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PROLOGO

A través de los afios, las marcas han sido usadas y prote
gidas constantemente. El piiblico consumidor, ha contribuido a
que estos instrumentos econdémicos tengan eficacia comercial.
Marcas vienen, marcas van. Muchas marcas aparecen como los co
metas, es decir, brillan durante una temporada, pero después
se desvanecen, se pierden en la oscuridad de la que surgieron.
Otras marcas, sin embargo, nacen y se convierten cn gigantes.
Pero esto es s6lo el resultado exitoso de un proceso lento, ¥y
cuidadoso basado en mecanismos y estructuras, no sdlo econdmi

cas y de mercadotecnia, sino también juridicas.

Al ptblico normalmente sdlo le preocupa ¢l prestigioo la
calidad y el precio del articulo que ostenta la marca. Pero
una marca encierra muchas cosas mis. Detris de ella, existe
mds que una calidad o un determinado valor econdmico,

Desde el punto de vista legal las marcas dentto de su evo
lucidn, han presentado la necesidad de regular juridicamente
situaciones que se presentan con su uso, tales como, la de los
usuarios autorizados.

Un articulo con marca registrada no le¢ indica al indivi-
duo ordinario que ha sido producido por un usuario autorizado,
tal vez al consumidor ni le interese. Sin embargo, es muy

interesante a mi parecer, que esc articulo, fuec elaborado por
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un usuario autorizado y no por el duefio de la marca. Asi pues,
puede ser que el dueiio de la marca esté en Estados Unidos por
ejemple, y el usuario autorizado, esté en México, fabricando
articulos de la misma calidad, caracteristicas y con la misma
marca. Se ha dicho, que esto beneficia al plblico consumidor
en virtud de que habrid mds marcas de fama internacional en su
pais, porporciondndole mayor diversidad, para efectos de eclec
cibén y satisfaccidn de sus necesidades. También sc beneficia
a la industria y, desde luego, al duefic de la marca.

El uso autorizado de marca, también conocido como licen-

cia de marcas, es parte del uso controlado de las marcas.

Por otre lado, diversos paises han advertido el caso de
las licencias de marcas, y han hecho de los usuarios autoriza
dos material de legislacidn, buscando se controle de una mane-
ra uniforme, ya que, no cn todos los paises se cuenta con le-
gislaciones que contengan disposiciones para este tipo de uso

de marcas.

Tan luego observé lo descrito en pirrafos anteriores, vy
con el objeto de satisfacer mi inquietud personal por las mar-
cas, hice de los "usuarios autorizados de marca", el motivo

principal de este trabajo.

Finalmente, no quisiera concluir estas lineas sin agrade
cer al maestro David Rangel Medina, por la direccidn y Trevi-

sidn del presente trabajo.
Coyoacén; Agosto de 1990,

Fanny Arreddn Bernal.



INTRODUCCION

Ante el creciente desarrollo industrial de México, obser-
vamos que hoy se elaboran productos diversos, que con anterio
ridad se importaban. Se han comenzado a producir articules que

ostentan marcas internacionalmente conocidas.

El uso autorizado de marca, es caracteristica del uso ac-
tual de las marcas. Y esto nos explica algunos casos. Ya que

el ‘auge industrial de algunos paises come el nuestro, ha im-

pulsado, al uso de licencias de marca.

La curiosidad, respecto a qué eran las licencias de mar-
ca, y coémo funcicnaban, me provocd el deseo de realizar este
trabajo de investigacidon, Principalmente, analizar nuestra Ley,

en relacidén con aquéllas.

Comprendiendo que, en efecto, las marcas son signos dis-
‘tintivos, pero que existen cases en los que su uso, debe ser
controlado por las leyes de una manera mias directa, con moti-
vo de una completa exposicidon del tema de las licencias de mar

cas y por razones de método, el presente estudio se divide en

dos partes:

La primera, donde se ha escrito sobre los Conceptos fun-
damentales sobre las marcas; donde se mencionan temas como la
definicidn de marca, las fuentes del derecho a la marca, el re

gistro y el uso como fuentes de ta marca y los derechos del -
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duefio de la misma. Los antecedentes de la licencia de uso de
marca en México; donde adem@s se expone la cvolucion de la le
gislacidn marcaria hasta llegar a la primera Ley que menciona

en su texto a las licencias de marcas.

En la sepunda parte, se exponen los aspectos esenciales
de este trabajo. Pues se escribe directamente sobre la licen-
cia de uso de marca, su concepto, la discrepancia en la termi
nologia, las diversas clases de licencias que existen, el con
trato de licencia de uso de marca, su posible contenido. Tam-
bién sc menciona cémo es el Régimen legal mexicano de las 1i-
cencias; se explica cémo estd regulada la licencia en la Ley
de Invenciones y Marcas y en la Ley de Transfercncia de Tecno
logia, seialindose cuales son los requisitos formales y de fon
do de la autorizacidon de uso de marca, ademis de las inscrip-
ciones y registros que hay que hacer para su eficacia juridi-
ca.

Por Gltimo, se comenta el Régimen Internacional en mate-

ria de licencias de marca.



CAPITULO 1

CONCEPTOS FUNDAMENTALES SOBRE LA MARCA

Antes de mencionar la definicién de "marca', considero
oportuno recordar, a muy grandes rasges, la ubicacidn que tie-
ne &sta en ¢l imbito general del Derecho. Ciertamente, la mar-
ca tiene un lugar en el Derecho; formaz parte de lo que se co-
noce y protege como “Propiedad Industrial". Pero, j;qué es
la propiedad industrial?. La expresibébn "Propiedad Industrial"
engloba diversas figuras, es un conjunto de normas regulado-
ras basicamente de dos grupos de instituciones distintas: El
primer grupo comprende las creaciones nuevas, susceptibles de
aplicaci6n industrial, en donde encontramos a las patentes,
los certificados de invencidn y los dibujos y modelos indus-
triales, los cuales son los instrumentos tradicionales para
la proteccidén de 1invenciones y disefos industriales. El sg
gundo grupo estd constituido por los signos distintivos, y es
aqui donde encontramos comprendidas a las MARCAS, junto con

los nombres y los avisos comerciales, y las llamadas denomina



ciones de origen. (1)

La propiedad industrial entre otros aspectos, tiene ca-
riacter econdmico. Por ello, la marca se califica por algunos
autores como bien econdmico. Comparto a ese respecto, la opi-
nion de René Fruit quien afirma que: "El reconocimiento por
los poderes pitblicos de los derechos industriales y la protec-
cidn privilegiada que conceden al inventor ¢ al creador de la
marca, introducen un elemento de rareza que da a la propiedad
industrial su caricter de bien econdmico. Bienes econdmicos,
los derechos industriales tendrin un valor y podrdn ser el ob-
jeto de cambios, serin cedidos o prestados y valuadoes". Inclu
so afirma el mismo autor, que como tales, serdn considerados

come elementos del capital de la empresa o de la nacién., (2)

En consecuencia, los derechos industriales aparecen co-
mo favorables al desarrollo econdmico, no sélo de empresas,

sino de la nacién.

Lo anterior es una idea general y somera de las inciden-
cias econdmicas de la propiedad industrial, pero es necesaria
su mencidn, porque la propiedad industrial se extiende no so-
lamente en el campo del Derecho, en el campo de lo juridice,
sino que también tiene que ver con la técnica y con la econo-

mia.

1

Véase a Rangel Medina, David. Papel del abegade en la propiedad industrial: en la revig
ta mexicana de la propiedad industrial y artistica, Mbms, 33-34, pdg. 14,

Fruit, René. Aspectos Econfmicos de la Propledad Industrial. Revista mexicana de 1a pro
pledad industrial, # 8, pdg. 364.

2




En efecto, "todas las imstituciones que forman la propie
dad industrial han nacido en el munde moderno y sc rclacionan
con el principio de la libertad de comercio ¢ industria, pro-
clamada por la Revolucidén Francesa. Desde el punto de vista
cronoldgico, son los signos distintivos, fundamentalmente las
marcas; los que primero aparecen en la Historia del Dereche"
(3). Como sec puede observar, la institucidén que nos interesa
o sea, las marcas, no son cosua reciente; sin embargo, existen

aspectos que no han sido explorados.

En los Gltimos anhos como lo comenta Guido Bi Tella (4),
se ha ido prestando creciente atencidn al desarrollo y trans-
ferencia de tecneclogia como factores determinantes tanto del
proceso de crecimiento, como del fendmeno de la dependencia.
El problema de la transferencia de tecnelogia ha llevado al
anilisis del régimen de patentes, haciéndose una evaluuacidn
critica de los sistemas legales predominantes; pero ¢l proble

ma de las marcas, ha recibido en cambio, una modesta atencidn.

De aqui mi interés, y el propdsito de que en este trabajo
"de investigacién, se analice lo referente a las marcas, en par
ticular a su uso autorizado, lo que definiré en su oportuni--
dad. Caso al cual, por comsecuencia, también se le ha puesto

menor atencidn.

3} Rangel Medina, David, La marca como {nstrumento regulador del comerclo. Revista de la
Facultad de Derecho de México; Tomo XXXV, pig. 357.

4} Véase Di Tella, Guido. Comercto de Tecnglogfa y Subdesarrolloe Fcoubmics, pdg., 93. Méxi=-
co. UNAM, 1973,




Ya ubicada la marca, dentro del dmbito de la Propiedad
Industrial, y sefaladas algunas caracteristicas de la segun-
da; ahord_si, es conveniente explicar 1lo que es_;ha marca,
Tanto en haterla legal, como en la doctrina al respecto. Lo

que es motivo del siguiente apartado.

1. DEFINICION DE MARCA

En Doctrina, existe un gran niimero de definiciones que -
han sido elaboradas a través de los anos, para determinar lo
que es la marca. Pero principalmente, se ha llegado a la con-
clusidn de que se pueden agrupar, tales definiciones, en cua-

tro corrientes a saber:

""La que senala a la marca un papel de signo indicador del
lugar de procedencia de la mercancia; aquélla que considera a
la marca como un agente individualizador del producto mismo;
una mids que reune los rasgos distintivos de las dos menciona-
das; y otra que, adoptando la tesis mixta ya indicada, enfoca

la esencia de la marca en funcién de la clientela™. (5)

En verdad, dice A. Ruamella, las marcas ... "mo son otra
cosa que medios materiales adoptados para distinguir los pro-
ductos propios de los ajenos, y por le tanto encaminados, co-

mo los privilegios industriales a impedir la confusidn entre

5} Rangel Medina, David. Tratado de derecho marcario, pig. 154.




ellos". (6) -Ls evidente que Ramella entraria en la corriente
de aquéllos que consideran a la marca como agente individuali

zador.

Ahora bien, la marca es el signo mis importante y carac-
teristico de los usados por las empresas cn el triafico moder-
no, y su extraordinario valor de captacidén de opciones comer-
ciales la hace insustituible como medio identificador de los
resultados de la actividad empresarial. Por lo que Baylos Co-
rroza, identificado con la corriente mixta, enfoca la esencia
de la marca en funcidén de la clientela, y conceptiia a la mar-
ca como un signo destinade a individualizar los productos o
servicios de una empresa determinada, y provocar que sean re-

conocidos en el mercado por el piblico consumidor.

Por ello seiala el mismo autor, que la marca estd consti
tuida por una combinacién ideal de medios o elementos, sensi-
bles - es decir, aptos para ser percibidos por los sentidos-,

dotada de virtud distintiva. (7)

Dado el sinnfimero de definiciones existentes, sobre 1la
marca, no tendrd utilidad transcribirlas tedas, o hacer un
amplio listado de las mismas, pues es claro ya que la marca
es un signo distintivo; es decir, por marca se entiende, a "to-

do signo o medio material que permite a cualquier persona fi-

6) Ramella, AgustIn, Tratado de la propiedad industrial, Tomo segundo, Pag. 4.

7) Vease Baylos Corroza Hermenegildo, Tratado de derecho industrtal, Pig. 838, 839. Fdito
rial Civitas, 5.A., 1978, i . -



sica o juridica distinguir los productos que clabora o expen-
de, asi como aquellas actividades consistentes en servicios
de otros iguales o similares cuya finalidad inmediata es la

de atraer la clientela y después conservarla y aumentarla™. (8)

En materia legal, el concepto de marca no esti definido
expresamente, La Ley de Invenciones y Marcas establece en su
articulo 87, lo siguiente: "Esta lecy reconoce las marcas de
productos y las marcas de servicios'. Las primeras se consti-
tuyen por los signos que distinguen a los articulos o produc-
tos de otros de su misma clase o especie. Las segundas, por
los signos que distinguen un servicio de otros de su mnisma

clase o especie. (L.I.M. articulo 87).

El hecho de que nuestra ley no dé una definicién de mar-
ca, no quiere decir que exista una falla o laguna en nuestra
legislacidn. La ley es muy clara al reconocer a las marcas de
productos y de¢ servicios. La doctrina, realmente e¢s la que
encierra una serie de definiciones, no asi una ley. Pero como
punto de partida para esta investigacién, cs conveniente esta
blecer que cuando mencione la palabra "marca', me estaré re-
firiendo a lo que en el &mbito juridico se conoce como aquel
signo o medio material de cualquier clase, adoptado para sefia
lar y distinguir de sus similares, determinados productos o -
servicios™, (9)

8} Hava Negrete, Justo. Derecho de las marcas. Pdg., 147.
9} Pina, Rafael de, Diccionario de derecho, Paq. 347.



Las marcas presentan utilidad para el fabricante o comer
ciante, pues gracias a las marcas, como su definicidén lo indi-
ca, se permite que los productos sean identificados y adquiri-
dos; presentan también utilidad para el consumidor, que exige
los productos o servicios segin su complemento de calidad.
Pero no hay que confundir a la marca con el nombre comerciail,
es decir, la marca es un signo que distingue "a 1as mercancias"
de una empresa que ésta elabore o cxpenda, como ya se anotd.
A pesar de que su origen histdérico es comiin, en la actualidad
se diferencia a la marca del nombre comercial, en que aquélla
es el signo que distingue mercancias, en tanto que el nombre
comercial distingue e individualiza a la "negociacidon"; pero
ambos confieren derechos, y como vimos, ambos pertenecen a la

rama de la propiedad industrial, de los signos distintivos. (10)

Algunas caracteristicas que tienen las marcas, son las
siguientes: "Son signos apreciables por la vista, es decir,
grificos que pueden constituir en combinacion de letras en de
terminada forma o bien, cn dibujos que representan las cosas
mds variadas. Permiten al titular el derecho de uso en forma
exclusiva, y deberin ser originales, esto es, que no permitan
confusidén alguna con otra marca distinta". (11)

El articulo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas, contie

10) Barrera Graf, Jorge, Tratado de Derecho Mercantil. Pig. 283, Ed. Porrda, S.A., 1957.
11) véase MHemoria del Primer Seminaric sobre Derechos de Autor, Propiedad Industrial y ~
Transferencia de Tecnologfa. Pag. 173. UNAM, 1984.




ne una larga enumeracidn de todo aquello «ue no es registra-
ble como marca. Pues el legislador tomd en cuenta, no sdlo -
la existencia de marcas de productos y marcas de servicios, -
sino que también tomé cn cuenta lo que se puede 0 no proteger
como marca. Es decir, en el articulo 91, se indica lo que no

se puede registrar como marca.

2. FUENTES DEL DERECHO A LA MARCA.

La marca es un objeto de proteccidn, como ya lo mencioné
y de alli, que el propietario de una marca es propietario de
un derecho. Esa propiedad, se puede adquirir a través del uso
de la marca y a través del registro. Desde éste punto de vis-
ta, deben considerarse como fuentes del derecho a la marca: -

el registro y el uso de la misma.

3, EL REGISTRO COMO FUENTE DE LA MARCA.

El registro, se considera fuente del derecho a la marca,
porque el derecho exclusivo sobre ella, nace de la inscrip-
cién en el Registro de la Propiedad Industrial. Por eso se
afirma que las marcas constituyen. un derecho cuyo reconoci-
miento dimana de esa inscripcién y es representado por el cer
tificado que ahi se expide. La inscripcidn de 1la marca, es -
pues una posibilidad juridica que tiene siempre ante si, quien

pretenda el derecho exclusivo, como una de las condiciones que



la ley establece. (12) -~

El registro de una marca no es la concesidén de un privi-
legio sino el "reconocimiente oficial' de un hecho, esto es,
reconocen el hecho de que, la marca es esencialmente distinti
va de articulos o de servicios; y de que el uso no autorizado
de la marca podria afectar adversamente el interés no sélo

del propietario de la marca sino también del pidblico.

Ahora bien: la v&lida inscripcién de la marca en ¢l Re-
gistro de la Propiedad Industrial determinante para la adqui-
sicidn del derecho exclusivo, vy su utilizacidn en un sector
mercantil determinade, estd condicionada por la concurrencia
de tres clases de requisitos, cuya consideracién, es preciso
hacer: requisitos subjetivos, como los llama Baylos Corrozaj
que son los que se refieren a las condiciones que ha de cum-
plir y circunstancias que han de concurrir en el que quiere
registrar su marca. Requisitos objetivos, que son los relati-
vos al signo en si; y finalmente los requisitos formales con-
sistentes en la realizacién de todo el conjunto de actuacio-
nes que conducen a la inscripcién de la marca en el Registro
de la Propiedad Industrial; que asume el cardcter de un acto
administrativo, que como mencioné es un reconocimiento oficial
del derecho sobre la marca. La Ley de Invenciones y Marcas res

pecto a los requisitos anteriores, dice lo siguicnte:

12) Véase a Baylos; op. cit. ; pdg. 850'. B51.
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Sefiala que el derecho de uso exclusivo dec una marca, se
obtiene mediante su registro en la Secretaria de Comercic vy
Fomento Industrial, segln lo establece en su articulo 88. Y
el "derecho al uso exclusivo es la base de la marca, como lo

afirma Rodriguez y Rodriguez". (13)

La marca se registra no para inundar de registros, sino
para ponerla en circulacidn, dandole un uso efectivo y asi,
mediante el registro, protegerla. (Se entiende como uso efec-
tivo de la marca, '"a la fabricacién, puesta en venta o comer-
cializacidn del producto o servicio que protege, en volGmenes
y condiciones que corresponden a una efectiva explotacidén co-
mercial en el territorio nacional, La Seccretaria de Comercio
y Fomento Industrial podrd requerir al interesado la informa-
cidén o documentos que considere necesarios para cerciorarse

de la efectiva explotacidn., Articule 118 L.I.M.),

Al referirse la ley al procedimiento de registro, dice,
que sc¢ debe presentar la solicitud por escrito, incluyendo en
ella la especificaci6én de los productos o los servicios que
quedardn protegidos, asi como la descripcion de la marca, la
mencidn de las reservas o sea de todo aquello que constituye
elementos de la marca. Igualmente deberd llevarse un clisé de

la marca,... '"1Z ejemplares de la impresion del clisé y . una

13} Rodriguez y Rodrlguez, Joaquin., Derecho Mercantil. Pdg. 429. Tomo I. Ed. Porrla S.A.,
1588,
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declaracién de la fecha en que se principié a usar la marca.
Si la marca va a ser usada en colores, tipo o tamafno especial
de letras, y se reserven éstos, deberdn entregarse etiquetas

o marbetes de la misma'. (14)

La Secretaria de Comercio, debe efectuar el llamado "exa
nen administrativo" para comprobar que la solicitud llena los
requisitos. Llos derechos establecidos por la Tarifa para el
registro de una marca, se cubren en efectivo, e¢n la caja de

la Direccidn de Invenciones y Marcas.

