --
multas excesivas, pero sin darse la
definicibnde ellas, ni establecer
normas que bastaran para calificar
las sanciones pecuniarias, en los ca
s0s que se presentaran en la précti-
¢a. Por otra parte, el concepto exac
to del constituyente, no puede cono-
cerse, debido a que en la sesibn res
pectiva del Congreso, cn que se votd
el artfculo 22, no lleg6 a tratarse
la cuestibn, ni el exfimen de la comi
si6n que lo formulSé contiene idea sg
bre el particular . Por lo tanto, pa
ra establecer un criterio sobre la
£ijaci6n de las multas, la Segunda
Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nacidn , adopta la teorfa que
consiste en dejar al criterio pruden
cial del juzgador en cada caso en
particular, la calificacién de si
una multa cs cxcesiva o no, debido a
que este criterio es el mids jurfdico
y justo, dado que no es posible de--~
terminar un criterio general que
aticnda a las condiciones de cada in
fractor, que, cn definitiva, es 1la
Gnica circunstancia que puede tencr-
se en cuenta para valorar con equi--
dad, el carfcter de la multa aplica-
da, sin que pucda admitirse la tesis
de que si el criterio para juzgar si
una multa cs excesiva o no, depende
de la aplicacién del méximo o del mf
nimo que fije la ley, en correspon--
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dencia con la gravedad de la infrag
cifn, pues aln en el caso de que se
aplique el minimo, la multa podria
ser excesiva para una persona, por
el reducido valor de su patrimonio,
para otra no por la cuantfa de sus
bienes, por lo gue para imponerla
deben tenerse presentes en todo ca-
so, dos elementos fundamentales:
que exista correspondencia entre la
cuantfa de la multa y la fortuna y
condiciones econdmicas del infrac--
tor y que la sancifn pecuniaria es-~
te en proporcifn con el valor del
negocio en que se cometid la infrag
cifn que se castiga."

Semanario Judicial de la Federacibn, Segunda S5ala, Amparo
en Revisién, expediente 2329/32

Un poco para atemperar el contenido de este cri
terio - en que materialmente se deja al infractor a mer--
ced de la autoridad, quien deberd juzgar con prudencial
criterio - se cita la siquiente tesis:

" MULTAS. PARA IMPONERSE EL MAXIMO
DE LA SANCION DEBE DEMOSTRARSE QUE
SE ESTA EN EL CASO DE EXTREMA GRA-
VEDAD. No basta el hecho de que
una falta sca grave para castigar-
la con la sancifn mdxima; y no bag
ta la mera gravedad, porque la gra
vedad reviste grados cuando lo re-
conoce ¢l legislador al establecer
un extremo mfiximo y uno minimo de
multas, y, en esas clrcunstancias
la sancién m&s enérgica s6lo puede
corregsponder a los casos de extre-~
ma gravedad. Por tanto, no demos -
trandose que se este en un supues-
to de la gravedad suma y que se ha
ya graduado correctamente para la
situacibn concreta de la sancin,
impuesta al demandante, individua
lizandola lo jurfdico es anular la
resolucifn que impone con esta de-
ficiencias legales el miximo de la
sancién,”
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Apéndice del Semanario Judicial de la Federacisn, 1917-
1975 Tercera Parte, Segunda Sala, pig. 391.

Ahora bien, ¢ Qui&n, cfmo cudndo y porqué pue-~
de imponer esta grave sancifn al titular, o en su caso al
usuario autorizado o licenciatario de una marca ? la natu
raleza misma de la figura en estudio, nos dari la pauta
para resolver estos cuestionamientos.

La multa se ha concebido como un pago en dinero,
para retribuir al Estado ~ con las limitaciones que antes
se han citado -~ por un delito o infraccién cometida, Por
lo que hace a los delitos en materia de marcas, se con ==
templan en el articulo 211 de la ley y en la misma se de-
termina su penalidad, caso en el que de acuerdo con el
artfculo 212, ge podrd imponer al inculpado hasta seis
anos de prisidn, y multas de diez a diez mil veces el sa-
lario minimo general vigente en el Distrito’ Federal.