En el examen administrativo, la oficina de marcas esta--
blecerd si la solicitud (descripcién, reservas, clisé e im-
presiones que antes mencioné) coinciden entre si, pues en el
examen administrative se revisa que se satisfagan los requisi

tos legales. Si es asi se pasard al examen de novedad,

En el examen de novedad, se buscan anterioridades, es
decir, se busca que la marca que se va a registrar no sea
igual a otra. Como resultado de este examen, puede suceder,
que no se haya encontrado marca alguna anterior, y se prose--
guird la tramitacidn hasta el final, otorgdndose al solici-
tante, la titularidad de la marca. Pero podria ocurrir, que
al practicarse el examen de novedad, se encontrare algin obs-
téculo, en razdn de que, si al realizarse tal examen, se en-

contrare 4 otra marca igual o semejante ya registrada o en

k4)  Redriguez; op. cit.; pig. 428,
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trimite, y aplicada a los mismes o similares productos o ser-
vicios, en grado tal que pudiesen confundirse, se pro%ede a
suspender el trimite y se¢ notificard al solicitante, indicin-
dole las anterioridades existentes, para que manifieste lo
que a su derecho convenga, en un plazo establecido por la Ley
de Invenciones y Marcas, de no menos de 15 dias ni mids de 45

dias, (Articulo 106 L.I.M.).

S$i resulta favorable el examen de novedad, se cita a pa-
go de derechos de expedicidén de la marca, de acuerdo a 1la
Tarifa de la Direccién de Invencicnes y Marcas. Se da un nii-

mero de registro y se expide el titulo que la protege.

En el titulo se menciona el nimero de la marca, la fecha
legal del registro,* y la fecha de expedicion del titulo; és
ta debe ser la misma que la fecha en que se hizo el pago de -
los derechos de expedicidén. Se menciona que es primera vez que
se protege, s decir, que se trata de prioridad respecto a esa
marca, se anota el pais y la fecha para tal efecto. El nombre
de el titular de la marca y denominacion del establecimiento
principal del propietario del registro. Al titule se le agre-
gan, el original de la descripcidn y reservas, asi como una de

las reproducciones del clis®; o una etiqueta a color.

Cumpliéndose con todo lo antes anotado, es como sa con-

* Se entiende por fecha legal, la fecha y la hora de presentacidn de la solicitud de regis
tro, (servirf de base para determinar la vigencia del registro, pues dura 5 afios a par--
tir de la "fecha legal".} (ArtIculo 112 L.I.H.).
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sidera al registro, como fuente de la marca. Esto, permite -
afirmar, que cl registrar la marca, es lo mids aconsejable, pa

ra tener una eficaz proteccidén de la misma,

La doctrina nos permite conocer, otro aspecto, que consi
dero interesante, en razdén de que, a través de los afios se ha
venido discutiendo sobre el uso simple de la marca, sin regis
tro; v ¢l uso de una marca registrada. Se preguntaban, ;qué
tanta proteccién otorgaba cl registro de la marca a su titu-
lar?; y lo ponian a competir con aquél que usd la marca y no
la registrd. En efecto, sc pone en discusidn, quién es el que
tiene mejor derecho para que se le respete la marca, y es en-
tonces cuando sc pone en duda el hecho de que alguien regis-
tra una marca que otro ya habia utilizado, pero sin regisfraﬁ

la; ;Quién de los dos tiene derecho a utilizar la marca?

Siendo que el registro y ¢l uso son fuentes indiscuti-
bles del derecho a ia marca, ;A quién se debe respetar?,
¢;Quién merece la proteccidn para esa marca?: ;El que registra
la misma marca, ¢ aquel que la usd primero y por algGn motivo
no la registrd?

Algunos tratadistas tocan este aspecto, dedicando un apar
tado al que 1laman "Adquisicidn del dereche a la marca", Don-
de como ya vimos el registro es fuente del derecho a la mar-

ca; y como mds adelante cxplicaré, el uso también constituye

una f{uente. Al uso y al registro, los consideran "verdaderos
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actos de adopcibn, dec una marca" como lo afirma Juan F. de Mar
ti, (15} Pero sc reconoce que ticnen efectos y consecuencias
que se deben tomar en cuenta. El mismo autor, dice que el uso
tiene efectos de caricter de Derecho privade y el registro se
considera con efectos dentro del Derecho pablico, en favor de

quien la registra, o sea de su titular.

Se pueden scnalar tres sistemas llamados sistemas de ad-
quisicioén del derecho a la marca. Estos son los siguientes:
Sistema basado en la prioridad de uso; Sistema basado en la
prioridad dec registro, y el Sistema basade en 1la prioridad

de registro, pero impugnable durante un plazo determinado.

El sistema basado en la prioridad de wvso.- Este sistema
e¢s ¢l mas antiguo, regia en varios paises hasta el Gltimo cuar
to de siglo pasado. Mascarefas, lo llama sistema tradicioenal,
y Nava Negrete, al igual que otros autores, lo llama sistema
declarativo. Pero ambos, coinciden pues, la marca se adquiere
segln este sistema, por la prioridad de usa. £s decir, prote
ge a aquel que primere hace uso de 1a marca, para distinguir
sus productos o servicios, El registro sblo constituye una pre
suncidn de propiedad del titular de dicho registro; y cualquie
ra puede ohtencr la nulidad del mismo, si prueba que tiene la

prioridad de uso.

.

15} Véase Martl, Juan F. de. De los modos de adquirir la posesibn y propiedad industrial
de las marcas, Revista de Derecho Privado, Nim, 445, Afo XAXVILILI, Pig. 212, HMadrid,
Espafia,
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Pero este sistema ha sido abandonado por los legislado-
res, y se ha contribuido con ello, a mejorar las condiciones,

beneficiando el desarrollo del comercio moderno.

Sistema basado en la prioridad de registro,- Segiin es-
te sistema, la marca se adquiere por el primero que la regis-
tra. Es la inscripcidn en el registro de marcas la que da 1lu-
gar al nacimiento del derecho. Mascareiias cstablece que se tra
ta de un sistema formalista y es cierto, pues, lo que cuenta
es la inscripcidn en el registro, la cual serd valida aunque
otro hiciera uso con anterioridad de la misma marca, sin ha-
berla registrado. '"Se considera que el que inscribe no es res
ponsable de la ignorancia de un uso anterior debido a la fal-
ta de diligencia del usuario en cumplir la formalidad del re-
gistro. La fecha del nacimiento del derecho se establece de -
manera cierta. Los que desean adeptar una marca pueden consul
tar el registro y saber si existen anterioridades o bien tie-
nen la seguridad de que la marca que adoptan no podrd ser ata

cada", (16}

Sistema basado en la prioridad de registro, impugnable -
durante un plazo determinado.- En este sistema, el derecho
a la marca que adquiere el titular de un registre ne queda
consolidado hasta que ha transcurrido un plazo determinado por

la ley dec la materia; este plazo como nos seflala Mascarenas,

16) Mascarefias, C.E., Las Marcas en el Derecho Comparado y en el Deracho Venerolanmo, P&g.
44, 43, 45.
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varia segin las lcyes naciocnales.

En este sistema se combina el derecho nacido por el uso
anterior, con el derecho resultante del registro. Se resuelve
el inconveniente quc existia en ¢l sistema de la prioridad de
uso, de la inseguridad juridica que representa el que en todo
momento puecde surgir un primer usuario alegando su derecho. Y
se resuelve también, el problema derivado del formalismo exis
tente en el sistema de la prioridad de registro, de atribuir
un dereche al que registraba la marca, en clertos casos, en -
perjuicio de otra persona quec utiliza la marca con anteriori-

dad.

Nuestra Ley de Invenciunes y Marcas actualmente admite
este sistema. Se conoce aqui como "sistema mixto". El plazo -
es de gran utilidad, ya que da oportunidad a que cualquier ter
cero interesado pueda legalmente impugnar dicho registro, de-
mostrando que ya usaba con anterioridad la marca en discusién,
y por lo misme puede exigir la nulidad del registro de tal mar:
ca. ELste sistema es como una doctrina intermedia, o compues-
ta de los dos anteriores sistemas, en razbén de ello, su efica
cia juridica.

Algunos de los paises que siguen este sistema mixto, son

por ejemplo: Venezuela, Brasil, Austria y Gran Bretafia.

En el caso de México, la Ley de Invenciones y Marcas con

cede una tutela muy amplia en favor del titular de una marca
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“"regularmente adquirida", es decir, en beneficio del duedio

de una marca registrada, como seflala Barrera Graf al tocar el
tema referente a la tutela de la marca. (17) Esa tutela, otor-
ga una amplia proteccibn, y respecto de los derechos del que
la registra, en comparacidén con la proteccién que se ofrece a
quien usa una marca sin que éstua seax registrada. En el caso -
de ser marca registrada, la titularidad implica el reconoci
miento y la proteccidn del derecho de uso exclusivo (derivade
del registro) vy para efectos legales, impide que un tercero
utilice una marca igual o semejante amparando articulos igua-
les a los que el titular del registro de la marca en cusstibdn,
se reservd al inscribirla en el Registro. Evitando con esto
confusidén del piblico respecto al producto o servicio del que

se trate, y evita también una posible competencia desleal.*

4. EL USO COMO FUENTE DE LA MARCA.

El "uso' es la "accidn de usar', viene del latin "usus",

que significa, el "empleo habitual de una cosa'. (18}

Cuando se menciona la palabra uso en el caso, de 1a pro-
picdad industrial, nos debemos referir, no sdlo al uso como

fuente de la marca, sino ademds al uso obligatorio de marca y

17) Véase a Barrera, op. cit. p&g. 322.
* Competencdadesleal, la realizan comerciantes o {ndustriales, al desviar em provecho pro
pio la cllentela de otrs, (Pina op. cit.; pag, 165).

Véage MartInez Aguilar, Joaquin. El uso como medio de congervar la vigencia de las pag

18)
. cas registradas, en "El Foro", nim. 41, pig. 76.
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al uso como conservacidén de derechos sobre las marcas.

a) Uso como fuente de derecho a la marca, cuando ésta no
ha sido registrada.- El usar una marca, tiene efectos y conse-
cuencias juridicas muy importantes, pero distintas para el ca
so de una "marca registrada' y el caso del uso de una marca -
que no fue registrada. Por consiguiente el industrial o comer
ciante que se limita a usar, de hecho, una marca sin proceder
a su registro, se encuentra en la posicidén juridica que se re
sume en una facultad de impugnar el registro posterior de una
marca idéntica o semejante que pueda provocar en el consumi--
dor error sobre la procedencia de los productos o servicios.
Pero carece del derecho exclusivo que otorga el derecho de la

propiedad industrial a quien registra una marca.

El uso de una marca no registrada, no estd del todo des
protegido, pues recordemos, que la ley permite €ste uso, inclu
so, el propio registro de una marca, es cuestionable durante
el plazo que determina la L,I1.M., en el llamado sistema mixto
para adquirir el derecho a la marca. Donde el registro no que
da fijo, hasta pasar ecse plazo, pues se da oportunidad a que
la persona que usd la misma marca pero sin registrar, aparez-
ca y reclame su derecho. (Supra, pag. 15) Este sistema mixto,
lo sigue nuestra ley, y es la solucidén al conflicto de dere-r
chos y coexistencia entre los derechos adquirides por un uso
de marca no registrada y uso de la misma, pero registrada pog

teriormente a la creacidén y al uso de aquélla.
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"La ley, al reglamentar las marcas no registradas, no ha
ce sino reconocer que en el comercio cotidiano ellas existen
con mucha frecuencia, por lo que a pesar de su caradcter imper
fecto alguna proteccidn les otorga. Nuestro legislador se dio
cuenta que la ignorancia de algunos empresarios, asi como su
pobreza y la inconveniente centralizacién de las oficinas en-
cargadas del registro "...dificultan, continlia diciendo Barre
ra Graf, y muchas veces impide la inscripcifn en el registro
de la propiedad industrial. (19) Por ello se dice, que los de
rechos derivados de las marcas no registradas son parciales y

limitados.

La proteccién que la ley da al usuario de una marca no -

registrada, se hace constar en el siguiente articulo:

ART. B3,- "El derecho al uso de una marca, obtenida me-
diante su registro, no producird efecto contra un tercero que,
de buena fe, explotaba en la Replblica la misma marca u otra
semejante en grado de confusidn, para los mismos o similares
produttés'o servicios, siempre v cuando ¢l tercero hubiere -~
empezado a usar la marca con mds de un aiio de¢ anterioridad a
la fecha legal de su registro, o del primer uso declarado, que

deberd comprobar en su oportunidad.

El tercero tendrd derecho a solicitar el registro de 1la

marca, dentro del afo siguiente al dia en que fuere publicado

19} Barrera; op. cit. pag. 309.
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el registro vigente, en cuyo caso deberd tramitarse por el in

teresado y resolverse previamente, la nulidad de éste". (L.1.M.)

El tercero, de que habla el anterior articulo, es el que
usa una marca no registrada; se le protege, siempre y cuanao
hubiere empeczado a usarla con mids de un afio de anterioridad a
la fecha legal del registro, o del primer uso declarado, pero
debera comprobarlo, para que se le respeten sus derechos. Tie
ne un afno, para solicitar el registro de la marca, a partir,
del dia siguiente en que fue publicado el registro. Si hace

efectivo lo anterior, se provoca la nulidad del registro, Sien

do esto faverable para el usuario de una marca no registrada.

En el Derecho Espanol, Juan F. de Marti, afirma que en
el "Estatuto de Propiedad Industrial", a las marcas registra-
das se les protege asegurando que ticnen "derechos reconoci-
dos'", en cambio a las "marcas no registradas"”, segldn juris-
prudencia del 6 de abril de 1945, del Derecho Espafiol, nos di
ce: "al uso se le reconoce la categoria de acto juridico de -
apropiacién de la marca, y a la prioridad, la de titulo de me

jor derecho". (20)

En México, al legislar sobre las marcas registradas y las
no registradas, se tratd de "evitar" como afirma Juan F. de
Marti, una ''lesién de los derechos reconocidos" a las marcas

registradas, por los adquiridos por marcas usadas anteriormen

20} Juan F, de Marti. Op. cit, pag. 314d.
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te, por otro, sin registro; se tratd de evitar también toda
competencia desleal o ilicita* que necesariamente habra de pro

ducirse.

Considerar al uso como fuente de la marca, surge del he
cho de que las marcas no sélo se pueden adquirir por medio del
registro como ya vimos, también se pueden adquirir mediante
su uso. Al uso se¢ le reconoce validez, igual que al registro;
de ahi, que el maestro Rangel Medina scriala que... "deberd te
nerse como valido para decidir toda contienda relacionada con
el concepto legal de explotacidn de una marca tanto cuando se
toma como fuente del derecho a la marca, como cuando sc¢ tra-
ta de la explotacidn quc por suspenderse provoca la extin--

cién del registro". (21)

b) Las marcas registradas, y el uso de éstas, para la
conservacién de derechos: Cuando la marca ha sido registrada,
el uso de esa marca, es un derecho de su titular, sin embar-
go este derecho no es absoluto pues tiene las limitaciones -

de orden phblice, que constituyen los derechos de terceros.

El articulo 115 de la Ley de Invenciones y Marcas dispo
ne que el uso de las marcas deberd hacerse tal y como fueron
registradas; recordemos que si sec usaran en forma distinta,
se extinguiria el registro (previa declarativa correspondien

te}. Sin embargo si se presentara el caso de querer medificar

(*J HMota: Competencia Ilfcita: Es el ejercicio inescrupulose del comercio e industrla,
en perjuicio de comerciantes o industriales del mismo ramo. {Pina. op. cit, pdg. 166).
21} Rangel Medina, David, Tratado de Dereccho Marcario, Pag. 203.
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la marca, esa formue distinta de uso que implica una modifica-
cién de la marca registrada puede ser motivo de otro registro
con lo cual, la marca puede ser usada en forma distinta a 1la

que originalmente se registro:

Por otra parte la ley impone obligaciones al titular de
una marca registrada, tales como lo siguiente: El uso debe
ser "efectivo'. Lo que significa para la misma ley, segin el
articulo 118, el uso efectivo de la marca consiste en la co-
mercializaci6n del producto o servicie que proteja. Para efec
tos, se entenderi, que ese uso efectivo, es la fabricacion,
puesta en venta o comercializacién del producto o servicio
que proteja, en volimenes y condiciones que correspondan a
una efectiva explotacidn comercial en territorio nacional. La
Secretaria de Comercio y Fomento Industrial podrd requerir
al interesado la informacidén o documentos que considere nece-
sarios para cerciorarse de la efectiva explotacidn. (Articulo

118 de la L.I.M.).

Respecto a usar volimenes y condiciones que correspondan
a una efectiva explotacidn comercial, Ia Secretaria de Comer-
cio determinard si el volumen y las condiciones corresponden
a una efectiva explotacién comercial, mediante un procedimien
to en el que el titular de la marca formula una declaracidn;
siguiendo un modelo proporcionade por la Direccién de Invencio

nes y Marcas, de la misma Secretaria.
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Otra de las obligaciones para el titular, una vez que se
registra su marca, es la obligacidén de incorporar la leyenda
"Marca Registrada" o "Marca Reg.", segln lo establecido por
el articulo 119 de la L.I.M., cuyo incumplimiento dard Ilugar
a2 la privacién de las acciones civiles y penales contra imita
dores o infractores, privacidén que puede subsanarse con una
publicacidén en la Gaceta de Invencicnes y Marcas, que surte

cfectos en treinta dias siguientes a dicha publicacién.

La leyenda *"Hecho en México" en los productos nacionales
no s6lo es para quien registra su marca, sino también para las

marcas no registradas,

c) El uso obligaterio de marca: Una obligacidn mis para
el titular de una marca, la constituye el uso obligatorio de
marca, que se establecid en atencidn a consideraciones de or-
den p@iblice, para el control de calidades y el empleo correc-
to de las marcas, para evitar asi, 1la comptencia entre los

mismos industriales y la posible explotacién al consumidor.

En algunos articulos existe la obligacidn de expresar el
nombre del propietario, nombre y ubicacién de 1a fabrica y na-
mero de registro, como sucede con las medias de nylon, los ar-
ticulos de piel, los de plata, alpaca, y las prendas de ves-
tir. Se dictaron decretos en nuestro pais, que ordenaban el
uso obligatorio de marca en determinados productos, buscando
no solamente buena calidad sino que se queria para que se co-

nociera la industria nacional. Estos decrctos ordenan el uso
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obligatorio de marca en los productos que antes scfialé, y ade
mids de los datos anteriores, las palabras: ''Hecho en Méxi-
co'.

El uso obligatorio de marcas fue impuesto para contrelar
el origen y la nacionalidad de las mercancias. En efecto la
marca, independientemente de la 'misidn que tiene" desde el
punto de vista del interés particular de su titular, asi como
desde la perspectiva de los consumidores, en relacién al Esta
do mederno, que se ha transformado en el rector de la econo-
mia de los pueblos, también se vale de las marcas para impe-
dir que los comerciantes puedan lesionar de algin modo no soé-
lo el interés de los consumidores sino el del plblico en gene
ral. El uso obligatorio de marca, permite al Estado tomar a
las marcas como instrumentos controladores de las actividades

comerciales. (22)

Los decretos, que hacen obligatorio el wuso de marca en

determinados articulos, son los siguientes:

.~ Decreto que declara el uso obligatorio de marcas en los
articulos de¢ viaje, asi como en los cinturones, carteras, mo-
nederos, etc.; que se fabriquen total o parcialmente, con piel,
en la Repiiblica Mexicana. Este decreto fue publicado en el

Diario Oficial de la Federacién, el dia 4 de octubre de 1952.

22) Véase a Rangel Medfna, David, La Marca como {nstrumento requlader del comercio, Revis
ta de 1la Fac. Derecho, PAg. 362. Tomo XXXV, Enero - junio 1985.
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~ Decreto que declara oblipgatorio el uso de marcas para
todos los articulos de plata labrada, plateados o de alpaca,
que se elaboren en la Replblica o que se pongan a la venta en
ella. Este se publicd en el Diario Oficial de 1a Federacidn -

el dia 29 de noviembre de 1952,

— Decreto que declara obligatorio el uso de marcas para
las medias de nylon y de otras fibras artificiales o sintéti-
cas., Publicado cn el Diario Oficial d¢ la Federacidn el dia 24

de mayo de 1949.

— Decreto que declara obligatorio el uso de marcas para
las prendas de¢ vestir. Este decreto fue publicado el dia 21 de

octubre de 1952, en el Diario Oficial de la Federacidn.

Asi que, podemos concluir, que el uso y el registro son
las fuentes del derecho a la marca. Y que el registro de és-
ta concede una plenitud de obligaciones y derechos en favor -
del propietario; mientras que el uso de marca no registrada -
concede proteccién juridica pero parcial ¢ incompleta. También
quedd claro que el uso debe hacerse de acucrdo a la ley corres
pondiente, una vez que la marca ha sido registrada. Ese uso
debe hacerse efectivo, para la conservacidn de los derechos
sobre esa marca. Para el caso del uso obligatorio de marca,
se explicd, a qué productos o articules se les debe aplicar y

con base a qué decretos.

Antes de mencionar los derechos del duecio de una marca,
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es conveniente senhalar quiénes son los sujetos a esos dere-

chos; es decir, los llamados sujetos del derecho a la marca:

El derecho a ser titular de una marca registrada corres-
ponde en México, a todas las personas fisicas o morales, nacio
nales o extranjeras, con tal que refinan los requisitos sefia
lados por 1a ley o su reglamento. Respecto de la persona fisi-
ca, nos dice Rodriguez y Rodriguez, que puede ser nacional o
extranjera, comerciante o no comerciante, siempre que sea ma-
yor de edad; o no siéndolo, que actie por medio dec represen--

tante legal.

Los usuarios autorizades de marca, dechen cumplir con las
obligaciones que la ley les impone, Yy se convierten también
en sujetos del derecho a la marca, una vez que se les ha dado

aquél caricter.

5. DERECHOS DEL DUERO DE UNA MARCA,

El titular de una marca registrada tiene el derecho al
uso exclusivo del signo que constituye su marca. Este derc--
cho a su vez, le otorga la facultad de ejercitar las acciones
civiles y penales que las diferentes leyes nacionales preeven
contra las personas que lesionen su derecho de uso exclusivo,
YEl derecho a ser titular de una marca registrada corresponde
en México, a todas las personas fisicas o morales, nacionales

o extranjeras, con tal que reunan los requisitos sefialados por
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la ley o por su reglamento". (23)

El titular del registro de una marca, tiene derecho des-
de luego al uso exclusivo de la marca, pero ademds tienc dere
cho a transmitir, a modificar, a cancelar su marca, e inclusec
tiene la facultad de autorizar a una o mis personas cCOmo usua-

rios "autorizados" de su marca.

Por ello, se afirma que el uso exclusivo de su marca,
se acredita con el titulo respectivo, y es un derecho del ti-

tular de la marca que ha sido registrada, como ya se explicd.

— Para modificar una marca, se debe realizar una nueva
solicitud de registro; excepto que se refiera a las dimensio-
nes o a la materia en la cual esté grabada, impresa o repro-

ducida la marca. (Articulo 115 L.I.M.).

— Otro de los derechos del duefo de la marca, es la trans
misién de su marca. “La ley admite ¢l principio general de la
transmisién de las marcas en las formas que establece la 1le-
gislacibn comin (Art. 141) pero sin que la transmisidn pueda
producir efectos si no se inscribe en el Registro Nacional de
Transferencia de tecnologia, ni tampoco producira efectos
frente a terceros mientras no sc¢ registre en la Direccidn Ge-
neral de Invenciones, Marcas y Desarvollo Tecnoldpico., (Art.
141 y 142 L.I.M.)". (24) El registro de la transnisidn, se -

hace por el nuevo titular o por mandato judicial previa com-

23) VEéase Rodriquez y Rodriguez, pdq. 427.
24) Rodriguez y Rodriguez. Op. cit, pdg. 430.
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probacidn de la renovacidn del registro de la marca. {Articu-

1o 142).

En razén de lo anterior, Sepllveda, nos indica que, "Las
marcas registradas pueden enajenarse en todo o en parte, pues
to, que ticne valor patrimonial y representan por lo comin una
parte importante del activo de un negocio. Su transmisidén, em-
pero, no produce efectos frente a terceros si no se registra

debidamente en la Direccidn de Invenciones y Marcas.

Para realizar la transferencia, continiia diciendo el mis
mo autor, deben observarse las formalidades y los medios que
establece la legislacién civil. En este caso, seguirse 1las
requeridas por el contrato de compraventa de muebles. En pri
mer término, debe hacerse por escrito; debe constar la fecha
cierta de la transmisidén. Ha de suscribirse por el cedente y
por el cesionario. Los contratantes deben ser capaces legal-
mente y, en su caso comprobarse debidamente las facultades

de representacion, si se act@a por mandatario". (25)

La.ley mexicana de la materia, impone limitaciones a  la
transferencia de marcas, tales como 15 siguiente: Dice la ley,
no podrd cederse una marca que esté ligada a otra u otras.
Han de enajenarse todas juntas. (Segiin lo establecen articu-
los 96 y 153}. Excepto que de acuerdo al articulo 97, se es-

té a juicio de la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial.

25) Sepiilveda, César, Sistema mexicano de la propiedad industrial, Pag. 154, Ed. Porria,
S.A., 1981,
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S61o se admite la transmisidn de marcas que estén vigen-
tes, y ademds que aparezcan registradas de conformidad con
los ordenamientos, y que no aparezca que haya dejado de usar-
se. En la oficina de marcas, para dar efecto a la transmi-
s5idn, se debe presentar wuna solicitud por duplicado, en la
que se expresardan en el nlmero de registro de que se trate,
el nombre del titular anterior, nombre, nacionalidad, y domi-
cilio del adquirente y ubicacién de su fibrica o estableci--
miento; el nombre y domicilio del apoderado si lo hay. Debe-
‘rd agregarse el documento en el cual conste la cesién de 1a
marca v la constancia de inscripcidn en el Registro Nacional
de Transferencia de Tecnologia, para anexarse al expediente -
relativo. Después, si es que se reunen los requisitos sedala-
dos, se citard a pago dc los dercchos; mds tarde se le notifi
card al interesado el hecho de que... 'se ha registrado 1la -
transmisién, publicindose incluso en la Gaceta". (Articulo

202).

"Realizada la transmisién de una marca, el cedente se -
transforma en extrafo a la marca y si la emplea, lo hace ile-

galmente configurando ‘la usurpacidén". (26}

Un cuarto derecho que tiene el titular de una marca, es
el derecho a la cancelacidén. L1 titular de una marca regis-

trada podrd solicitar en cualquier tiempo en forma escrita, a

26) Sepililveda; op. cit. pSg. 155-156.
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la SECOFI, la cancelacidén del registro de su marca. Cancela-
cidn que se anotard en el registro correspondiente, y se pu-
blicard después en la Gaceta. (Recordemos que la cancclacién
es una causa de extincidn del derecho al uso de marca, que cn
este caso puede ser solicitada en cualquier tiempo por el ti-

tular de la marca, siendo esto una facultad mis.

Finalmente, siendo el motivo principal de este trabajo -
de investigacidn, se ecncuentra la facultad que ticne el titu-
lar de una marca (sin tener que transmitirla), a autorizar a
una o mis personas como usuarios de la marca. Esta autoriza-~-
cibn de uso podrad referirse a todos o algunos de los produc-
tos o servicios protegides por dicha marca. (Articulo 134 L.

I.M.).

El uso autorizado de una marca se equipara al realizado
por el titular, para todos los efectos a que haya lugar, es-
tando obligado el usuarioc autorizado a tomar las medidas lega
les tendientes a impedir la falsificacidn, imitacidn, o uso -
ilegal de la marca, a que los productos o servicios amparados
por la misma sean de la misma calidad que los del licenciante
Yy a indicar en los mismos en forma ostensible su nombre y el

lugar donde son fabricados o producidos.

El uso autorizado, se encuentra calificado por algunos
autores, dentro del llamade "Uso controlade de Marcas". G. Too
key lo menciona, y agrega, acertadamente, que debe realizar-

se un estudio bdsico de las licencias y registro de usuarios



autorizades. A menudo se encuentra la figura del uso autoriza
do o "usuarios registrados™ colocados bajo el rubro general
de '"licencias'". Se cree dice Tookey, que esta filosofia estd
equivocada y que noestd de acuerdo ni con el uso actual de

marcas ni con lo que ¢l piblico entiende como marcas.

No todos los paises tienen legislaciones que contengan
disposiciones para las llamadas "licencias dec marcas". Térmi-
no que analizaré posteriormente. Muchas leyes nacionales, de-
testan la palabra "licencia” en relacidn con las marcas; algu-
nas de ellas prohiben el otorgamiento de licencias sobre mar-
cas en cualquier forma, y otras tratan el asunto dc las licen
cias en forma muy limitada, y en forma tal, que ciertamente
no anima a pensar que las licencias sobre marcas son tan habi
tuales como las licencias sobre patentes y pueden estar suje-

tas dicen algunos, a las mismas reglas.

Las discusiones internacionales en la Conferencia de Lis-
boa de 1958 sobre el uso de marcas por personds que no fueran
el propietario de las mismas, dio lugar, en aquel entonces, n
el texto que anuld el uso de la palabra '"licencia'. Por eso,
para evitar confusidn, se le llama "uso autorizado de marca",
a lo que seria una licencia de marca. Esto trae mayor clari-
dad, y evita la confusib6n de la que nos habla G. Tookey, en

cuanto existe alin, la tendencia de asociar patentes y marcas
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en el terreno de las licencias. (27)

Hay contextos que sugieren se utilicen las mismas dispo-
siciones en materia de contratos de licencia relativos a pa-
tentes y relativos a marcas. [En lo personal, no estoy de acuer-
do, porque son aspectos de la Propiedad Industrial, pero muy
distintos unos de otros., Lo importante es que se¢ debe tener
mas conocimiento de este caso especifico que es el uso de mar
ca autorizado, para un mejor manejo, y hacer eficaz el uso con

trolado de marcas. Facilitundo ademds su comprensidn.

Es importante por ello, referirse a las normas que regu-
lan el uso de una marca hecho por persona distinta del propie
tario, pero con autorizacidén de éste. ;Como se maneja por nues
tra L.I1.M.?; jExisten contratos "de licencia"?; ;Cémo se re
gula esto? Es lo que trataremos de explicar, a continuacidn,
pues es la razdn principal de este trabajo de investigacion.
Para lo cual es conveniente, analizar los antecedentes legis-

lativos de los usuarios autorizados de marca, en México,

27} Véase a Tookey, Geoffrey W.} El uso de las marcas. Revista Mexicana de-la Propjedad
Industrial y Art{stica. NGm. 21, 22. Pig. 419.



CAPITULO 11

ANTECEDENTES LEGISLATIVOS DE LA LICENCIA DE USO
DE MARCAS EN MEXICO

El uso autorizado de marcas, no se cstablecia en leyes
de afios anteriores a la Ley de Propiedad Industrial de 1942;
pero c¢§ importante conocer algunos antecedentes generales res
pecto a las marcas, no sélo respecto al uso autorizado. Por
ello, analizaremos entre otras legislaciones, al Cédigo de Co-
mercio de 1884; a la Ley de Marcas de 1889, y a la Ley de Max
cas de 1903.

1. . CODIGO DE COMERCIO DE 1884,

El Codigo de Comercio de 1884, en lo que a marcas en ge-
neral se refiere, dedica el Libro Cuarto, Titulo II, a lo que
él mismo llama: "D¢ las marcas de £iabrica™. Se limita a esta-
blecer que los fabricantes tienen derecho de poner a sus pro-

ductos para distinguirlos de otros, una marca especial; que
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el comerciante tiene propiedad en sus marcas. Dice que ningin
otro podrd usar las mismas. Las marcas deberin estar en 1los
productos o mercancias, si no es posible, bastard que estén

en la cubierta o envase. Nadie podrd adoptar una marca que -~
esté ya adoptada por otro. Finalmente sefiala que para adqui-
rir la propiedad de 1a marca se necesita depositarla previa--
mente en la Secretaria de Fomento (hoy SECOFL), la que conce
derd la marca si es que no estd usandose por otro esa misma
previniende, que no se perjudiquen intereses ajenos. (Articu-

1o 1418 al 1423 C6digo de Comercio de 1884). (1)

Como se puede observar el Codigo de Comercio de 1884, no
regula nada en relacién al use autorizado de marca; ain zsca-
paba de los ojos del legislador, una situacidén tal. La impor-
tancia del Cédigo de Comercio de 1884, estd en que se incluye
un capitulo titulado, '"De la propiedad mercantil", en la cual
se regulan por primera vez en nuestro pais de manera especial
las marcas de fdbrica, Por ser dec naturaleza mercantil, el
legislador mexicano incluyd las normas que rigen a la propie-

dad industrial en el Cédigo de Comercio.

En lo que respecta al uso autorizado de marcas, no se
habia legisiado aln sobre ello, pero este cédigo es el antece
dente principal, pues formd nuestra legislacidn moderna sobre
marcas, hasta la expedicidn de nuestra primera ley, especifi-

1) Véase Chdlgo de Comercio de 1884, en Legislacién Mexicana. Tomo XV. Pigs. 712 a 715,y
571.
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ca es decir, nuestra primera Ley de Marcas.

2. LEY DE MARCAS DE 1889, {lLey de marcas de fabrica, 1889).

"Por fin la necesidad imperante de legislar sobre una ma-
teria que tiene importantes relaciones con el desarrollo in-
dustrial y comercial se vio plasmada en la primera Ley de Mar
cas de Fabrica que empezd a regir el lo. de enero de 1890, vy
la cual tuvo como modelo la Ley francesa dc 23 de junio de

1857 sobre las marcas de fibrica y de comercio.

Si bien es cierto, la regulacidén de las marcas es apenas
incipiente no deja de tener importancia por ser el primer in-
tento y esfuerzo del legislador, de regular las marcas en una
ley especial, a una materia que era tratada por la legislacion

mercantil", (2)

La Ley de Marcas de 1889, fue la primera que existid en
México, en materia de marcas. Fue el primer paso, que permi-
tid legislar sobre esta materia especificamente. Permitiéndo
se en consecuencia, mayor detenimiento para regularlas. En re

sumen establece lo siguiente:

—~ Esta Ley considera, como marca de fabrica, cualquier -
signo determinante de la especialidad para el comercio de un

producto industrial. La proteccién que otorga a las marcas no

2) Mava Negrete, Justo. Derecho de las marcas. Pig. 50.
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ampara, los efectos cubiertos por ellas, mds que los fabrica-

dos o vendidos en el pais.

—~ Nao considera como marca: a la forma, color locuciones
o designaciones que no constituyan por si solas el signo de-
terminantes de la especialidad del producto. En ninglin caso,

dice, este signo podrd ser contrario a la moral.

—~ Sujetandose a las formalidades que ordenaba esta ley,
cualquier propietario de una marca de fdbrica, ya sea nacio-
nal o extranjero residente en ¢l pais podrd adquirir el dere-

cho exclusivo de wsarla en la Repiblica.

— Para adquirir la propiedad exclusiva de una marca de -
fabrica, el interesado debia ocurrir por si o por medio de su
representante a la Secretaria de Fomento* haciendo constar que
se reserva sus derechos, acompafiando los siguientes documen-
tos.- Poder otorgade al mandatario si el interesado, no se po
dia presentar por si mismo. Dos ejemplares de 1a marca o de

su representacién por medio del dibujo o grabado.

En el caso de que la marca se ponga en relieve, sobre los
productos, o en caso de que se presente alguna otra particula
ridad, se remitiran también dos hojas separadas en las cuales,
se indicarén aquéllos pormeneores, sca por medio de una o va-
vias figuras de detalle, sea por medio de una leyenda explica

tiva.

* fra la Secretaria de Fomento Colontzacibn, Indusiria y Comercio; en el afio de 1889. Hoy

es la Secretaria de Comercio ¥ Fomento Industrial.
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- Establecia, que en el ocurso se debia expresar el nom-
bre de la fédbrica, el lugar de su ubicacidn, el domicilio del
propietario y el género de comercio o de industria para el cual

el solicitante debe servirse de la marca.

— La marca que pertenezca a un extranjero no residente -
en la Repfiblica, no podrd ser registrada en &sta si no lo hu-

biere sido previa y regularmente en el pais de su origen.

— El que primero hubiere hecho uso legalmente de una mar
ca, es el Unico que puede pretender adquirir su propiedad. En
caso de disputa entre dos propietarios de la misma marca, 1a
propiedad pertenecerd al primer poseedor o bien, si la pose-

sién no pudiere comproburse, al primer solicitante.

La propiedad exclusiva de una marca no puede ejercitarse
sino en virtud de la declaracién hecha por la Secretaria de
Fomento de que el interesado se ha reservado sus derechos,

después de haberse 1llenado todos los requisitos legales.

La declaracidén de la que sc¢ habla en el parrafo anterior
se hard sin examen previo, bajo la exclusiva responsabilidad
de los solicitantes y sin perjuicio de los derechos de terce-
ro. La Secretaria de Fomento hard publicar la solicitud del -
interesado y, en caso de oposicidén, decia, presentada dentro

de los noventa dias siguientes a la publicacidn no sc procede
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rd al registro de la marca hasta que la autoridad judicial de

cida en favor de quién debe hacerse ¢l registro.

- Respecto a la transmisidén, esta ley regulaba, que las
marcas de fabrica no se transmiten sino con cl establecimien-
to para cuyos objetos de fabricacién o de comercio sirvan de
distincidn; pero su transmisidén no estd sujeta a ninguna for-
malidad especial y se verificard conforme a las reglas del de

recho comin.