Sin embargo, dada la naturaleza de estec tipo de
sancibn ( penal ) no le es aplicable en el artfculo 225
de la LIM, el que expresamente dispone las sanciones para
INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS., Ahora bien, es importante
distinqguir que diferencia hay entre una sancifn adminis-

trativa y una sancién penal propiamente dicha, san
ciones gue en principio pueden confundirse, sin embargo
existen entre ambas diferencias de grado y objetivos, tal
como lo apunta la Doctora Margarita Lomelf Cerezo : "...
tanto las sanciones penales como las administrativas, son
de tipo represivo o punitive, ya que la diferencia prin-
cipal entre ellas no esta en un elemento sustantivo, sino
en una nota de carfcter adjetivo o de procedimiento : las
penas propiamente dichas se aplican por las autoridades
judiciales, mediante un ordenamiento especial sefialado en
el ordenamiento penal respectivo, en tanto que las sancig
hes administrativas se imponen por los 6rganos de la ad-
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‘ministracibn, siguiedo los procedimientos de las leyes
administrativas ... " t10)

Se dice, que la pena de multa - genéricamente
concebida - nace desde la ley mozaica. En Grecia, se le
dio ya el doble enfogque mencionado, como pena y como in==
demnizacisn, caso en el cual su monto se dividia entre el
Estado y la victima. También en el Derecho Romano se¢ san
ciona con algin tipo de multa los considerados como deli-

tos privados. Sin embargo es en el derecho germidnico don-
de se hayan los antecedentes mis importantes e inmediatos
de la Institucién en estudio, (11}

& Qué es una multa ? Rafael de Pina la define
como :

" Sancién pecuniaria impuesta por
cualquier contravencin legal, en
beneficio del BEstado o de cual --
quier entidad oficial gue se en -
cuentre autorizada para imponer -
la. " (6)

En este concepto, pueden destacarse los siguien
tes elementos fundamentales :

1.- Su objeto es sancionar.

2.- Sy monto o cuantfa se establece en dinero.

3.= El beneficiario es el Estado.

4.- Debe estar fundada en ley.

5.~ El S6rgano encargado de imponerla debe estar
facultado para imponerla.

Concluyendo, la multa que nos ocupa tiene caric
ter administrativo, no penal. La autofidad competente pa=-
ra imponerla es la propia Secretaria de Comercio y Fomen=-
to Industrial, y por ser el beneficiario de la misma el
Estado, ceon fundamento en la facultad econfmico coactiva
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de la cual gozd, es susceptible de cobrarse por el fisco,
guien es por tanto el encargado de realizar el cobro de
la multa, ésta, siendo pagada voluntariamente por el par-
ticular, logicamente no implica problema alguno, pero al
no realizarse asf, se actualiza la posibilidad de cobro
mediante el procedimiento administrativo de ejecucidén
gue regula el C6digo Fiscal de 1a Federaci6n, por lu que
en este caso el afectado podrd defenderse al trav8s de
los medjos de defensa que al efecto establece el mismo
cuerpo legal.

As! pues, la naturaleza de una multa aplicada,
con fundamento en el artfculo 225 de la ley de Invencio-
nes y Marcas, es administrativa, no fiscal, precisamente
por infringir disposiciones de la misma ley, su cobro se
realiza por las oficinas exactoras de la Secretaria de
Haclenda y Cr&dito PGblico teniendo el particular la po-
sibilidad de defenderse al través del recurso de opo -=
sici6n al procedimiento administrative de ejecucifn y de-
batir la nulidad o validez de la misma al través del re-
curso de revocacifn previsto por el articulo 231 de la
‘Ley de Invenciones y Marcas o del Juicio de Nulidad.

3.4,1, ¢ QUIEN Y CUANDO PUEDE IMPONERLAS AL TITULAR DE
LAS MARCAS ?