— La duracidén de la propiedad de las marcas de fibrica -
seglin lo establecido por esta ley de 1889, cra indefinida, pe
ro decia: se entenderd abandonada por la clausura o falta de
produccién por mids de un afioc del establecimiento, fabrica o -
negociacién que la haya emplecado. las marcas de fibricas depo
sitadas {registradas) se conservarin en la Secretaria de Fo-
mento, en donde podri examinar su registro durante las Thoras
que para tal objeto, deberd fijar la misma Secretaria, toda -
persona que lo pretenda, la cual podrd obtener, a su ccsto, -

copia certificada del registro.

— La propiedad de una marca obtenida en contravencion de
las prescripciones anteriores, decia, serd declarada judicial
mente nulzs g peticidén de parte., De la sentencia ejecutoriada
en que s¢ declare nula la propiedad de una marca se dard par-
te a la Secrectaria de Fomento por el juez que hubiere conoci-

do del asunto.



— Senalaba ademis, los dos casos en los que se entendia,
falsificacidn de marca de fdbrica.- Cuando se usan marcas de
fibrica que son una reproducclién exacta y completa de otra, -
cuya propiedad esté ya reservada. Y cuando la imitacidn sca de
tal naturaleza que presentando una identidad casi absoluta
en el conjunto, aunque no en clertos detalles, sca suscepti--

ble 1la marca de confundirse con otra legalmente registrada.

Serdn considerados como culpables del delito de £falsifi-
cacidn, cualquiera que sea el lugar en que éste sc¢ haya come-
tido, los que hubieren falsificado una marca o hecho uso de
una falsificada, siempre que se aplique a objetos de la misma

naturaleza industrial o mercantil.

Los delitos de falsificacidn de marca de fdbrica quedan
sujetos a las penas que seifala el cOdigo respectivo, producien
do ademds, la accidén de dafos y perjuicios. (Articulos 1! al

19 de la ley de marcas de 1889). (3)

— En sintesis, la ley de marcas de 1889, define lo que -
es marca de fibrica; establece los sujetos del derecho de las
marcas, (articulo 42), regula como debe ser ¢l procedimiento
para adquirir la propiedad exclusiva de una marca de fibrica;
la adquisicidn del derecho a la marca (Art. 82}, los derechos
del titular de una marca (Arts. 42 y 11) y las obligaciones -
del titular de una marca y finalmente la duracién del regis-

3} Végse: gegislaclén Mexicana, “Ley de marcas de fdbricas de 1889", tomo XIX, pdg, 786-~
787, 788.
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tro {Art. 12); los casos de nulidad (Art. 14) y lo que es 1la
falsificacién (Arts. 16 y 17). Pero no establece nada respec-

to a los usuarios autorizados de marca.

3. LEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO DE 1903.
(25 de agosto de 1903).

Como suele suceder cuando el tiempo pasa, lo que en un
tiempo era eficaz, lo quc en un tiempo resultaba un adelanto,
al pasar los afios no puede quedarse asi, pues debe desarrollar
se y adecuarse al presente, que, aunque suene contradictorio,
pronto se hace pasado. Asi sucedio con la Ley de 1889, siendo
uno de los primeros pasos en el desarrollo de la legislacidn
sobre propiedad industrial en México; al pasar los afios, vino
a ser obsoleta segin algunos, otros la criticaban, por ser
incompleta, etc. Y en 1903, se crea la Ley de Marcas Indus--
triales y de Comercio, tratando de subsanar lo que la anterior
requeria. El maestro Nava Negrete opina al respecto: “Las re-
laciones industriales y comerciales de cardcter internacional
y las graves dificultades a que daban lugar las difercencias -
legislativas de los diversos paises civilizados, revelaron el
conocimiento prictico de que la legislacién mexicana sobre pro
piedad industrial ne sdlo habia sido un trabajo de rteproduc-

cidn sin adaptacién alguna a nuestro medio, sino que tampoco

correspondia al adelanto ya obtenido prficticamente®.
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Y continfa el mismo autor, diciendo, ..."siendo una le-
gislacidén imprecisa, incompleta y deficiente tanto en su par-
te sustantiva, pues sdlo incluia los principios rudimentarios,
come en su parte adjetiva que dejaba en el procedimiento mis-
mo grandes huecos al criterio personal de la autoridad, garan
tizado por la normal buena fe de aquellos funcionarios, y por
lo mismo, la necesidad indubitable de derogar nuestra primera
ley de marcas de fabrica de 28 de noviembre de 1889, asi como
la ley de 7 de junio de 1890 sobre patentes de privilegic a
los inventorcs o perfeccionadores, csta ley fue una reproduc-
cidén casi literal de las leyes belga y francesa sin trabajo -
alguno de adaptacidén a nuestro especial medio, conservando el

sistema iniciado vagamente por las leyes anteriores a ésta". (4)

Por consiguiente la Secretaria de Fomento informdé a 1la
Ciamara de Diputados, la necesidad de reformar la legislacién
sobre propiedad industrial, por ello, se autorizd mis tarde
al ejecutivo para reformar la legislacidn vigente sobre paten
tes de invencién, Marcas de fabrica, y demas Propiedad Indus-
trial; en ¢l Decreto del 28 de mayo de 1903 y de acuerdo a las

siguientes bases:

~ Las marcas de fibrica se registratin sin examen previo
decia, de su novedad u originalidad, y las patentes de inven-

cién se expedirdn sin examen previo, en cuanto a su novedad ¥y

4) Nava Negrete, op. cit., pig. 60-61.



utilidad, sin responsabilidad de ninguna especie para la na-

cidn ni para la autoridad, en cuyo nombre se expidan,

— La tramitacién de las solicitudes serd sencilla y ridpi
da. Los derechos por la expedicién de titulos, no excederin
al gasto que aproximadamente originen, El impucsto, si lo hu-

biese por el goce de la marca, serd progresivo,

— Se establecerd una penalidad especial para los delitos
contra la propiedad industrial, modificando, si fuere necesa-
rio, las disposiciones del Cddigo Penal. (Argumentindose aqui,
por la Secretaria en su informe, que el Coédigo penal tenia de
ficiencias en materia de delitos cometidos en contra de la pro
piedad industrial, no habia disposicidén que castigase la fal-
sificacidon de marcas de fabrica, o violacién de las patentes

como privilegio exclusivo).

~ La traslacidén de dominio de cualquier propiedad indus-
trial ya sea parcial o total, para ser valida, deberd hacerse
constar en el registro correspondiente, "modificdndose al efec
to las prevenciones del cddigo de comercio”, en cuanto sea ng

cesario.

— Se dictarin disposiciones eficaces para favorecer la -
construccidn y elaboracidn en el pais de los aparatos y pro-

ductos de utilidad notoria que sean objeto de una patente, y

— Se establecerid un Museo pliblico para que en &l se depo

siten todos los modelos de aparatos, planos, perfiles, dibu-



jos, descripciones, productos y artefactos relacionades con -

las patentes de invencién que se expidan, y con las marcas de

fibrica que se registren.

De acuerdo a las bases anteriores, el 25 de agosto de -
1903, se expidieron dos leyes, una sobre patentes y otra so-
bre marcas industriales y de comercio, debidamente rcglamenta
das, el 24 de septiembre de 1903. Estas leyes tenian un inte-
rés trascendental porque venian a perfeccionar la legislacidn
sobre propiedad industrial y a simplificar los triémites para
adquirirla y garantizarla y a dar mayores facilidades a 1los
inventores y perfeccionadores, en el caso de las patentes.

Esa ley de marcas industriales y de comercio de 1903, re

gula entre otras cosas, lo siguiente:

En su articulo primero delfine a la marca como signo ca-
racteristico y peculiar usado por el industrial, agricultor o
comerciante en los articulos que produce o expende, con el fin
de determinar su procedencia. En el mismo articulo, sefiala lo
que puede constituir una marca; los nombres bajo una forma dis
tintiva, las denominaciones, ctiquetas o marbetes cubjertas -
envases o recipientes, timbres, sellos, grabados, escudos, em
blemas, cifras, etc., siendo csta enumeracidn "enunciativa sin

limites", como lo comenta Nava Negrete,

Establece que para la adquisicidn del derecho a la marca,

y a su derecho exclusivo de uso, es necesario su registro en
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1a oficina de patentes y marcas, llenando las formalidades que
esta misma ley sciialaba, v su respective reglamento. Reguld tam
bign, quc no podrin registrarse Como marcas, entre otras Cosds,
1o contrario a la morul, las armas, cscudos, emblemas naciona-

les, sin el respectivo permiso, etc.

En el articulo scgundo, se establecia lo referente al pro
cedimiento de registro de las marcas. Para obtener el derecho
exclusive al uso de una marca s necesario, decia, hacer su
registro en la oficina de patentes y marcas, cumpliendo con las
formalidades que establece la presente ley y su reglamento.
La solicitud debia ser acompaiada de una descripcién de lo mar
ca y rescrvas. A julcio del interesado, se agrega una descrip-
cidén y dibujos del interesado, se agrega una descripicidn y di

bujos de csos objetos ¢ productos.

Las descripciones de la marca cuye registro se solicite
deberan estar autorizadas con la firma del interesado o de su
apoderade, y cun el caso de que dicha descripcidn comprenda
varias hojas cada una ird ademiis rubricada en el margen (Art.
62 del reglamento). Dos copias del documento anterior, un cli-
ché de la marca, y doce ejemblarcs de la marca de la que se -

o

trate y como se vaya a usar [(Art. 32 de la Ley de 1903).

Cuando una marca o parte de ella, la constituyan objetos
de metal u otra substancia, sc remitird ademis doce ejempla-
res de su represcentacidn impresa en papel; cuando la  marca

vaya a fijarse por medie de sellos en plomo, por medie de fue
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go o ‘cualquier otro procedimiento, se remitirin igualmente do
ce ejemplares de su representacidn impresa en papel (Art. 10

del reglamento correspondiente).

Aunque soliciten varios registros a nombre de una misma
persona necesitarid acreditar el solicitante su personalidad
en cada solicitud, segln lo establecia esta ley en su regla-
mento. (Art. 11 reglamento). La oficina de patentes y marcas,
expedirad al interesado un recibo de los documentos y cliché,
expresando en ese recibo el dia y la hora en que le hayan si-

do entregados y el nitmero de orden que corresponda.

La Secretaria, en su oficinz de marcas, hard un examen
de cardcter administrativo de los documentos presentados, con
el fin de revisar y cerciorarse si estin completos y llenan

los requisitos, De lo contrario se tendrdn por no presentados,

El articulo 10 de 1la ley de 1963, sefalaba el caso de un
sistema sin previo examen donde el registro de una marca se -
hacia sin previo examen de novedad, bajo la exclusiva respon-
sabilidad del solicitante y sin perjuicio de 3. Este siste-
ma .. ''es elrmés malo, ya que, prodigamente se concede sin dig
crecidn el uso de marcas sin tener en cuenta que cstidn o no
registradas anteriormente. E1 litigio y el fraude, como con-
secuencia natural se multiplican', con todo esto. (5) Con es-

te sistema, s0lo se provocaban conflictos entre las marcas, -

5) Nava Negrete, op. cit. pig, 64.
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pues realmente no habia conciencia al registrar tanta marca -
sin revisar su novedad, es decir, sin respetar la existencia
previa de alguna igual o similar para los mismos productos o

servicios. Afortunadamente esto desaparecid,

Respecto al certificado de registro expedido por la ofi-
cina de marcas, debidamente legalizado y con los documentos
requeridos por ley, constituye el titulo que acredita el wuso

exclusivo de la marca. (Art. 11).

Estabiecia los derechos del titular de una marca, dicien
do: E1 derecho al uso exclusivo del signo o medio material

que constituye la marca, como primer derecho. (Arts. 2%y 11}.

El derecho a ejercitar las acciones civiles y penales con
tra las personas que lesionen su derecho de uso exclusivo; pa
ta tal efecto la ley establece un procedimiento para los jui-
cios civiles {Arts. 47 al 65) y un procedimiento para los jui
cios de orden penal. {(Arts. 66 a 72). El derecho a ejercitar
el proccdimiento para obtener ante los jueces de distrito de
la ciudad de México, la revocacidn de las resoluciones admi--
nistrativas de la Oficina de marcas, en los casos en los que

los interesados no estuvieren conformes. (Arts. 39 al 46).

Derecho a transmitir la marca registrada; con su respec-
tivo procedimiento. También establece obligaciones como titu-
lar de la marca, como pagar tasas que leyes y reglamentos pre

vean. Duracidn del registro de una marca es indefinido, -pero
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tendrd que renovarse el registro de una marca, cada 20 aios.
También establecia lo que es nulidad y su procedimiento, para

el caso de nulidad de registro de marcas,

Por otro lado, en virtud de la adhesion de México al Con
venio de Paris y de conformidad con su articulo 12, y de 1a
facultad que concedia al Ejecutivo ¢l articule 45 de la Ley
del 7 de junio de 1890, se¢ creo la Oficina de Patentes y Mar-
cas el 1% de junio de 1903, La Oficina funcioné bajo cl régi-
men de la ley antes mencionada hasta el 12 de octubre de 1903,
en que entrd en vigor la quec estamos analizando. En esta ofi-
cina en lo sucesivo se efectuaron los registros en materia de
Propiedad Industrial, ya que los articulos 117 y 91 transito-
rios de la Ley de marcas industriales y de comercio de 1903,
respectivamente suprimicron el registro de los titules de pro
piedad industrial en el Registro de Comercio, a partir del 1°

de octubre de 1903.

Cabe mencionar que sc regulan por primera vez, los avi-
sos comerciales y la publicacidén de los nombres comerciales,
aunque de "manera embrionaria", como dice Nava Negrete al rves

pecto. Lo cual significd un gran adelanto en esta materia,

En aquella época, esta ley de 1903, fue objeto de criti-
cas severas, cn particular, por la adopcién del sistema de re
gistro sin previo examen, que para algunos significé "un re-
troceso" al sistema anterior, y para otros, tendia a estable-

cer un sistema "“de transicién" que prepararia para mids tarde



48

el sistema legal sajon de previo examen de novedad para el re
gistro de una marca pero que no se pudo adoptar de una vez por
que nuestro pais, no tenia ni el adelanto, ni los elementos -
para ello. La adhesidn de México al Convenio de Paris, sin -
duda alguna, presentd una nueva orientacidn benéfica, una luz,
en esta materia, sin menoscabo de las legislaciones y doctri-
nas de otros paises, que sirvieron de inspiracidén a nuestra -
legislacion sobre propiedad industrial de aquel entonces. (6)

Pero tampoco regula nada, respecto a uso autorizado de marcas.

4, LEY DE MARCAS, AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES DE 1928.

Esta ley fue creada observando las experiencias, no sélo
de nuestra legislacidn pasada, sino que, también se tomé en -
cuenta el valioso material doctrinario y legislaciones de otros
paises. Por lo que esta ley de Marcas, Avisos y Nombres Comer
ciales del 28 de junio de 1928, fue superior a las que ante-
riormente mencioné. Este ordenamiento juridico, se basd gran
parte en la ley de 1903; pero se puede decir que contenia al-
gunas novedades. Los mis importante es que se establecid por
primera vez, la posibilidad de declarar el uso obligatorie de
marcas para cierto tipo de mercancias; se imponen mis restric

ciones para lo que puede constituir una marca, Se establecen

6) VEase a Nava Negrete; op. cit. plgs. 60-67.
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en esta ley, los nombres y los avisos comerciales., Similar al
caso de las patentes, se instituye un procoqihiento de revoca
ci6n de las resoluciones administrativas, etc. Se recogieron
algunos de los avances... "ocurridos hasta entonces cn el mupn
do de esta clase de propiedad", manifiestos claramente en la
Convencidn de Unidén de Paris de 1883, e incorporaban las nove

dades de la Revisidn de Washington de 1911. (7)
Establece en general, lo siguiente:

— No se da una definicién de la marca, sin embargo, se
puede expresar quc reconoce como marca al signo o medio mate-
rial distintivo, que esté& usando o quiera usar un comerciante
industrial o agricultor para distinguir y denotar la proceden

cia de los articulos que expende, fahrique o produzca,

— Para la adquisicidn del derecho de la marca, se adopta
el sistema mixto (que alGn nos rige) ya que no sdélo puede ad-
quitirse el derecho cxclusive de uso de una marca mediante su
registro, sino que también sc reconocen los derechos adquiri-
dos por un usuario “extrarregistral” siempre y cuando haya ex
plotado dicha marca con mis de tres anos de anterioridad a 1a
fecha legal del mencionado registro (Arts. 4%, 5%, 6% y 39

>

frace. Il y 111 de la Ley de 1928),

— S¢ comprende lo que puede constituir una marca, que son

7)  Sepiilveda, César. Sistema Mextcane de Ia Propiedad Industrial, Pag. 3. Ed, PorrGa, -
S.A. 1981,
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los nombres bajo una forma distintiva, las denominaciones ¥
.en general, cualquicr medio materiual que sea susceptible, por
sus caracteres especiales, de hacer distinguir a los objetos
a que trata de aplicarse de los de su misma especie o clase;
asi como las razones sociales de los comerciantes y las leyen
das, muestras de sus establecimientos, aplicados a las mercan-

cias que venden (Art, 22}.

— Respecto a los signos o medios materjales no registra
bles se incluyen los mismos que se senalarcn en la ley de -

1903, y se agregaron los siguientes:

a) Los nombres o denominaciones que sc¢ hayan hecho de uso
comiin en el pais, para designar productos pertenecientes a la

clase o especie que trata de ampararse como marca.

b) lLos envases que pertenezcan al dominio piblico o se -
hayan hecho de uso comiin en México; c¢) El emblema de la Cruz
reja y la denominacién Cruz roja o Cruz de Ginebra; d) Una mar
ca que sca igual o tan parecida a otra antes registrada, y pue
da confundirse; e) Una marca que ostensiblemente pueda indu-
cir a error sobre la procedencia de los articulos que ampara;
f) Los nombres que indiquen simplemente la procedencia de los
productos, a menos que se trate de lugares de propiedad parti
cular y se tenga el consentimiento del propietarioc., (Art. 7 -

frace. 1, II, VII, VIII, IX y X de la ley).

— En cuanto al procedimiento para el registro de marcas,
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se fijan con mds claridad, los requisitos y las formalidades

que debe cumplir el seolicitante de un registro marcario {Art.
9¢ a1 12 de la Ley). Por primera vez se incluye en el regla-
mento una clasificacién de articulos en 50 clases; no siendo
limitativa, sino que permite segin la clase nGmero 50, incluir
articulos no clasificados.. En la descripcién de la marca se
expresardn los articules que va a amparar, cada clase, una sg
licitud distinta. Por ejemplo, se epumeraban: 57 pegamentos,

11 tintas; 157 aceites y grasas no alimenticios, 50.- articu

los no clasificados; etc. (Ver articulo 92 de esta ley).

— Por lo que sc refiere al examen administrativo, de ma-
nera similar se establece dicho procedimiento como la ley an-
terior, {Art. 12 y 13 del reglamento), sdlo que el interesado
en contra de la resolucidn administrativa en virtud de 1la cual
la Oficina de patentes y marcas le hace de su conocimiento que
los documentos que presentd para cl registro de una marca no
se encontraban en regla; conforme a la anterior ley se podia
acudir a los tribunales de acuerdo con lo previsto con el ca-
pitulo tercero de 1903, en cambio en esta ley de 1928, se omi
te ta} medio de defensa, y sdlo podrd ser recurrible dicha re
soluci6én mediante recursos administratives. (Art. 65 de la ley

1928).

En esta ley el legislador se precocupd mis por otorgarle
a estos derechos una mejor proteccidn y eficacia juridica. Ra

26n por la cual se adoptd en esta ley el examen de novedad, -
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asi como el procedimiento de oposicidn de los terceros que se
hubieren considerado sfectados. (Arts. 14 y 17 a 23 de la ley
y 14 a 26 del reglamento). El solicitante que no estuviere con
forme con la negativa a su solicitud, podrd recurrir la reso-
lucion en la f{orma que establece el capitulo VIII de 1a 1ley
(Procedimiento pdra obtener la revocacidn de las resoluciones
administrativas) previo el depbésito de la cantidad de 25,00 §
pesos, constituyéndose en ¢l Banco de México la que quedari a
beneficio de la Nacién, si el fallo de la autoridad judicial,
fuere adverso al demandante. Los duchos de las marcas semejan
tes encontradas, tendrdn partc cn el juicio de revocacidn. En
tanto se dejard en suspenso el registro solicitado hasta que
se comunique al Departamento cl fallo cjecutoriado, que decre
te la no semcjanza de las marcas o la nulidad de las primeras
en su caso. Si no se recurriese a lo anterior, los interesa-
dos podrédn de comiin acuerdo someterse a la resolucidén de una
junta arbitral, para decidir acerca de la semejanza entre la
marca prescntada a registro y las sefialadas como anteriorida-

des, y el fallo de los drbitros serd inapelable.

— E1 titulo de propiedad de una marca lo expedird el De-
partamento de la propiedad industrial y estard firmado por cl
Secretario de Industria y Comercio, autorizado conm el sello
de aquella oficina; dicho titulo y los documentos a él anexos
acreditan a su titular el derecho exclusivo de la marca, se-

gin el articulo 27 de la lcy y el Art. 27 del reglamento otor-
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gindose el derecho al uso exclusivo del signo o medio material

que constituye la marca. (12 y 27 de la ley).

— Regula también el derecho a ejecutar las acciones civi
les y penales contra las personas que lesionen su derecho de
uso exclusivo. Igual que en la ley anterior se prevé un proce
dimiento para los juicios civiles (Art. 92 a 111 de la ley) ¥y
un procedimiento para los juicios del orden penal (Art, 112

a 115 de la ley}.

— Igualmente se previenen como en la ley anterior, los -
delitos relativos a las marcas y las correspondientes penas -
(Art. 73 a 90 de la ley) esta ley introduce el procedimiento

‘para los casos de falsificacibn, imitacidén o uso ilegal de las
marcas nombres o avisos comerciales (Art. 59 a 64 de la ley y
70 a 98 del reglamento). Otros de los derechos que prevé esta
ley de 1928, son los siguientes: El derccho de ejercitar el -
procedimienté para obtener ante los jueces de distrito de 1la
ciudad de México, la revocacién de las resoluciones adminis--
trativas del Departamento de la propiedad industrial, en los
casos en que los interesados no estuvieren conformes. (Art.

65 a 72 de la misma ley). Realmente es similar al procedimien

to de la lcy anterior.

— E1 derecho a solicitar examen extraordinario de una mar
ca; si del resultado del examen no se encontrare semejanza con
otra anterior, no se podrd intentar ya la accidn penal ni el

aseguramiento de la mercancia amparada con la marca examinada
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mientras la autoridad judicial no resuelva en definitiva en
contra de la resolucidn del departamento de la propiedad in-
dustrial, en el caso de que dicha resolucidn fuere recurrida
(Art. 36 a 38 de la ley). Este derecho no se concedidé en 1la

anterior ley.

— Derecho a transmitir la marca registrada. De igual ma-
nera que la anterior ley, las marcas registradas puecden trans-
mitirse o enajenarse como cualquier otro derecho, pero su trans
misién ne producird efecto en contra de tercercs mientras no
se registre en la Oficina de la propiedad industrial, o sea
la oficina de patentes y marcas {Art. 30). El reglamento fi-
ja de manera detallada, los requisitos y las formalidades que
deben de observarse para la transmision de unua muarca segin lo
dicen los articulos 62 a 64 del reglamento. Asi también se in
dican cxpresamente en el mencionado reglamento que.. "El tras
paso del derecho que se adquicre con el uso de una marca a que
se reficre el articulo 62 de la ley, sblo podrd scer efectuado
junto con el establecimiento con el cual el uso de lu marca de
que se trate haya estado relacionado'. (Articulo 74 del regla

mento).

- Establecg las obligaciones del titular de una marca fg
gistrada tienc 1la obligacidn de pagar las tasas que las leyes
y reglamentos prevean. A este efecto, al iguul que la ley an-
terior dedica un capitulo, en éste como el Capitule XII, para

los llamados derechos fiscales. Donde se establecia expresa--
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mente, cuanto se debia pagar de derechos fiscales, por el re-
gistro de una marca, por el registro de un aviso comercial, -

etc,

—~ S¢ establece como la ley anterior, (1903}, la obliga--
cibn para el titular de una marca registrada el empleo de le-
yendas ostensibles que indiquen que la marca ha sido registra
da leglamente, sin lo cual el registro no producird efecto al
guno {Art. 28 de la ley y Art. 38 a 53 del reglamento corres-

pondiente).

— En cuanto al derecho de prioridad, en e¢sta ley se am-
plia el término para solicitarlo a ¢ meses; ya que en la an-

terior era de 4 meses. {Art. 25).

— Duracién del registro de una marca, los cfectos del re
gistro de una marca durardn 20 anos, contados a partir de la
fecha y hora de presentacidn de la solicitud y demids documen-
tos relativos en ¢l Departamento de la propiedad industrial;
pero cste plazo serd renovable indefinidamente por periodos -

de 10 afos, segln se establecid en el articulo 24 de esta lay.

— El reglamento fija cuando debe efectuarse la renovacidn
y el page de los derechos por este concepto; asi también, en
caso de retarde para solicitar la mencionada renovacién o efec
tuar el pago la imposicidn de recargos de derechos (Art. 54,
56 y 57 del reglamento}. Se establecc categdricamente que si

transcurrieron 1los tres anos siguientes al vencimiento de ca-
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se efectuara el pago corrvespondiente caducard la marca y pasa
rda al dominio piblico. En cuante a la renovacidn, dice, que -
la renovacién del registro de una marca se solicitard ante el
Departamento de marcas (o sea la oficina de patentes y marcas)
en escrito por duplicado, llenindose las solicitudes que ahi

mismo facilitan.

— El1 interesado, tendrd la facultad, de pedir a la ofici
na de marcas, los datos que necesite, para saber si determina
da marca ha sido o no registrada, y si lo ha sido, a nombre -
de qué persona estd, todo csto siempre y cuando la solicitud
se presente por escrito y sc paguen los derechos correspondien
tes. (Art, 36 del reglamento)., Esta ley, regula mids claramen-
te 1o que considera causas de nulidad de marca; especificando

las en 5 apartados.

— Esta ley establece como un caso de extincidn de regis
tro de la marca, cuando se suspende la explotacidn de la mar-
ca por mds de cinco anos cousecutivos, 3 menos que se renueve,

como lo establece en el reglamento. (Art. 40 de la ley).

Ahora bien, la declaracidn de nulidad, o la extincidon de
el registro de una marca, en los casos en que proceda se hari
administrativamente por la Oficina de marcas, de oficio o a
peticién de parte; sin perjuicio de que su resolucién pueda -
ser reciamada judicialmente en los términos del Capitulo VIIIL

de esta ley. (Art. 42 de la ley).
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— Finalmente se concede al propietario de la marca regis
trada la facultad de pedir la cancelacidon de la misma, a 1la

mencionada oficina de marcas. (Art. 43).

La Ley de marcas, avisos y nombres comerciales de 1928,
cuyas disposiciones principales, anoté, estuvo vigente desde
el 12 de enero de 1929. Derogindose por consecuencia, cual-
quier otra disposicidn que se opusiera a los preceptos de es-

ta ley de 1928.

5. LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1942,

Tiene como apeyo constitucional 1os articulos 28 y 8% -
fraccion XV, que se refieren 2 las facultades de la Federa--
cién para legislar sobre privilegios industriales de invencidbn
y de mejoras y tiene fundamento también, en ¢l articule 73 -
fraccién X que faculta al Congreso Federal para legislar so-

bre comercio.

En la exposicidn de motivos de la Ley de Propicdad Indus
trial de 1942, se dice que las disposiciones contenidas en és
ta, protegen y defienden las creaciones intelectuales de los -
inventores, y aun cuando en el caso de las marcas o de los avi
sos y nombres comerciales que no son creaciones intelectuales,
estos signos en realidad tienden a proteger los resultados de
la actividad industrial del productor, impidiendo confusio-

nes,
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La'Ley de 1942 conserva en general los sistemas, y prin-
cipios fundamentales de las leyes anteriores, y en la misma se
precisan y definen claramente los derechos relativos a la pro
piedad industrial (patentes de invencidn, marcas, avisos ynom
bres comerciales) para proteger de forma adecuada 1los intere

ses de los titulares de éstos y los del piblico consumidor.

Tomando en cuenta los principios admitidos en la Conven
cién de Unién de Paris de 1883 para la proteccidn de los derg

chos industriales.

En comparacidn con el C8digo de Comercio de 1884, la ley
de Marcas de Fibrica de 1888, 1la ley de Marcas Industriaies
y de Comercioc de 1903, y la ley de Marcas, Avises y Nombres -
Comerciales de 1928, esta ley de Propiedad Industrial, estuve
mds completa, producto de las experiecncias pasadas, y por 1o
mismo fue menos criticada. Ea resumen, dentro de sus disposi-

ciones, principalmente, conticne lo siguiente:

En sus articulos 96, 99, 100; 200 fracc. II y 97 de 1la
ley, se establecen articulos que son casi idénticos a los co-
rrespondientes, de la ley de 1928, donde se explica y protege
1o que es uma marca; co6mo se adquivrc ¢l derecho a ésta, y qui
lo constituye; también establece ¢l sistema MIXTO, sistema pa
ra la adquisicibdn del derecho a la marca, que respeta la prio
ridad de registro, pere impugnable durante un plazo determina

do. Dando oportunidad, para aquel que venia usando la misma -



59

marca, pero que no la registrd, a que reclame sus derechos so
bre esa marca, todo csto durante el plazo que se otorga gra-
cias a este sistema mixto, y desde luego con las prucbas que

lo demuestren.
Prevaleciendo este sistema Mixto, hasta nuestros dias.

En cuanto a los signos no registrables como marca, se in
cluyen como prohibiciones ademds de las establecidas por la -
ley de 1928, las siguientes: Art. 105 fracc. IV, Las figuras
denominaciones o frases descriptivas de los productos que tra
tan de ampararse con la morca, incluyendo los adjetivos cali-
ficativos o gentilicios. Una denominacidén descriptiva no se
considerarid distintiva por ¢l solo hecho de que ostenta una
ortografia caprichosa o se cncuentre traducida en cualquier -
idioma; fracec. V. Los simples colores aisladamente a menos que
estén combinados o acompanados de elementos tales como signos
o denominaciones que tengan un caricter particular y distinti
vo; fracc. XI. Las palabras de lenguas vivas extranjeras, cuan
do la marca se pida para aplicarse a articulos que el solici-
tante fabrique solamente en México o en cualquier otro pais
de habla espanola; fracc. XIII, Las denominaciones o signos
susceptibles de enganar al piblice, entendiéndose por tales -
ios que constituyen falsas indicaciones sobre la naturaleza u
origen de las mercancias o sobre las cualidades de los produc
tos que pretenden ampararse'. (Art. 105 ley de 1942). No es

registrable...T Se especifica también, la consecuencia juridi
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ca del articulo 72 fracc. VIIT de la ley de 1928, correspon--
diente al Art, 105 fraccidén XIV de 1a ley de 1942, donde se -
establecen, los incisos: "a) Aquélla que sca idéntica a otra
anterior ya registrada y vigente solicitada para los mismos -
articules'",.... b} Aquélla que era semejante a otra ya regis-
trada y vigente abiicnda a los mismos articulos, en grado tal
que pueda confundirse”,..; "c) La que tenga semejanza dudosa
o indeterminada con otra marca anterior vigente aplicada a los
mismos articulos",... y "tratindose de articulos similares -
cuando el nuevo registro sea solicitado, por persona distinta
del propietario de una marca anterior se aplicarin las reglas
del articulo 105 fraccién XIV",... asi lo establece el arti-
culo 106 de esta ley de 1942, Se adiciond la {fraccidn XV, por
decreto de 21 de¢ noviembre de 1966 publicado en el Diario Ofi
cial de la Federacidén de 16 de diciembre del mismo afio, que -
establece que no se admitirdn a registro como marca, "el em-
blema del Comité Olimpico Internacional, y los elementos que
lo integren, asi como las denominaciones, Olimpico, Olimpiada
y Juegos Olimpicos". (Art, 105 de la ley de 1942; y Art, 7?2 de
la ley de 1928]).

— E1 articule 113 de esta ley es igual que el 82 de 1la

ley de 1928, estableciendo los sujetos del derecho de las mar

cas.

— Procedimiento para el registro de las marcas: concuer-

dan los articulos 113 a 120 de la ley de 1942, y los articu-
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los 8 a 12 de la ley de 1928. En el reglamento correspendien-
te a lu ley de 1942, concuerdan los articulos 63 al 71 con ex
cepcidn del Art. 66, en el cual se dice: "a la solicitud se -
acompafarin, las autorizaciones de que hablan las fracciones

I, vI, VII1, XII, del articulo 105 de la ley y los diplomas -
que conceden una condecoracidn, medalla u otra distincién men
cionada u reproducida en la marca que deban ser consideradas

como recompensas, segin lo establece la fraccidn iV del arti-
culo 201 de 1la ley"; concuerdan con los articulos 1 al 11 del
reglamento de 1la ley de 1928, también hay que notar, que el -
Art. 64 del reglamento de la ley, sefiala que es aplicable a -
este reglamento lo establecide por los articules 32 a 9¢ del
mismo, y en los cuales se indica cdmo debe comprobarse la per
sonalidad, y cn qué placzo, asi como, la manera en que han de
hacerse las promociones y por Gltimo ¢l trimite administrati-
vo que la Secretaria de Comercio cfectla al recibir la solici
tud de registro de la marca y la obligaéién de los solicitan-
tes de pagar la tarifa respectiva a mds tardar cl quinto dia
de presentada la solicitud, a diferencia de la ley de 1928, -
que el plazo que fijaba para pagar, era a mids tardar de tres

dias de presentada la solicitud.

Concuerdan en el examen administrative, los articules 121
a 123 de la ley de 1942, que estamos analizando; con los arti
culos 13 y 15 de 1la ley de 1928; y los articulos 73 y 74 del

reglamento de la ley, con los articulos 12 y 13 del reglamen-
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to de 1a ley de 1928.

Del articulo 123 al 129 de vsta ley de 1342, se estable-
ce el requisito de previo examen, donde una ver satisfechos -
los requisitos legales y reglamentarios se procederd a reali-
zar el examen de novedad, entre las marcas registradas ante--
riormente o en tramitacidén a efecto de averiguar si el regis-
tro solicitade no invade o afecta derechos adquiridos con an-
terioridad. Reguldndose claramente los casos que posiblemente

se pudiesen suscitar.

£l titulo de registro de una marca, como ya lo mencioné

en péginus anteriores, atribuye a su titular el dereche exclu
" sive del uso de su marca; se establece en esta ley lo mismo
que en las anteriores, respecto a quién lo firma y como se cons

tituye.

En esta ley se hicieron innovaciones en materia de mar-
cas que trajeron grandes beneficios, como la inclusidn de di-
versas disposiciones relativas a la autonomia de los derechos
que confiere el Tegistro de las marcas y ademds, otras regula
ciones que permiten a los propictarios hacer nueves registros
en que introduzcan modificaciones a los que hubiesen hecho an
teriormente. (Art. 140 de la ley 1942) estableciendo nermas -
que. impiden que se desvirtiie el sistema de exclusividad de uso
de las marcas; por razones de orden pGblico para evitar que -

pierdan su cardcter distintivo de los productos que amparan,
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Se reglamenta un procedimiento determinado para dictar -
las declaraciones administrativas que se relacionen con esta
materia, de acuerdo con las disposiciones constitucionales co
rrespondientes, a cfecto de que no deje de oirse a los intere
sados en el procedimiento administrative cuando se afecten dg

rechos adquiridos. ([Art. 229 a 235).

Se suprime cl procedimiento relative al juicio especial
de revocacidn, con el fin de lograr que se resuelvan en forma
mds rapida y efectiva, las controversias entre los particula-
res y la administracion en relacién con la aplicabilidad de es

ta ley.

- Suprimiéndose el procedimiento relativo al juicio espe
cial de revocacidn y asi agotado el recurso de reconsideracidn
administrativa, en los casos establecidos por la misma ley, no
habra otro medio de impugnacién de las resoluciones adminis-
trativas que el extraordinario del juicio de amparo. {Art.
277). Ya que las resoluciones de la Secretaria de Comercio, -
por las que se impongan sanciones, podrd solicitarse su recon
sideracién ante la propia Secretaria, el interesado debe ha-
cerlo mediante un escrito que con las pruebas que se juzguen
pertinentes deberd presentarse dentro de los 15 dias siguien-
tes a la fecha en que sc haya comunicado la resolucién impug-
nada, la ejecucibn se¢ suspenderd si el interesado garantiza -

el importe de la multa.

- Establece que la Secretaria puede allegarse cuantos ele
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mentos de prucba estime necesarios para la mejor resolucidm
del recurso y dentro del plazo de 30 dias lo resolveridt, segin

sea el caso.

—~ En cvanto a la transmisién de marcas registradas con-
cuerdan los articulos 172 a 183 de la ley de 1942 y 78 a 81
de su reglamento con los articulos 30 a 35 de la ley de 1928,

y 62 a 74 de su reglamento.

—~ Con objeto de evitar la multiplicidad de propietarios
de marcas idénticas o semejantes en grado tal que se confun-
dan lo cuwal puede inducir a error al plblicoe consumidor, se
declara en la exposicidn de motivos al mencionar a ia trans-
misién de los derechos que confiere ¢l registro de marcas, -
una serie de disposiciones con los requisitos, para que ten-
ga efectos la transmisidén de la marcr, mis cspecificos, que

en leyes anteriores. (8)

— Se impide ademis, que industriales y comerciantes que
empleen marcas registradas o no, en articulos elaborados en el
pais traten de darle apariencia extranjera, lo que resulta en
perjuicio de la economia ya que articulos mexjicanos de buena
calidad se hacen pasar come extranjeros cn detrimento del pé-
blico y del prestigio de la industria nacional; asimismo se
establecen sanciones para quienes no acaten las normas rela-

tivas al uso obligatorio de la leyenda 'Hecho en México" en

8) VEase Nava Hegrete. Op. cit. pig. 92 - 9%
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todos los articulos de fabricacidén nacional que ostenten mar-
cas registradas o no. (Articulos 148, 149, 150, 258, 261 y 262
de 1la ley 1942).