Los cuestionamientos que dan tftulo al presen=-
te inciso, son preguntas que nos saltan a la mente junto
con la siguiente interrogante: ¢ De d6nde deriva la facul
tad que tiene la Administraci6n PGblica para sancionar ?
Margarita Lomelf Cerezo , la explica de la siguinete for-

maj

" ,.. nuestra legislacib6n y jurispru-
dencia ha reconocido la facultad del
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poder ejecutivo para ejecutar las re
soluciones adminigtrativas, recono--
ciendo que cuando una ley sefiale un
camino distinto, como el judicial,
debe sequirse éste.”(12)

Asf, la administracifn { poder ejecutivo ) esta
dotado de facultades para hacer cumplir sus resoluciones,
toda vez que de lo contrario le serfa imposible cumplir
con gus finalidades, para ello, se han creado tribunales
administrativos que se encargan de dirimir las controver-
sias que en este caso surjan.

En cuanto. al primer cuestionamiento - quien pue
de sancionar - se refiere especfficamente a la autoridad
competente para aplicar una multa en esta materia: en 1la
propia ley orgfnica de la SECOFI se determina que cuando
una multa proceda conforme a las disposiciones legales,
la competencia derivari de la cuantia de la sancifn., Po-
drén imponerse por los subsecretarios, Oficial Mayor y Di
rectores Generales; los delegados Federales, los subdirec
tores y subdelegados de las delegaciones en los términos
de las cuantifas que la propia ley sefiala.

Por lo que toca a al sancifn de clausura, sien-
do &sta temporal, estan facultados para imponerla los sub
directores, jefes del departamento y los delagados federa
les, Tratlndose de clausura definitiva, ecstan facultados
para imponerla los Directores Generales.

En cuanto a los arrestos administrativos, se po
drdn imponer por los Directores Generales, subdirectores
y Delegados Federales disposiciones contenidas en el
acuerdo que adscribe Unidades Administrativas y delega en
los subsecretarios y Oficial Mayor, Directores Generales
y otros subalternos, publicado en el Diario Oficial de la
Pederacifn de 26 de octubre de 1982. (13)
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En este mismo orden de ideas,‘el boctor Miguel
Garcfa Ramfrez, nos muestra en forma grifica, quién, como
¥y cuando puede imponerlas al titular de la marca, por me-
dio del siguiente cuadro: (14)

AUTORIDAD
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL
{ RECURSOS CONTRA MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES )

ORDEN JURIDICO RECURSO ORGANO QUE TRAMITA
RECURSO
Ley de Invencioncs Revisifn art.
y Marcas 231-236
pireccién General
Ley sobre el control Revisisn art. de
y registro de 1la 21 (reglamento)

Transferencia de Tec Revacaci6n art, Asuntos Jurfdicos

nologfa y el uso y 24 { ley )
explotacifn de paten Reconsideracién
tes y marcas. art. 73- 75

Por cuanto al segundo cuestrionamiento, existen
diversas disposiciones legales, que contienen diversas cb
ligaciones de hacer y de no hacer para el titular, usua--
rio y licenciatario de la marca; disposiclonés cuya trang
gresifn acarrean diversas consecuenclas, no precisamente
multas, por cjemplo: cl artfculo 2 de la Ley sobre el con
‘trol y registro de la Transferecnia de Tecnologfa y el
uso y explotacién de patentes y marcas, dispone que se¢ de
ben inscribir en el Registro Nacional de transferencia de
Tecnolegfa los actos, convenios o contratos que deban sur
tir efectos en el territorio Nacional y relativos a la
concesidn del use o autorizaci6n de explotacién de marcas
y la cesifn de marcas ( entre muchos otros actos ), la
omisién de esta obligacibn por disposicifn del artfculo
11, se sanciona con la imposibilidad para el beneficiario
de las mismas de hacer valer sus derechos ante ninguna au
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toridad, y el cumplimiento de los mismos no se podri exi-
gir ante los tribunales nacionales. Esta disposicién re--
sulta trascendental, pero obviamente no tiene el cardcter
de multa, luego entonces, ¢ Qué infracciones a la ley ge-
nera su imposici6n ?Del anflisis de la Ley se han extraf-
do las siguientes disposiciones con las que se finaliza

este inciso por quedar contestados los cuestionamientos a

responder:

Articulo 121,- Los productos nacionales en leos que se uti
licen marcas, registradas o no, deber8n ostentar en forma
clara y visible la leyenda "Hecho en México".