— Se rveduce a diez anos el plaze de vigencia de las mar-
cas para que sea igual al que debe transcurrir entre las reng
vaciones subsecuentes, otorgando como plazo de gracia 2 afios
(redujo este plazo pues, antes, en la ley de 1928 era de 3 -
anos) y si no se presenta la solicitud o se efectda el pago,
caducard la marca. (Véase Art. 168 a 170 de ia ley y el Art.

relativo de la ley de 1928, que es el 24).

Es la Ley de Propiedad Industrial, de trascendente impor
tancia para nuestro régimen legislativo sobre marcas; afirma
y estoy completamente de acuerdo con €1, el maestro C. Sepial-
veda que pese a todos los defectos que se le quisieran acha-
car a esta ley, tiene importancia porque es el antecedente -
obligado de la Nueva Ley de Invenciones y Marcas de 1976, pues
por un lado se quitaron los que con base a leyes anteriores -
se consideraron errores legislativos, y por otro se tomaron -
la mayor parte de sus articulos para integrar el nuevo ordena
miento. Esta ley de 1942, fue el instrumento Util que estuvo
vigente treinta y tres afos. Por consecuencia de su continua
y constante aplicacién se formd un "considerable cuerpo de ju
risprudencia y de prdctica administrativa" que sigue siendo -

atil hasta la fecha. (9)

9) Seplilveda, César, Op. cit., plg. 4.
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La ley de Propiedad Industrial de 1942 regula en sus ar-
ticulos, por primera vez, del 158 al 167 el caso de los Usua
rios Autorizados. Esta ley cuenta como el primer antecedente

sobre los usuarios autorizados de marca.

— E1 primer texto legislativo, respecto a los usuarios
autorizados, lo tenemos en la Ley de Propiedad Industrial de

1942, como sigue:

"Articule 160.- Cuando existan entre personas fisicas o
morales distintas, convenciones (ue aseguren, por el empleo -
de los mismos procedimientos y férmulas técnicas, la equiva--
lencia de los productos fabricados, se permitira a los diver-
sos afiliados el empleo o uso simultineo de la misma marca, a

titulo de usuarios autorizados o registrados de la misma.

Los productos que se vendan en esas condiciones, deberan
ser fabricados segin los mismos procedimientos y férmulas téc
nicas, en tal forma que su aspecto y su naturaleza sean equi-
valentes; ademis, esos productos deberin ostentar el nombre
del usuario registrado de la marca, con la indicacién del lu-

gar en donde son fabricados o producidos.

Articulo 161.- En los términos de esta Scccidén, una per-
sona diversa del propietario podrd ser inscrita en el regis--
tro a titulo de usuario de la marca, con relacidn a todos o a
algunos de los productos para los cuales ésta se encuentra re

gistrada, y con las condiciones o restricciones que se seda-
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iten. E1 empleo de una marca registrada por un usuario autori-
zado, se considerard como uso o cmpleo autorizado, siempre -
que se trate de un empleo o uso que se ajuste a las condicio-
nes o restricciones a las cuales esté sometido el registro del

usuario.

Articulo 162.- E1 uso autorizado de una marca sc asimila
rd al efectuado por el propietario de la misma, para todos -
aquellos efectos para los cuales ese uso tenga importancia en

virtud de esta ley,.

Articulo 163.- E1 usuario registrado de una marca podrd
tomar las medidas legales tendientes a impedir la falsifica-

c¢idén, imitacién o uso ilegal de l1la misma.

Articulo 164.- Para inscribir a una persona en el regis
tro a titulo de usuario autorizado de una marca, esta persona
y el propietario de la marca, deberdn solicitarlo en escrito
por duplicado, al que se acompafiarin los documentos o infor-

mes necesarios y en el que se indicarad:

I.- E1 nombre, domicilio y ubicacién del establecimiento

del usuario.

I1.- Las relaciones industriales o comerciales que exis-
tan entre el propietario y el usuario, suministrindose infor-
mes del grado de vigilancia o de control que el propietario
ejerceri sobre el empleo autorizado de la marca; asimismo se

expresard si las partes han estipulado que el usuario autori-
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zado serd el Gnico que habrad de inscribirse, o si el piupieta
rio se reserva el derecho de solicitar ulteriormente el regis-

tro de otros usuarios de la marca,

I11.- Los productos con relacidn a los cuales s¢ solici-

te el registro de uso autorizado de la marca.

1V.- Las limitaciones o restricciones que se estipulen -
con relacidén a las caracteristicas de los productos, al modo

o al lugar del empleo o0 uso autorizado.

V.- Bl tiempo o duracidn del usc autorizado de la marca,

y los demids datos que prevenga el reglamento.

Articulo 165,- Satisfechos los requisitos anteriores, si
l1a Secrctaria considera después del examen de los documentos
presentados, que el emples por la persona gque se solicita sea
inscrita como usvario registrado, en lo que concierne a los
productos sefalados, o a algunos de ellos, no es susceptible
de originar confusidén entre el pUblico, y sin perjuicio de
las condiciones o restricciones que juzgue convenientes, ins-
cribird a la referida persona como usuario registrado de 1a

marca.

Articulo 166.- La Secretaria de la Economia Nacional,* de
oficio o a peticién de parte, y oyendo previamente a los inte

resados, podra cancelar 1a inscripcidn de un usuario registra

* foy SECOFI.
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do de una marca, en los casos y por los motives siguientes:

I.- Cuando el usuario registrado haya utilizado la marca
de una manera diversa a a la autorizada, o de manera tal, que

haya originado errores o confusiones entre el piblico.

I1.- Cuando el propietario o el usuario registrado hayan
proporcionado datos inexactos o hayan omitido la exposicidn -
de hechos importantes en la solicitud de inscripcién en el re-
gistro, o cuando 1las circunstancias hayan cambiado desde 1la
fecha del registro de autorizacidén de uso, de tal manera que
no subsistan ya los motivos que se tuvieron en cuenta para

concederlo.

Articulo 167.- Es intransmisible el derecho que adquiere
el usuario registrado de una marca, y a solicitud de éste, la

inscripcidn relativa serd cancelada en cualquier tiempo". (10)

Al escribir sobre los antecedentcs legislativos de la 1i
cencia de uso de marcas en México, es necesario anotar datos
sobre el origen de nuestra legislacidn de propiedad industrial
haciendo referencia al Cbddigo de Comercio de 1884, por ejem-~
plo, porque no se puede decir, desde tal ley en adelante se
legisld sobre usuario autorizado o licencia de marcas; se de-
be tomar en cuenta, cdémo s¢ 1legd a legislar sobre tal punto,

razdén por la cual seflalé lo que, a grandes rasgos seria una

10} Seplilveda César. Peculiaridades de l1as licencias de uso de marcas_en el derecho mexi-
cano, Boletin de derecho comparado, B 42. Pigs. 645, 646.
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evolucidén de la legislacidn sobre propiedad industrial en Mé-

xico, a fin de ubicar el motivo de esta investigacidn.

Como esquema de los antecedentes legislativos de la li-

cencia de uso de marcas, tenemos las siguientes legislaciones:

a) Coédigo de Comercio de 1884.

b) Ley de Marcas de Fibrica de 1889.

c¢) Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 1903.
d) Ley de Marcas, Avisos y Nombres comerciales de 1928.

e¢) Ley de Propiedad Industrial de 1942.

La ley de Propiedad Industrial de 1942, fue la primera,
que entre su articulado, regulé a los usuarios autorizados de
marcas. Tuvo gran influencia por el progreso y desarrollo in
dustrial de México, desde aquél entonces, En el Cédigo de Co-
mercio no se legislaba alin sobre usuarios autorizados, porque
como se puede apreciar, apenas si reglamentaba algunos aspec-
tos generales, de las marcas. Poco a poco, la legislacidn so-
bre propiedad industrial fue desarrollindose; Primero sélo
se imitaron leyes de otros paises, después se fueron adoptan-
do medidas que sc podian aplicar en aquél entonces. En 1943,
s¢ pudo afirmar con orgullo, que ya se contaba con una legis-
lacion marcaria, mds completa que antes, pues entre la influen
cia internacional, y la jurisprudencia al respecto, se tenia
un mejor control, y proteccién. Esta ley estuvo vigente, has

ta el nacimiento, de la ley que estd en vigor actualmente, que



71

es la Ley de Invenciones y Marcas de 1976 que con Sus respec-

tivas reformas vino a derogar a la ley de 1943.

Algunos ejemplos, de la aplicacidn de los articulos de la
Ley de 1942, en cuanto al uso autorizado, los encontramos en
la Gaceta de la Propiedad Industrial, editada por la Secreta-

ria de Economia, ecn el afo de 1953:

"Permiso de uso autorizado de marcas rcgistradas de acuer
do con lo que establecen los articulos 161 y siguientes de la

Ley de la Propiedad Industrial octubre 1953".

"Con el nGmero 735, quedd registrada la autorizacién de
uso de la marca nfimero 54870, denominada: SEARS, en favor de

Sears Roebuck de México, S.A. de C.V.".

"Con el nimero 748, queddé registrada la autorizacién de
uso de la marca nlimero 70626, denominada: SPLENDOR, en favor

de Colgate Palmolive Pect, S.A.".

"Con el namero 720, quedd registrada la autorizacién de

uso de la marca nimero 33794, denominada: OLA, en favor de Col

gate Palmovile Peet, S.A."

"Con el numero 763, quedd registrada la autorizacién de -
uso de la marca nimero 24561, denominada: PALMOLIVE, en favor

de Colgate Palmolive Peet, S.A."
Octubre de 1953.



CAPITULO IIX

"LA LICENCIA DE USO DE MARCAS®

El uso autorizado de marcas, también se conoce con el -
‘nombre de licencia de use de marcas. La licencia de uso de
marcas, ha sido una "importacidn” hecha por ¢l derecho marca-
rio de una institucidn propia y caracteristicas de las patepn

tes de invencidn.

No es muy amplio el aspecto doctrinal dedicado a este tg
ma en particular, aln asi, se encuentran diversas opiniones;
ya que, muchos autores niegan que las licencias puedan utili-
zarse en el campo del derecho marcario y las consideran posi-
bles sélo para las invenciones; admitiendo asi, solamente a -~
las licencias de patente. Razdn por la que, no admiten que se

hable de una licencia de marca.

Sin embargo hoy ea dia, en algunos paises, se considera
que las licencias de marca son una de las formas mis utiliza-

das en el trdfico mercantil. Tal es el caso de Venezuela, por
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ejemplo.

En lo personal, considero,que la existencia de las licen
cias de uso de marca es favorable y necesaria, para la expan-
sién de las actividades comerciales y el desarrollo industrial
de cada pais. Provocidndose, una combinacién, y adaptaciom, de
las instituciones juridicas, no sbélo nacionales, sino interna
cionales. Por lo que estoy de acuerdo, con las palabras de Be
nito Sansd, quien en su obra: "Estudios de¢ derccho industrial®,
en Venezuela, afirma.- "Debemos, al efecto, criticar la posi-
cidn de los que se aferran a opiniones absolutistas que estin
en contraste con la prictica existente, con las necesidades -
de expansion del trdfico comercial, porque tal posicidén resul
ta contraria y no favorable -como pareciera- al desarrollo de

las instituciones juridicas".

El misme autor continfa diciendo: "E1 doctrinario del de
recho debe ponerse al dia con las instituciones que regula, -
per lo cual no puede ignorar los fendmenos que surgen, sino -
que su labor estd en tratar de encauzarlos, de explicarlos ju
ridicamentc, de moldearlos y no de entorpecerlos.

Una posicidn contraria a las licencias es un contrasenti
do por cuanto el deseo de expansidén industrial tiende a que -
las marcas, prudentemente controladas por la autoridad adminis

trativa, circulen, se expandan y ganen nuevos mercados". (1)

1} Sansd Benito; Estudios de derecho industrial, pag. 169. Publicaciones de la Facultad
de Derecho de Caracas, XXXV, 1965,



Ciertamente la licencia de usos de marca, se regula y pro-
tege, por los miswmos principios que rigen las licencias de pa-
tentes de invencidén, en cuanto los mismos le fueren aplica-
bles. Por consiguiente, algunos autores como B, Sansd, afir-
man que las licencias de uso de marca han sido una "importa-

¢cidén'" hecha al derecho marcario, del derecho de patentes.

1. CONCEPTO DE LA LICENCIA DE USO DE MARCAS.

La doctrina referente a la licencia de marca, nos mencig
na que podemos definir a la licencia como "aquel acuerdo 3 tra
vés del cual ¢l licenciante otorga al licenciatario un dere-
cho limitado a hacer, usar y/o vender el objeto licenciado,
usualmente mediante el pago de una regalia™. (2) Puesto que,
licenciar es comnsiderado un términe, que ciertamente contiene,
el elemento bdsico, como lo llama A, Soberanis, de conceder un -

derecho.

En México, en 1961, refiriéndose a esta licencia de mar-
cas, César Seplilveda, escribid, para el Boletin del Instituto
de Derecho Comparado, SOBRE ia naturaleza de las licencias de
marca. Afirmando, que ... "la inmaterialidad de los derechos
de e¢ste tipo hace dificil ia cuestién de establecer el cardc-

ter legal de la licencia. No existe jurisprudencia nacional

2) Alvarez Soberanfs, Jalme. La regulacifn de las_invenciones y marcas y la transferencia
de tecnolegla. Pig. 86. Ed. Porrda, 5.A., 1979.
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al respecto. La doctrina extranjera, por otra parte, ha sido
poco explicita. Pero en vista de la creciente importancia cco
némica de las licencias, y de las censecuencias juridicas que
de ellas se puedern derivar, resulta necesario intentar delimi
tar la real naturaleza del contrato por el cual se permite el

uso de una marca a una persona diferente del propietario'. (3)

Como la licencia es por escrito, se define a la licencia
de uso de marca, come aquel convenio o contrato celebrado en--
tre el titular del registro (propietario) de una marca, con -
otra persona, come ya sc¢ anotd, pero mediante ¢l cual se le -
transfiere a &sta el uso exclusivo o restringido de la misma,

para distinguir los mismos productos protegidos con é&ésta.

La licencia de use de una marca sbélo concede al usuario
el goce y explotacién de la misma; y nunca conlleva a la trans
mision del derecho de propiedad. Pues no renuncia el duefio a
sus derechos sobre la marca, simplemente concede al usuario el
derecho al goce y explotacidn de l1a marca, con Ias mismas oblji

gaciones como si fuese dueio de la misma.

Por lo tanto la licencia de wuso de una marca no es otra
cosa que un '‘compromiso” regulado y controlado por la ley; ba
sada en un convenio mediante el cual el propietario de la mar
c¢a "auteriza" a una persona para que la use en las mismas con

diciones de su registro, desde luego, que recibiende como con

3} SepGliveda, César. Pecultiaridades de las licencias de uso de marcas epn el derecho mexi~
cano; en ¢l Boletin del institute de derecho comparadc ge Mexico. Pag. 632.
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trapartida una especie de participacién o "royalty" (como 1le
ilama Leopoldo Palacios, y algunos autores venezolanos); en la
venta de los productos que ella distingue, o bien, una deter-
minada cantidad de dinero que sec precisa en el respectivo con
trato o convenio., (4} "E1l contrato de licencia es un pacto -
por el cual el titular de un monopolio de explotacidn concede
a otra persona, en todo o en parte, Yy bajo ciertas condicio-
nes, el goce de su derecho de explotacidén. Ahora bien, ese con
trato es oneroso, También es perscnal y no transferible, ya -
que se prohibe la transmisidén de la licencia a terceros (ley
de Propiedad Industrial articulo 167). ls evidente, que no se
trata de un derecho real, pues el hecho de ser registrable no
le comunica esa virtud. Se trata visiblemente de un derecho -
relativo, oponible entrec partes y, ademads revocable. Adicio--
nalmente, se estd en presencia de un contrato de tracto suce-

sivo™. (5)

La figura de las licencias de marca, continuamente, se -
discutid sobre su parecido o equivalencia con otras figuras -
juridicas. El género mds prdéximo, del contrato de licencia, es
el arrendamiento de cosas muebles (Ver Cddigo Civil). Es proxi
mo, porque el duefio no renuncia al derecho que le concede 1a
marca, sino que solamente renuncia al derecho de perseguir a

quien la use sin su consentimiento. En las licencias, se goza

4) Véase a Palacios Leopoldo. Marcas Comerciales. P8q. 164. Universidad Ceniral de Vene-
zuela, Ediciones de la Biblicteda, Caracas, 1968.
5) Sepllveda; ibidem.
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de la misma cosa por dos o mis personas.

B

Otra de las figuras que constantemente se compard, y se
atribuyé parecido con la figura que estamos analizando, fue,
la sociedades. La escuela alemana, represcntada por Roubier,
proclamé la semejanza entre el contrato de licencia de uso de
marca y el de sociedad, afirma SepGlveda, que apoydndose esta
escuela alemana, en que el C6digo Civil alemidn articule 723 -
establecia que la resolucidn del contrato de sociedad por mo-
tivos graves, en tanto que en ¢l resto de los contratos no se
admitia la rescisién sino por incumplimiento de la otra par-
te. Pero esto resulta débil fundamento, ya que 1a colaboracidn
entre ¢l dueiio de la marca y el usuarie o licenciatario, por
mis amplia que fuera, no llega a crear una relacidn social, o
a dar nacimiento a una persona diferente de cada una de ellas
dos. Por lo tanto, es incorrecto pensar que la licencia de mar

cas tuviese semejanza o igualdad a un contrato de sociedad.

Otras ocasiones se ha querido identificar a la licencia
de marcas, con la cesidén de la marca, llegando a decirse que
12 primera vendria a ser una "cesi6n limitada". Esto es real-
mente una comparacién innecesaria, puesto que existen notables
diferencias entre ambas. En la cesidn de la marca, el titular
se despoja por entero de su dereche de propietario, asi tam-
bien de la facultad de perseguir a tercero en casos de inva-

sién de derechos, etc. En la licencia se conserva el derecho
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de explotar* asi como el de perseguir infractores, el dere-
cho de renovacién de registro de marca, el derecho de cancela
cidn voluntaria, el de limitarla cuwando procede, etc. A dife-
rencia del usuario, el titular puede contestar demandas de nu
lidad de su marca lo cual no ocurre cuando la ha cedido. Ade-
mis, el cesionario puede retransmitir la marca, mientras que
el usuario estd legal y expresamente impedido de transferir -
la licencia (Ley de la Propiedad Industrial 1942; Art. 167).