Los productos de exportaciébndeber@n ostentar ademfis, la
contrasefia que en su caso, establezca la Secretarfa, en
la forma y dimenciones que se fijen. .

La omisidn a la leyenda y contrasefa mencionadas, amerita
rd las sanciones correspondientes.

Articulo 210.- Son infracciones administrativas:

a) Las violaciones a las disposiciones de &sta ley y las
que de ella deriven.

b) La realizacibn de estos actos realcionados con la mate
ria que esta ley regula, contrarios a los buenos usoes vy
costumbres en la industria, comercio y servicios que im--
plique competencia desleal.

De manera cnunciativa sce consideran infraccio--

nes administrativas las siquientes :

I. El hacer aparecer come productos patentados aquellos
que no lo esten. Si la patente ha caducado o fue nulifica
da, se incurrird en la infraccién dcepués de un afic de la
fecha de caducidad, o en su caso, de la fecha en que haya
quedado firme la resolucién de nulidad.

II. Usar una marca parecida en grado de confusifn a otra
registrada, si dicha confusi6n ha sido declarada por la
Sccretaria de Comercio y Fomento Industrial, para amparar
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los mismos o similares productos o servicios gque los pro
tegidos por la marca.

IV, Usar, dentro de la zona geogr&fica eon donde resida
la clientéla efectiva, un nombre comercial semejante en
grado de confusidn con otro que ya esté siendo usado por
un tercero para amparar un establecimiento industrial,
comercial o de servicio, del mismo o similar giro.

V. Poner en venta o circulacidn productos u ofrecer ser-
vicios, indicando que estdn protegidos por una marca re-
gistrada, sin que lo este. Cuando el registro haya queda
do definitivamente anulado, revocado, o cancelado, cadu-
cado o extinguido, se incurrird en la infracci6n después
de un afio de que haya causade estado la resolucidn co---
respondiente o que haya operado la caducidad, cancelacién
o extincibn.

VI. Bacer parecer como de procedencia extranjera produc-
tos de fabricacién nacional.

VII. Utilizar o fijar en productos o anuncios de servi--
cios, indicaciones falsas sobre premios, medallas o cer-
tificaciones , condecoraciones u otras preceas de cual--
quier Indole,

VIII. Usar como marcas las denominaciones, signos o sig-
las a que se reflieren las fracciones VII, VIII, IX, XII,
XIII, XIV yXIX del articulo 91 de esta ley.

IX. Usar sin la autorizacibn correspondiente una denomi-
nacipon de origen.

X. Intentar o lograr el propésito de desacreditar los
productos, los servicios o el establecimiento de otros.
X1, Efectuar en el ejercicio de actividades industriales
o mercantiles, actos que causen o induzcan al pliblico a
confusidn, error o engafo, por hacer creer o suponer in-
fundadamente:

1' La existencia de una relacibn o asociacibn
entre un establecimiento y el de un tercero.
2' Que se fabrican productos bajo normas, li--

cencias o autorizacidén de un tercero.
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3' Que se presten servicios o se vendan produc-
tos bajo autorizacidn, licencias o normas de un tercero.

XII. Omitir las leyendas e indicaciones a que se refiere
esta ley.

Tambi&n se encuentran determinadas sanciones en
la Ley Sobre el Control y registro de la Transferencia de
tecnologfa y el uso y explotacién de patentes y marcas,
contenidas en los artfculos 18 al 23 , asf como del 68 al
70 de su reglamento.

Es evidente que, como se ha apuntado, nuestra
legislacifn en materia de Propiedad Industrial es eminen-
temente proteccionista para el nacional, ademis, tienden
a proteger los intereses del pfiblico consumidor , procu--
rando evitar el fraude o el engafio, causas estas entre
otras, que han llevado al consumidor a establecer sancio-
nes tan trascendentales como la de la clausura definitiva
y las multas que han sido estudiadas en el presente.