Por lo que, esta identificacidn de licencia y cesidén ha sido

tachada como absurda. (6)

A pesar de que por sus caracteristicas la cesidén y la 1i
cencia de marcas son distintas, para efectos del contrato ' de
licencia, muchos autores, conicten el error de llamar “ceden-
te” al licenciante, Yy cesionario al licenciatario, como por -
cjemplo, Benito Sansd, pero es incorrecte, como ya lo aprecia

mos.

La licencia es simplemente una autorizacién de caricter
administrativo que otorga el dueciio de la marca a.otra perso-
na, interesada, y no debe confundirse con la cesién de mar-
ca. La licencia sc¢ regird por el derecho de la propiedad in-

dustrial, y en determinados casos tendrad que consultarse, o

(*) Geplilveda, anota que, es excepcidn aqui, el pacto por el cual el duefio de la marca ad-
.mitiera no explotar su derecho, serla contrario al auténtice principio del derecho de
las marcas; y tendrla el cardcter de una verdadera cesidn, 5610 que encubierta. En da-
do caso constitulria un fraude a la ley en los palses donde se prohibe la cesifn de -
una warca.

6) Véase Sepliveda . op. cft. pag. 632.



estar, a lo dispuesto por su ley comin, gque es el derecho mer
cantil, cédigo de comercio, etc. En cambio 1a cesidn es regu-
lada por el Codigo civil, (Arts. 2029). E1l Coddigo Civil, cn el
titulo 111, establece lo referente a la transmisidén de 1las -
obligaciones, donde apareceﬁ en ¢l capitulo I, la cesidn de -
derechos, y en el capitulo II, la cesidén de deudas. Donde so-
lamente se dice, 1o que e¢s cesién de dercchos, de crédi--
tos, cesidén de derechos pero en ningiin momento se¢ dice que una
cesidn de marcas es una licencia de marcas, o algo relaciona-
do con esto. En el derecho Venezolano, se maneja mucho la se-
mejanza entre cesién y licencia de marcas; pero en lo perso-
nal, no estoy de acuerdo en identificarlas, pues son figuras

distintas, como va lo mencioné en pirrafos anteriores. En nin
gln momento al referirme al licenciante lo 1llamart cedente, ni

cedente al licenciatario.

"En realidad, bien analizada, la licencia de uso de mar-
cas, no viene a ser sino un compromiso, reconocide y controla
do por la ley, de no oponerse, mediante una suma de dinero, a
que un tercero utilice la marca. La finica diferencia entre el
que otorga la licencia y el que la obtiene es que este fltimo
tiene un. derecho relativo, en tanto que cl titular tiene uno
absoluto, oponible erga omnes, pero para ambos se trata de un

derecho positivo de uso". (7)

7) IBIDEM.
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Ahora bien, reevaluando lo anterior, podemos decir, que:
el derccho exclusivo de uso de una marca, se adquiere median-
te su registro en la Secrctaria de Comercio y Fomento Indus-
trial; sin embargo también se puede apreciar, que hay otras -
personas distintas del titular del registro, quiencs también
pueden usar la marca, Y esas personas son los llamados wusua-
Tios autorizados de marca. Para tal efecto, estos usuarios au
torizados necesitan una "autorizacidn' por escrito (con varios
requisitos de los que hablaré mis adelante), que contenga ex-
preso, el acuerdo entre el duefio de 1a marca y el que va a te
ner cardcter de usuario autorizado. Ese documento es llamado
licencia de marca. Se establece, que debe ser por escrito, Yy
cumpliendo con los requisitos que especificamente sefala la -
ley de Invenciones y Marcas, en sus articulos correspondien--

tes. Y de acuerdo con las definiciones, que en pirrafos ante-
|

riores se¢ expusieron, la licencia de marca es: el contratoe ce
lebrado entre el titular del registro de una marca (licencian
te} y una persona (licenciatario) fisica o moral. Donde el 1i
cenciante otorga un derecho de uso de su marca para distinguir
los mismos productos protegidos con ésta; a cambio de una par

ticipacién determinada (regalias).

Todo ¢sto, sin transferirse el derecho de propiedad  que

tiene el titular del registro sobre su marca.

Es un contrato de caricter oneroso, personal, de tracto

sucesivo y se puede revocar,
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2, DISCREPANCIA-EN LA TERMINOLOGIA.

La licencia de uso de marca a pesar de sus evidentes ven-
tajas para el trifico comercial internacional, no fue bien aco-
gida en todas partes. Algunos la veian con cierto recelo. Otros
consideraban que la licencia de marcas no venia a ser sino un
mal "trasunto'" de la licencia de patentes, que era mids vene-
rable y mis desarrollada. Empero, el apreciable desarrollo del
régimen internacional de la propiedad industrial que se mani-
festd en las diferentes revisiones realizadas al Convenio de
Paris de 1883 (Bruselas 1900, Washinpton 1911, la Haya 1925,
Londres® 1934, Lisboa 1958), etc., ha permitido que se extien-
da la funcién de las licencias de uso de marcas y ha hecho que
la institucidén reclame ya, un ftratamiento adecuado e¢n las le-
gislaciones de los paises, y ¢n convenciones internacionales

que se habian quedado atris en la evolucidon de esta figura. (8)

Los doctrinarios, no admitieron tan ficilmente el térmi-
no “licencia de marca'; estaban tan acostumbrados a escuchar
el término licencia de patente, que al hablar de licencias de
marcas, no fue lo mismo, no les gustd mucho. Pero la necesi--
dad juridica de una regulacidn especifica, fue la que empujd,
y determind, el hecho de 1lamar licencias de marcas, al con-
trato de uso autorizado de marcas. De hecho, es mis facil de-

cir licencia de marca que usuario autorizado de marca.

8) Véase a Seplilveda. op. cit. ply. 631.
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No todos los paises cuentan con legislacidén que contenga
o regule a las licencias de marcas. Los que si tienen legisla-
cidén, en un principio hubo problema ya que se queria que los
contratos de licencia de marca fueran idénticos a los de 1i-
cencia de patente, ;Por qué no? decian, ambas son licencias, y
las dos son propiedad industrial, que mis da. Yo diria que -
ambas son distintas, y por tante, deben tener sus propias nor

mas, tanto para regular la forma como el fondo.

Encontramos, que de alguna manera algunos autores, gene-
ralizan, y el uso autorizado de marca, es junte con las paten

tes puesto bajo un rubro general de "licencias".

Geoffrey W. Tookey en lo que se refiere al uso controla-
do -asunto que surge al tratar de explicar la existencia de -
las licencias de marca y el registro de los usuarios autori:za
dos - nos dice que parecce haber necesidad de un estudio bﬁsi--
co de las consideraciones involucradas en esto, El mismo au-
tor, consideraba que eran ignoradas muchas cosas con respecto
a esas formas de propiedad industrial. La asociaci6én habitual
de marcas con patentes como ''tOpicos emparanteados" sugiere
por lo tanto una afinidad mds cercuna entre estas materias

de la que en realidad existe.

En otros aspectos las marcas y las patentes, su compara-

¢idn estd marcada por contrastes mas que por analogias.

In tiempo atrds, ya sc¢ habia discutido sobre este tema,
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prucba de ello, nos la da, 1a coincidencia de opiniones de G.

W. Tookey y el abogadv inglés, Sir Kenneth Swan Q.C., en 1908,

Existe todavia una tendencia de asociar a las patentes y
a las marcas en una mayor medida de la que puede ser justifi-
cada, y esta tendencia se hace mas evidente en el terreno de
las licencias. Son varies los contextos donde se encuentran
sugestiones en el sentido de que las disposiciones de los con
tratos de licencia relativos a patentes pueden ser idénticos
a aquellos relativos a las marcas, y que tal uniformidad ecs
conveniente porque los mismos contratos a menudo tratan al mig
mo tiempo de patentes, marcas y Know How* y es por consiguien
te légico y priictico que estos contratos se rijan por disposi -

ciones similares,

Pero del mismo modo, -dice Tookey- a menudo se cncuentran
sugerencias, en las que se vota, porque cada cual tenga sus
disposiciones propias. Otros, como ya lo mencioné, generalizan
y ponen al uso autorizado, junto con otras figuras distintas,
bajo el rubro: "licencias'", sin especificacién alguna. Se cree
y estoy de acuerdo con ello, que esta filosofia estd equivocy
da y que no estd de acuerdo ni con el uso actual de marcas ni

con lo quec el pablico entiende como marcas.

Muchas leyes nacionales, no admiten, y sc¢ podria decir,

(*) KNOW HOW.- Término utilizado en el Derecho de la Propledad Industrial, a} referirse a
la Transferencia de Tecnologfa.
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que detestan la palabra '"licencia' en relacidn a las marcas;
algunas legislaciones prohiben el otorgamiento de licencias
sobre marcas en cualquier forma, y otras, tratan el asunto
en forma muy limitada, ¥ en forma tal, que ciertamente no ani
ma a pensar que las licencias sobre marcas son tan habituales
como las licencias sobre patentes y pucden estar sujetas sus-
tancialmente a las mismas reglas. Las discusiones internacio-
nales en la Conferencia de Lisboa de 1958 sobre el uso autori
zado de marca dio lugar al texto de dicha conferencia, que
anulé en aquel tiempo, el uso de la palabra Iicencia. Ya que
hasta entonces, se demostrd, que los propietarios de marcas
son en general muy conservadores en lo que se refiere a las
circunstancias en las que ellos permiten a otros aplicar sus
marcas a sus articulos y que el pdblico estd mejor servide

mediante tal conducts conservadora. (9)

Por otro lado hay discrepancia en céme 1lamarie, si "uso
autorizado de marca", si "licencia de cxplotacidn de marca", o
como algunos, limitarse a decir "licencia de marca". En fin,
todos son vilidos, son producto de-las diversas legislacienes
nacionales. Conque vaya de acuerdo con cada legislacidn, se
le podrd llamar licencia, o autorizacidn de uso de marca; es -
segln la aceptacidén local. En nuestro pais, se maneja en la

doctrina "uso autorizado de marca", pero para los tramites en

9} Tookey, W. Geoffrey. Véase Adelantos modernos en el derecho y el uso de las marcas; Re
vista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artistica. Nimeros 21-22. Pigs. 418- 410,
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la Oficina de Marcas, todo se maneja con el nombre 'licencia

de marca".

3. DIVERSAS CLASES DE LICENCIAS.

Se distinguen dos clases de licencias de uso, segin el
alcance o la limitacidn en que el propietario pueda convenir
con ¢l usuario, las que son cominmente llamadas '"licencia ex-

clusiva™ y "licencia no exclusiva™.

Licencia Exclusiva.- La licencia cxclusivé es aquella me
diante la cual el propietario de la marca garantiza al usuario
que solamente él, y nadie mis, utilizarid esa marca dentro de
determinado territorioc o mercado comercial, por un tiempo tam
bién determinado. Es decir, c¢n esta licencia, el licenciante
o propietario de la marca, sec compromete a no conceder nuevas

licencias,

Licencia No Exclusiva.- En contraposicidén a la anterior,
es aquélla mediante la cual el propietario de la marca se re-
serva el derecho a permitir su uso a otras personas dentro de
un mismo ambito territorial, (10) Hipdtesis en la cual, nos -
dice B. Sansé, nada impide que el propietario haga nuevas con

cesiones a terceros.

El mismo autor, afirma que la licencia puede igualmente,

10) Vease a Leopoldo Palaclos, Op. cit. P&g. 165.
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ser otorgada para cierto territorio, para todos, o limitarse

para algunos productos a los cuales la marca se aplica. (11)

Existe también otro tipo, o clasc dc¢ licencia, y tal es
el caso de las licencias obligatorias, las que contrariamente
a las voluntarias, se¢ obliga al propietario a contratar con un

tercero. De esta licencia obligatoria, escribiré mids adelante.

Algunas de las caracteristicas de las licencias de marca
son las siguientes: Existen dos caracteristicas que se puc-
den considerar como fundamentales en la licencia de uso de
marca. a) Es un derecho relativo éponible solamente entre las
partes contratantes; b) y es un derecho personal (intuitu

personae), no transferibie.

Se dice que es un derecho relativo porque, el duefio de la
marca "da", derecho de uso de su marca, mediante un contra-
to o licencia . Reservéndose el dereche de que esa licencia
no pueda ser traspasada total ni parcialmente sin su autoriza
cién.’ Por otro lado, el usuario no puede oponer su derecho a
terceros ya que cualquier reclamacidén que pudiera surgir por
el uso indebido de la marca podria hacerlo el propietario, a

quien 1la ley le ha otorgado la proteccién.

Es un derecho personal no transferible, porque, resulta

logico que el propietario de una marca se reserve el derecho

11} Véase a Benito Sansd, Estudios de Derecho Industrial, pdg. 171; Publicaciones de la Fa
cultad de Derecho de Caracas, XXXV, Ao de publicacién, 1965.
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a que &1 sea el Gnico quien pueda disponer de cualquier even-
tual traspaso o transferencia de ella. De ahi, que no deba au
torizar al usuario (licenciatario), para dar la licencia a mas

personas. (12)

Licencias Obligatoria.- Las licencias obligatorias son -
igualmente 'una importacidon reciente del derecho marcario a -
una institucidn tipica de la materia de patentes', Consiste
en la cesién forzosa de una licencia de explotacioén, impuesta
por los Srganos estatales al titular de la marca, en virtud -
de una solicitud de una persona que alcgue y pruebe que la mar
ca no ha sido utilizada durante un tiempo detcrminado. '"La 1i
cencia obligatoria constituye una sancidén al titular de la mar
ca del incumplimiento de su obligacién de utilizarla; es una
sancién menos grave que la caducidad, por cuanto no cextingue
el derecho de exclusividad concedido, sino que obliga a con-
tratar"., (13) En la doctrina mexicana, y en la practica, se -
hace efectivo lo escrito en el pirrafo anterior, se introduce
por primera vez en el derecho mexicano la que se considera fi

gura juridica, la licencia obligatoria, en materia de marcas.

En México la SECOFI, por causus de utilidad, es 1la encay
gada de otorgar licencias obligatorias para el uso de marcas
registradas. Se fijarin regalias, las cuales, estaran a cargo

de la mencionada Secretaria, la cual convocard a las partes

12) véase Palacios Leopoldo, op. cit. pig. 165,
13) Sans$ B. Op. cit. p&g. 172.
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interesadas a una audiencia, donde se fijard, las correspon-

dientes regalias.

Algunos tratadistas, como Garcia Moreno V.C., y Nava Ne-
grete entre otros, coinciden opinando que la figura de las 1i-
cencias obligatorias se creo con el fin principal de protece
cién a empresarios y trabajadores mexicanos; sin con ello per
judicar al titular extranjero, ecspecifican que no sc¢ trata de
una expropiacion*, pues queda y seguird siendo el titular de
la marca y tendrd derccho el dueito de la marca a percibir las
regalias pactadas, y correspondientes, seglin sea el caso. (14)
"Hasta ahora, dice la Exposicidén de Motives, el Estado Mexica
no carece de instrumentos juridicos para permitir el uso de
una marca cuando lo reclame el interés pablico y el titular

de las mismas se¢ niecgue a concederlo,

Aun cuando nuestra actual Ley de Invenciones y Marcas y
su reglamento, son omisos en regular y establecer el marco ju-
ridico de las licencias obligatorias en c¢sta materia, de 1la
misma estructura juridica de la ley, nos permite deducir el
mencionado marco, sin embargo, sceria aconsejable que se aludie
ra expresamente al mismo, en nuestros Ordenamientos Juridicos.

La licencia obligatoria en materia de marcas, que no tie

14) véase a Nava Negrete, Derecho de las Marcas. Pég. 552-553.

{*) EXPROPIACION.~ Limitacién del derecho de propiedad en virtud de 1a cual el duefio de un
bien, mueble o inmucble, queda privado del mismo, mediante o previa indemnizacibn, en
beneficio del interds plbiico. {VBanse Arts. B31-836 del Cédigo Civil D.F.}.



ne precedente en el derecho de marcas, asi como quc surgid de
un trasplante del derecho de patentes, presupone lo siguien--
te: a) Que el cesionario en sus productos sean de la calidad
forma y naturaleza propia de los productos del titular de 1la
marca. b) Que el titular de la marca se vea compelido a pro-
porcionar al cesionario la informacidédn y los medios técnicos
necesarios para fabricar los productos, y c) Que el titular de
la' marca se vea compelido a inspeccionar y controlar el proce

so de fabricacidén de los productos de marca.

El mismo autor continGa diciendo, "Todo esto es con el
objeto de que no se lesionen los intereses legitimos de 1los
consumidores, ya que podrian ser engafados al adquirir produc
tos de marca; que no tengan la calidad, forma o naturaleza
propia de los productos del titular de la marca, pero aln mis
el incumplimiento de las mencionadas obligaciones debe mnece-
sariamente ser sancionado, por lo que hace al concesionario
con la cancelacidén de la licencia obligatoria, y en lo que
toca al titular de la marca, el revocamiento de su derecho

exclusivo que le confiere su mavca"™. (1§)

Si bien es cierto, 1la crecacidn de la licencia obligato -
ria, ha sido de gran utilidad, pero ha sido objeto de criti-
cas. Sin embargo, es admisible en el derecho, pues es una cla

se mids de licencias de marcas; es considerada como una modali

15) IBIDEM.
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dad que se impone al titular, de la marca con respecto a la -
propiedad de su marca; evitindose asi, engafios al consumidor

con respecto a las caracteristicas y propiedades de productos.
Esta licencia obligatoria, segin lo expuesto en doctrina, es
de aplicacibn neccesaria, sin embargo, como cn el caso de- Méxi
co, y como lo afirma Nava Negrete, no es usada, y por lo tan-
to debiera suprimirse; si es que no se va a utilizar. La 1i-
cencia pbligatoria, tiene las caracteristicas aqteriormente -
sefialadas y su fundamento, en el caso de México, cn el articu

lo 132, de la Ley de Invenciones y Marcas.