3.4.2. FORMA DE IMPUGNARLAS.

Resultan verdaderamente trascendentales las mul
tas que en la materia se imponen con apego a la Lay de In
venciones y Marcas, ya que como se hizo notar con anterio
ridad pueden incluso ascender a la cantidad de ---—=--—--
$ 86' 000,000.00

particularmente, tratdndose de multas, resulta
aplicable el artfculo 231 de la precitada Ley, disposi-==
cifn que requla el recurso administrativo de revisifn:

" Artfculo 231,- Las personas afecta-
das por las sancliones administrativas
impuestas con fundamento en esta Ley
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y dem8s disposiciones derivadas de
ella, podrin recurrirlas en revi--
sifn por escrtito ante la SECOFIL
dentro de los quince dfas hébiles
siguientes a la fecha de notifica-
cibn respectiva."

Segfin se observS en el inciso relativo a recur-
sos administrativos, los hay de interposicibén obligatoria
como el de reconsideracién previsto en la Ley sobre el
control y registro de la transferencia de tecnologfa y el
uso y explotacidn de patentes y marcas, sin embargo no es
el caso del recurso en estudio, en virtud de ser de carfc
ter opcional para el particular, lo cual implica que de
no agotarse esta instancia , se tiene la opcidn inmediata
del juicio fiscal ante le Tribunal Fiscal de la Federa---
cifbn.

& Cufl es el término de interposicidn de este
recurso ? El mismo artfculoc mencionado nos responde esta
interrogante: 15 dfas hfbiles siguientes a al fecha de la
notificacifn respectiva,

Al efecto el artfculo 135 del C6digo Fiscal de
la Federaci6n, de aplicacién supletoria en al materia di=-
ce:

"Articulo 135.~ Las notificaciones sur-
tirdn sus efectos el dfa h&bil siquien=-
te a aquel en que fueron hechas y al
practicarias deberd proporcionarse al
interesado copia del acto administrati-
vo que se notifique.

Por lo dem8s, el escrito deberd presentarse di-
rigido a la SECOFI, particularmente al Director General
de asuntos jurfdicos, quien esta obligade a resolver el
recurso en un plazo no mayor de 30 dfas h&biles. Entre
otras formalidades a la presenatcién del recurso deberdn
ofrecerse pruebas { en este sentido sc aplica supletoria-
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mente el C8digo Federal de Procedimientos Civiles ), ane-
xarse las documentales; asf mismo deberd acreditarse la
personalidad del recurrente y por supuesto presentarse de
bidamente firmado (artfculo 235 de la LIM).

Dada la naturaleza de la multa, existe la posi-
bilidad de cobro de la misma por parte de la Secretarfa
de Hacienda y Crédito Pfiblico una vez que la resolucién
por medio de la cual se impuso, se vuelva definitiva. El
artfculo 236 de la ley en cita al efecto expresa :

"Articulo 236.- Las resoluciones no re-
curridas dentro del té&rmino establecido
en el articule 231, asf como las dicta-
das al resolver el recurso o tenerlo
por no interpuesto, tendrfn administra-
tivamente el carfcter de definitivas."

Esto es, las resoluciones son definitivas de
acuerdo con las disposiciones legales aplicables, sin em-
bargo, la ejecucifn de la misma es susceptible de suspen-
derse garantizando el interé&s fiscal, en los t&rminos que
previene el C6digo Fiscal de la Federacifn ( artfculos
141 al 144 del miamo ).

De igual manera, la ejecucién de la resolucifn
es susceptible de suspenderse, cumpliendoc con los requisi
tos que al efecto sefiala el artfculo 237 de La Ley de In-
venciones y Marcas :

" Artfculo 237.- La intrposicifn del
recurso suspender8 la ejecucidén de
la resolucifn impugnada por cuanto
al pago de las multas, simpre que se
garantice su importe en los términos
del C8digo Fiscal de la Federacién
ante la oficina exactora corrrespon-
diente.

REspecto de otras resoluciones, la
suspencifn selo se otorgard si concu
rren los sigquientes requisjtos:

I. Que la solicite el recurrente.
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II. Que el recurso sea procedente aten
to lo dispuesto en el artfculo 231.
III. Que no traiga con sigo la conti--
nuacidn o consumacién de los actos u
omisiones que impliquen inobservancia
o contravencibn a lo dispuesto en esta
ley y demds disposiciones derivadas de
ella.

IV. Que no se ocasionen dafios y perjui
cios a terceros, a menos que se garan-
ticen estos para el caso de no obtener
resolucidn favorable. Trat&ndose de re
gsoluciones gue concedan licencias obli
gatorias el recurrente podrd garanti--
zar los danos y perjuicios que puedan
causarse al tercero perjudicado.

V. Que la ejecucifn de la resolucifn
recurrida produzca dafios y perjuicios
de dificil reparacién.”

En estos t&rminos, una vez resuelto el recursoc
( asl como cuando no se recurren las resoluciones por me
dioc del recurso en estudio ), .0 bien cuando se tenga por
no interpuesto, hace que el acto administrativo de que
se trate - en este caso especi{ficamente de una multa -
se considere definitivo. En tal hip6tesis, se actualiza,
como se apunt§, la posibilidad del paticular de acudir
al procedimiento contencloso adminstrativo previsto pox
el Tiftulo VI del C8digo Fiscal de la Federacifn, capftu-
lo primero, mismo que en su artIculo 207 establece que se
tienen cuarenta y cinco dfas para la presentacifn de la
demanda. Sin embargo, con objeto de determinar &ste té&r-
mino hay que tomar en cuenta las siguientes reglas:

- 8i el afectado decide no interponer
recurso de revisifn ( artfculo 231 de
la LIM ), la resolucifn es definitiva
administrativamente, a los quince dfas
hibiles de que surtif sus efectos la
notificacifn de la resolucifn al su-=--
puesto infractor, t&rmino que se debe
computar segfin lo dispuesto en el artf
.culo 135, segln se precisd.
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- 51 se trata de una resolucién al re
curso o bien si se tuvo &ste por no
interpuesto, se tomar& en cuenta tam-
bien lo dispuesto por el artfculo 135
del C6digo Fiscal de la Federacibn.

Concluyendo, el afectado por la imposicidn de
una sancifén adminsitrativa en los t&rminos de la Ley de
Invenciones y Marcas, goza de mis de dos meses para in--
terponer la demanda que inicie el juiciode nulidad, tér-
mino dentro del cual la resolucifn quedar& subjudice, y
s8i se garantizb el interés fiscal , de acuerdo con lo
preceptuado por la LIM y el C8digo Fiscal de la Federa--
cifn, la multa serd incobrable.

En cuanto a las formalidades para la promccibn del jui--
cio contencioso administrativo, los mismos se han preci-
sado en el inciso 3.3, de este mismo capitulo, y puesto
que las hipStesis de procedencia son las mismas, en este
sentido me remito a lo expuesto en este punto.

Por cuanto hace al resto de los elementos de
la Propiedad Industrial, el procedimiento de impugnacitn
de 8ste tipo de sanciones es en esencia’ el mismo, por lo
que las reglas a seguir ya determinadas, son de igual
aplicacifn, siendo 88lo necesario establecer en cada ca-
go concreto la procedencia del recurso administrativo
- en cuanto a si es de interposicifn opcional u obligato
ria - para determinar en qué momento acudir a la instan-
cla de nulidad ante el Tribunal Fiscal de la Federacifn.
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CONCLUSIONES

PRIMERA. En numerosas ocasiones durante el desarrollo de
la presente, se hicieron notar las diferencias existentes
entre las mOltiples ramas del Derecho en general. Sin em-
bargo se ha demostrado también en muchas ocasiones, que

estas diferencias sirven en mayor o menor grado para unir
diversos aspectos de la ciencia jurfidica. Por lo que a es
te trabajo respecta se ha demostrado que ramas tan distin
tas del derecho, se encuentran indisolublemente unidas,

No obstante, esta distincibn es s8lo en apariencia, pues-
to que no existe dentro de ningfin contexto jurfdico una
norma aislada; es de conocido derecho que todas las nor--
mas jurfdicas se encuentran concatenadas o unidas las
unas con las otras, formando una cadena interminable que
conforma nuestro orden juridico, sujetas todas ellas a
nuestro miximo cuerpo legal, es decir, la Constitucifn Fe
deral.

Inmersas en ente orden jurfdico, encuentro ligadas en for
ma trascendental las disposiciones marcarias y el Derecho
Fiscal, basta solamente con dar una hojeada a la Ley de
Invenciones Y Marcas en vigor, para percatarse de cata es
- trecha relacibn.

Particularmente, por cuanto hace a al.marca, signo distin
tivo estudiado dentro del Sistema de la Propiedad Indus-~
trial, sus implicaciones de tipo fiscal son evidentes,

degde el otorgamiento del registro hasta la cancelacifn o
extincién de la marca por cualquiera de los medios previs
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tos por la ley. Estas implicaciones traen consigo la ge-
neracién de gravamenes fiscaleg, actualizando el pago de
impuestos federales, como el Impuesto al Valor Agregado,
el Impuesto Sobre la Renta, y el pago de Derechos, con--
tribuciones que como se ha anotado en este trabajo serén
siempre a cargo del titular de los derechos marcarios,

. con las modalidades que han quedado anotadas.

SEGUNDA. Resulta tambié&n imposible estudiar aisladamen=-
te el régimen fiscal marcario sin involucrar t&cita o ex
presamente, el resto de los eclementos de la propiedad in
dustrial.

Son aplicables en términos generales, a este grupo de
instituciones las disposiciones que se han anotado para
las marcas. No obstante debo ‘aclarar que afin cuando los
Derechos de Autor forman parte de la llamada Propiedad
Inmaterial, su estudio no se incluye dentro de la propie
dad industrial ( la que tambi&n forma parte de la prime-
ra ) lo que hace que su rfigimen sea - aunque sea s6lo en
grado - diferente al resto de las creaclones nuevas o de
los signos distintivos; por lo tanto su estudio particu-
lar no ha sido inclufdo en el presente, toda vez que con
sidero que por su especialidad e importancia, el r&gimen
fiscal aplicable a la propiedad intelectual, debe ser
objeto de un estudio especifico.

TERCERA. El tema en estudio ha sido virtualmente sgsla-
yado por la doctrina y la legislacién.

Ha resultado dificil abordar &éste tdpico puesto que al
acudir a los diversos autores estudiosos de la materia
marcaria, me encontre con que s8lo han sido contemplados
en los diversos textos los aspectos fiscales marcarios
enfocados casi exclusivamente al pago de los Derechos.
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De igual manera s6lo se encuantran menciones aisladas en

relacifn con el Impuesto Sobre la Renta, o en cuanto a

la indicacién anteriormente contenida en la solicitud del
registro marcario respecto del Registro Federal de Contri
buyentes.

Se entiende que es imposible para la legislacién fiscal
contemplar disposiciones especificas para todas y cada
una de las instituciones que conforman la propiedad indus
trial, sin embargo, segin se anotd, por Este motivo se de
ja al contribuyente en posibilidad de ubicarse en la dis-
posicifn jurfdica m&s conveniente a sus intereses, lo
cual hace gue la legislacién tributaria en la materia,

sea evidentemente deficiente,

El fisco reviste particular importancia hoy en dfa, mixi-
me cuando nos encontramos en un pafs en donde el peso del
Poder Ejecutivo es determinante e indiscutible.

Dejando un sinndmero de escollos en la ley - tanto en ma-
teria del Impuesto al Valor agregado como en Renta - le--
jos de-causar certidumbre en los gobernados, se provoca
una gran evagifn fiscal que en esta materia os evidente
por la carencia de un m&todo especifico aplicable a la
propledad industrial en ambas legislaciones.

Por esta razfn, &sta conclusifn esta encaminada a resal--
tar la importancia de &stos aspectos fiscales de las mar-
cas en particular y de la propiedad industrial en geperal
sean estudiados a fondo por la doctrina eSpecializada y a
posteriori, se dedique un rubro en particular tendiente a
determinar gravimenes de estos conceptos en nuestro siste
ma. tributario, ya gque la aparente libertad que existe ac-
tualmente en este sentido, lejos de resultar ben&fica al
contribuyente, le conduce a una verdadera incertidumbre
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jurfdica, misma que es aprovechada por el fisco, constitu-
yendo &sta posicifn a mi parecer, una " verdadera trampa
legal " inconcebible en un r&gimen de derecho ccmo es el

nuestro.

Evidentemente &sta serd upa tarea quiz& a muy largo pla--
zo, afin contemplando la rapidez con que suelen modificarse
nuestras disposiciones fiscales, y ademds, s6lo se dari en
la medida que al Estado mexicanc le interesc causar con---
fianza en el contribuyente e incentivar fiscalmente a las
industrias.

CUARTA. Se destaca de igual forma el evidente proteccio--
nismo de la Leglslacién Sobre Propiedad Industrial, Trans-
ferencia de Tecnologfa, etc., posicibn del Estado mexicano
que considero negativa dentro del contexto internacional
de la materia puesto que se limita conscientemente el desa
rrollo industial nacional.

Bl proteccionismo en &ste sentido atrofia el desarrollo de
pequeias y medianas industrias que en aras de la protec---
cién que les proporciona la legislacibn, se limitan en to
das sus espectativas de expanci6n internacional.

En ¢l conjunto de disposiciones que regulan la materia mag
caria encontramos dos tipos, las que se aplican al titular
{ propietario de la marca } y las que se¢ aplican al deten-
tador, llimese usuario autorizado o licenciatario.

Por cuanto hace al titular del signo marcario, propiamente
dicho, esta postura no es tan notable, como si lo es res--
pecto del licenciatario, toda vez que exixte la presuncién
del legislador de que ¢éste filtimo serd siempre el nacional
1o que hace que las disposiciones marcarias rclativas
{tanto de I.V.A. como de I.5.R.} deban ser conocidas por
este iltimo, con objeto de que de ésta forma, sea capaz de
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manejar tambié&n los beneficios que se pudieran encontrar
en las mismas y no asf por el primero, quien busca conocer
las disposiciones con objeto de poderlas aplicar evadiendo
cargags fiscales, aplicédndolas en perjuicio del licenciata-
rio.

QUINTA. La Ley del Invenciones y Marcas, resulta omisa y
también poco clara, al no precisar qué sancibn concreta--
mente se alicard al infractor por transgredir las disposi
ciones legales. Con esto quiero decir que respecto de los
tres tipos de sanciones que establece la ley, tal como es
la multa, la clausura { temporal o definitiva ) y el arres
to administrativo, son aplicables en forma gen&érica a las
infracciones previstas por la Ley en el Capftulec vespecti
vo, sin determinar en qué casos se aplica una u otra, de-
jando en manos de la autoridad (SECOFI) la imposiscifn de
la sancién segfin su criterio, caso en el cual el afecta-
do deberd hacer uso de los medios de defensa previstos por
la legiglacifn de propiedad industrial, y llegado el momen
to acudir, segfn sea el caso, al juicio de nulidad { con~-

tencioso administrativo ) o al juicio de Amparo.

Evidentemente esta situacifn produce incertidumbre jurfdi-
ca en el gobernado, con lo que unicamente se agrava la car
ga de trabajo a los diversos Srganos jurisdicrionales ~ en
&ste caso el Tribunal Fiscal de la Federacisfn o los Tribu-
nales Colegiados de Circuito - haciendo que la adminsitra-
cibén de justicia se torne mds lenta, confirm@ndose asf la
mixima jurfidica que reza que la justicia retardada es in-

justicia,

SEXTA. Respecto de los recursos administrativos, en parti
cular de los previstos por la legislacidn industrial, re--
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sultan infitiles, ya que al ser la propia autoridad quien
conoce de ellos y resuelve, suele confirmar sus actos, lo
que actualiza la posibilidad de acudir la Tribunal Fiscal
sin olvidar que en &stos casos, el interesado ya debié ha
ber garantizado ¢l interés fiscal, solicitando la suspen-
cifn del procedimiento administrativo de ejecucibn, tra--
tindose de multa o de clausura, e inclusive acudir al jui
cio de Amparo y la consabida suspencibn, para evitar el
arresto administrativo, lo que complica en exceso la de--
fensa del particular en &sta materia, dada la trascenden-

cia de las sanciones.
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