4. CONTRATO DE LICENCIA DE USO DE MARCA.

Como ya se menciond, el titular del registro de una mar-
ca, tiene el derecho de permitir que otro utilice su marca,
convirtiéndose este Gltimo en usuario autorizado de la marca
de aquél, Lo cual ecs 1llamado, licencia de marca. Esta licen-
cia de marca, para que tenga validez, debe cumplir con varios
requisitos o formalidades, de las que escribiré wds adelante;
pero lo principal, es que la licencia de marca, debe quedar

plasmada en un documento, el cual es llamado "contrato de li-

cencia de uso de marca',

Sabemos, que una licencia es un acuerdo a través del -
cual el licenciante o duefio de la marca, otorga al licencia-

s - s 1] .
tario un derecho limitado a hacer, usar y/o vender el objeto
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licenciado (motivo de la licencia), usualmente mediante el;pa-
go de una regalia. {(16) En doctrina, y algunas legislaciones
lo siguen, se afirma que la licencia de marca, debe ir por es
crito, en un “contrato®, aunque en algunas ocasiones se ha cri
ticado, y se ha dicho que no es un contrato, que no existe re-
gulacidn al respecto, en fin, se ha criticado mucho. De acuer
do con 1o establecido en nuestro Cddigo Civil, vigente para el
D.F., si es un contrato, pues incluso de el se derivan dere-
chos y obligaciones para las partes. "Contrato.- Es un conve-
nio*, en virtud del cual se crea o transfiere una obligacién

o un derecho” (Art. 1793 Cédigo Civil). En el caso que anali-
zamos, se transfiere un derccho, el derecho de use de la mar-
ca, La ley de Invenciones y Marcas, incluso su reglamento sc
refieren, en ocasiones al uso autorizado de marca como ‘'con--
trato o convenio', Razén por la que considero conveniente, se

analicen sus caracteristicas en general.

a) OBJETO Y SUJETO DE LA LICENCIA.- En cuanto al objeto,
ya sc¢ legislaba al respecto en la ley mexicana de Propiedad -
Industrial de 1942- como ya se anotd - diciendo, que "El con-
trato que se celebre para otorgar a un tercero el derecho de
usar simultidncamente la marca, puede estipular que el permiso

para emplearla se refiera a todos los preductos sefialados am-

16} Véase a Alvarez Scberanis, Jalme, Op. c¢it., Dphig. BG.
(*) Nota: Convenio es cl acuerdo edtre dos © pds personas para ¢rear, transferir, modtfi-
car o extinquir obligaciones, {Arte. 1792 del Cédigo Civil vigente para el D.F.).
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parados con el registro o Gnicamente a parte de ellos. Desde
el punto.de vista del sujeto, puede pactarse que el usuavio -
autorizado serd el Gnico que habrd de ser inscrito como tal,
pero también se puede convenir que el propietario de la marca
sc reserva el derecho de solicitar que otras personas sean tam
bién registradas como usuarias de la marca. (Arts. 161 y 164
Ley de Propiedad Industrial)". (17) De acuerdo con esto Giti
mo, serdn segin corresponda, licencia exclusiva, y licencia -

no exclusiva.

b) FORMALIDADES DEL CONTRATO DE LICENCIA.

"Es obvio que la licencia debe constar en un contrato es
crito. La naturaleza de este pacto es eminentemente mercantil
(Codigo de comercio* Art. 75) y por lo mismo, han de observar
se las formalidades que exige el cddigo de comercio. Si el ti
tular de 1la marca reside en el extranjero, es menester consig
nar la fecha de la firma, deberid contener certificacién nota-
rial sobre la capacidad del firmante y sobre la existencia de
la sociedad, en su caso. Esa certificacién notarial tendrd que
ser legalizada por funcionario consular mexicano, y la firma
de éste habrd de ser autenticada por la Secretaria de Relacio
nes Exteriores'. (18)

————

17) Rangel Medina, David, La licencia de explotacién de marcas en el derecho mexicano; en
la revista mexicana de la propiedad industrial y artfstica, NHim. 4. Pg., 280.

(*}  Articulo 75.- La ley reputa actos de comercio, etc....

18) Sepliveda César, Pecullaridades de las licencias de uso de marcas en el Derecho Mexi-
cano, en el BoletIn del Instituto de derecho comparado de Mexico. Num., 42. Pag. 633.
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Empero, -afirma al respecto Sepilveda-, si el firmante
del contrato ya habia aparecido anteriormente como suscriptor
del poder necesario para registro de la marca, y ese poder, 2
su vez, lleva cadena de legalizaciones, ya no ¢s menester,
acreditar de nuevo, la certificacién notarial y legalizacién,
ya que e¢s suficiente con mencionar la refercencia en el texto
del contrato anterier, para que sc tenga por cumplido este -
requisito. En cuanto a la firma de la parte residente en Mé-
xico, se puede "nutenticar" ante dos testigos, si fuese perso
na fisica, si fuese una compania, o sociedad, se debe autenti

car ante notario piblico o corredor publico.

El mismo autor aconseja, que por razones de conveniencia
se debe consignar el contrato de licencia por triplicado. Asi,
las partes tendrin un ejemplar cada una, y el otro servird
para efectos de inscripcién; y este ejemplar llevard la certi
ficacidén y legalizacidén. Los otros sdlo en caso de controver-
sia de la licencia al mandato para el abogado que ird a regis
trarla, De esa forma la solicitud iria suscrita por una sola

persona como representante de ambas partes.

Hay obligacién de cumplir con ciertos requisitos, y for-
malidades para que la licencia se considere vdlida. Una condi
cidén que en México, se establecid de forma expresa, en la ley
de Propiedad Industrial de 1942, fue la formalidad de regis-
trar la licencia o permiso de uso de la marca; a tal grado, -

que en esa misma ley se utilizd indistintamente la expresidn
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"usuario registrado"™ y '"usuario autorizado" para designar ala
persona distinta del propietario autorizada por éste para em-

plear la marca.

Para inscribir en el registro de la marca a una persona
como usuario autorizado, debe formularse la correspondiente
solicitud a nombre de ambas partes, es decir, de que va a -
ser ¢l usuario autorizade y del duciio de la marca. Dicha soli
citud debe contener todos los datos de los convenios, condi-
ciones, informes técnicos, medios de vigilancia, caracteristi
cas de los productos, lugar de fabricacidn, duracibén del con-
trato, es decir, la informacién idénea, que garantice los in-

tereses de las partes.

Esa solicitud, se presenta ante la direccién, de Propie-
dad Industrial (lioy direccién de Patentes y Marcas), y esta -
direccién examinard si los requisitos que senalé en el pirra-
fo anterior fueron cumplidos, revisa que los datos sean correc
tos y completos, ademds puede rehusar la inscripcién si a su

juicio los productos a que se refiere el permiso son suscepti

bles de originar confusidn entre el plblico. (19)

Existen aspectos que deben tomarse en cuenta, para el ca
so de solicitar licencia de marcas, algunes tratadistas como
Sepiillveda, los llaman Supuestos o presupuestos de la licencia.

El primer aspecto importante o 'presupuesto bisico", lo cons-

19} Vgase Rangel Medipa, Op. cit, pigs. 280-281,
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tituye la existencia de una marca registrada, en plena vigen-
cia, que ademis, esté producicndo todos sus cfectos legales,
Porque una marca que esté caducada, o en nulidad, no se podria
permitir el lujo de darla en licencia a alguien. La ley de Pro
piedad Industrial, establecia que ecra necesario que la marca
en cuestidn esté en uso actual, en la Repiblica Mexicana, oen

su caso, que esté revalidada de acuerdo a la ley.

Por otro lado deben haber pactos que garanticen que los
productos fabricados a virtud de la licencia, no van a '"desme
recer" lu calidad que se venia cuidando en lus mercancias a
las que se les aplica la marca original. La ley no era especi
fica, en que si tales pactos, fueran dentro del contrato de
licencia o no. En la practica, nos dice el mismo autor, basta
ba con incluir en el contrato de licencia o en la solicitud -
de inscripcién la mencién de que dichos pactos se han realiza

do para que se considere cumplido este requisito.

Es importante, que en alguno de los dos documentos, (la
solicitud, o en el contrato de licencia), se especifique,
que la calidad de los productos serin de calidad equivalente
a la de aquéllos a los que se les aplica la marca original.
Con esto, se cumple con el requisito legual que mencioné, y se
quita cualquicr responsabilidad al propietario de la marca
por una calidad distinta, o inferior; vy se crean causas de
Tescisidn del contrato de licencia. Todo esto, beneficiando a

la marca, pues se evita que una calidad inferior, del usuario
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autorizado, provoque menoscabo en los intereses y la fama de
la marca original. Ademids se beneficia al pGblice consumidor,

pues no caeri en enganos.

"Otro supuesto mids del contrato de licencia es que ade-
mis de la calidad intrinseca de los objetos fabricados, ellos
deben ser equivalentes a su apariencia externa y en su natu-
raleza a los que han llevado la marca original (L.P.I. Art.
160 22 parrafo). Naturalmente debe existir una fibrica mexica
na que pueda producir los articuloes. Es decir el supuesto le-
gal estd indicando que se trata de un pacto entre manufacture

ros". {20)

c) DURACION DE LA LICENCIA DE MARCA.-

Se considera, por la doctrina, que las partes deben fi-
jar el tiempo; la ley mexicana de Propiedad Industrial de 1942,
establecia en su articulado, que las partes tenian absolu-
ta libertad de fijar el tiempo durante el cual c¢l usuario au-
torizado podia usar la marca. Perc se anotaba, que ¢l permiso
de uso no podia ser mayor al plazo legal del registro de la
marca que en aquel entonces era de 10 aflos, (Hoy es de cinco,
Art, 112 L.I.M. vigente). No podia ser estipulada para tiempo
mayor. Se estipulaba para impedir descontento de las partes,

que la licencia duraria el tiempo que el registro, siendo pa-

20) Sepllveda, op. cit. p&g. 634-635.
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ralela a la duracién del registro, si éste se recnovaba, la 1i

cencia por consecuencia se podia prorrogar. (21)

Al respecto escribié Alvarez Soberanis, diciendo, que es
te es un caso muy distinto al resto de los contratos de tras-
pasc de tecnologia, el caso de los contratos de uso de marca,
y. su duracion, tienen aspectos importantes a los que hay que
poner atencién. En esos acuerdos de voluntad, el interés del
usuario es gozar del plazo mis amplio posible, con el objeto
de recuperar su inversién, contando con la seguridad de que el
titular de la marca no podrd suprimirle la autorizacién de -
uso. Por la naturaleza del contrato, se derivdé esta sitwacién,
y el Registro Nacional de Transferencia de Tecnologia no pue-
de desconocer tal caso, incluso se limita la duracién a 10 -

afles, cuando ecs obligatoria para el adquirente.

La solucidn que sugiere, coincidiendo con la del Regis-
tro Nacional de Transferencia de Tecnologia, es que el licen
ciante se obligue por el periodo mis large posible, con tal
de que el usuario pucda desligarse de sus obligaciones en for
ma.- unilateral, por ejemplec con un preaviso con cierta antici
pacidn y en un plazo que no exceda al de 10 afios. Y lo deja-
ba al arbitrio de las partes aceptar o rechazar esta medida.
Pero hasta entonces, 1979, afirma Soberanis, que el Registro

logrd que se incluyera en algunos contratos esta medida, co-

21} Véase Rangel, op. cit. pag. 280.
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mo resultado de un proceso de negociacidn informal, (22)

d) POSIBLE CONTENIDO DEL CONTRATO DE LICENCIA.

Para dar efecto a una licencia de marca, como ya se ano-
t&, no basta con realizar la solicitud de licencia, conforme
a la ley de la materia; sino que también la ley menciona que
s¢ debe plasmar el acuerdo de las partes, en un contrato. La
discrepancia que existidé al respecto, provocd, que la ley no
fuera muy concreta, en lo gue respecta al contrato y su for-
malidad, S&6lo era concreta, en el caso de la solicitud., Por
consiguiente, diversos tratadistas, se preocuparon, y con
el fin de contagiar al Legislador, y atendiendo a las necesi-
dades del momento, crearon algunos modelos de lo que en wun
memento dado se podria tomar como contrato de licencia de mar
ca. Asimismo, algunos, como Leopoldo Palacios e¢n Venezuela, y
César Sepilveda en nuestro pais, plasmaron, lo que es el ''po-

sible contenido del Contrato de Licencia.

En orden a cumplir los requerimientos legales mexicanos
asi como para regular previsoriamente las relaciones entre
licenciante y licenciatario, o mds correcto en este caso, el
titular y ¢l usuario, -como dice Sepilveda-; el contrato de-

biera contener los elementos siguientes:

— La mencién de si la licencia ir2d a ser exclusiva o no

22) VEase Alvarez Soberanis, op. cit. pig. 575-576.
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exclusiva, la determinacién del territorio concedido en licen
cia y la estipulacioén de si se trata de una licencia indefini
da o limitada a cierto tiempo. Al mismo tiempo, la previsidn
de si el titular se reserva o no la explotacién por si en el
pais, y si conserva el derecho de importar mercancias suyas al

territorio concesionado.

- La vigilancia y el control que ejercerd el titular con
respecto a la equivalencia de cazlidad de las mercancias. Para
satisfacer ese extremo puede pactarse que el titular tendrd -
derccho a efectuar inspecciones en los locales del usuario, -
para cerciorarse si estdn cumpliéndose las condiciones impues
tas. Asimismo, podria convenirse en que periddicamente se su-
ministren muestras, o en que el titular designe personal para

supervisar la fabricacidn.

La violacién de este aspecto podria penarse con la resci
si6n del contrato, o con la pérdida de la exclusividad, en su

<aso.

— La obligacidén del usuario de mantener 1a calidad de los
articulos por €1 fabricados, de modo que no desmerezcan de los
que se han. venido producicndo habitualmente por el titular de
la marca;rasi como el deber de sostener en todo tiempo la equi
valencia en el aspecto externo Y en la naturaleza de esuas mer-

cancias.

Puede preeverse alguna sancibén para el caso de que el
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usuario deje de cumplir con esta importante obligacidn.

— La manera como debe usarse la marca dada en licencia,
tanto sobre los articulos fabricados al amparc de la misma,
como en la publicidad, literatura o anuncios que para ellos
se haga. Para asegurar la observancia de este compromiso, puc
de establecerse control periddico, o suministro de muestras,
asi como una penalidad para el caso que el usuario no cunmpla

con las estipulaciones respectivas.

— De elemental prudencia resulta consignar las maneras -
de terminacién del contrato de licencia. Se ha de limit;r la
vigencia en el tiempo, ya que es inaconsejable realizar con-
trato de licencia a tiempo indefinido. A veces conviene seia-
lar un contrato con periodo de prueba, que se convierte des-

pués en contrato a tiempo fijo.

0 bien podrd sujetarse la vigencia a la condicién de con
sumir tal o cual mercancia del titular de la marca, de manera

que exista siempre causa para mantenerle en vigor.

También puede preeverse que el contrate termine por fal-
ta imputable al usuario, tal como empleo de leyendas indebi-

das.

—~ El1 nimero de articulos que como minime deba fabricar -
el usuario, para tener derecho a seguir disfrutando de la 1i-
cencia. A este respecto, pueden fijarse cantidades, sujetas a

comprobacién por medio de copias de facturas, reportes de ven
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tas, etcétera; o por cualquier otro medio iddéneo,

— E1 pago de prestaciones por la licencia que se concede,
asi como la periodicidad, en su caso, y la moneda en que se -
tenga que hacer. En ocasiones resulta conveniente mantener an
ticipos revolventes, que sirvan a la vez de garantia de cum-
plimiento. Asimismo el sefialamiento de a quién toca cubrir las
cargas fiscales, asi como la obtencidn de permisos o autoriza
ciones gubernamentales para la venta de los articulos ampara-

dos por la marca dada en licencia.

— La obligacidédn que debe asumir ¢l usuario ¥ sus causaha
bientes de¢ reconocer en todo tiempo la valider de la marca da
da en licencia, y el pacto solemne de que &1 o sus cesjonarios
o causahabientes se comprometen a no intentar nunca la nuli-
dad, cancelacidn o invalidez de la marca, asi como la promesa
de no intentar registrar marca alguna igual o parecida, que -
pudiera confundir con la del titular, aun cuando ¢ste compro-
miso parezca un tanto intrascendente si no va acompaiado de -

una sancidn.

— La obligacion de realizar la inscripcidn de la licen--
cia ante las autoridades que correcspondan, asi como la obliga
cidén de cancelar la inscripcidén a la terminacidén del contrato
con la previsidén de alyuna pena para asegurar el cumplimiento,

— Convendria estipular arbitraje para el caso de diferen

cias entre las partes. En ese caso deberian incluirse el modo
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de designar arbitro, las normas de que éste se valdria y el -
compromise de estar y pasar por el laudo y aceptar la cjecu--
cidbn,

~ En ocasiones es prudente insertar la disposicidn de que
el usuario se compromete a no vender articulos producidos por
los competidores, o que puedan competir con los que ampara la
marca dada en licencia, ni participar en sociedades competido

ras.

Si como antes quedd senalado, e¢s de lo mds conveniente -
prever la manera de determinar el contrato de licencia, alin es
més importunte seialar con previsidon el régimen subsecuente a
dicha terminacidn, precisando con cuidado las obligaciones de

el usuario en ese periodo.

César Scplilveda, ademds menciona, que pactar algin siste
ma que permita fécilmente determinar la cantidad de mercan-
cias que existen y que cllas sean adquiridas por el duefo de
la marca dada en licencia, pues asi se evita el uso por quien
tuvo la licencia. El contrato especificarad precios, detalles

que faltara especificar, etc.

El mismo autor aconscja, que deberia tomarse las medi-
das necesirias para prever que el usuario, inmediatamente des
pués de terminado el contrato, dé& aviso de cancelacién de 1la
inscripcidn de 1a licencia a la Secretaria de Comercio y Fo-
nento Industrial estableciéndose una garantia de cumplimien-

to. HNacen falta varias medidas, para que el contrato de uso
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de marca sca de utilidad, pero asegurando los intereses de las
partes, y desde luego que no sea afectado el duefio de la mar-
ca por falta de previsidén legislativa. Se deberia establecer

-dice Sepilveda-, alguna medida para comunicar al usuario que
el contrato ha terminado, fijindose la fecha en que esto ocu-
rre, Ello tiene importancia, ya que a partir del momento "cier
to" en que termina el contrato, el usuario autorizado, ya no
cuenta con tal autorizacidén de uso, y si lo sigue haciendo, -

se convierte en usurpador de la marca.

Otra previsidén recomendable, es que se incluya en ¢l con
trato, o convenio, la autorizacidn irrevocable al propietario
para cancelar en cualquier tiempo, a nombre del usuario, el
registro de la licencia. Lo cual beneficia al duefio de la mar

ca. (23)

Seria dptimo que todos los elementos que mencioné antes,
formaran parte del contrato de licencia de marca, a fin de que
ambas partes tuvieran protegidos sus derechos, y senaladas sus
obligaciones. Pero, s$i realmente se ponen todos estos detalles
seria un contrato bastante largo. Por lo que, Sepililveda nos
dice: ...''pucde observarse que un convenio que contenga todos
estos elementos resulta bastante largo. Por ello la costumbre
ha consagrado que se formulen dos contratos a la vez: el pri-

mero de ellos contendrd el régimen entre el usuario y el titu

23) véase Sepiilveda César. Op. cit. plg. 636 a 638,
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lar de la marca, y en el se insertaradn todas aquellas circuns-
tancias que las partes no desean dar a la publicidad de natu-
raleza mis bien confidencial, como el monto de las regalias,
la naturaleza de la asistencia té&cnica, etcétera. EI segun-
do pacto contendrd sdélo clementalmente los datos que requiere

la ley de la Propiedad Industrial para la inscripcidn'. (24)

Es importante que el contrato contenga previsiones para
que durante su vigencia se le garanticen al propietario y al
usuario, sus deberes, y derechos. Incluso se puede prevenir
que la marca no sea afectada, en su fama, por mala calidad, o
deterioro por descuido o negligencia del usuario. Ya que el
contrato de licencia de marca, es de tracto sucesivo, por su
propia naturaleza, Teniendo en cuenta esto, se pueden tener
pactadas las medidas necesarias, para lo que se pudiera pre-

sentar durante la vigencia de é&ste.

e) PROPIETARIO Y USUARIO AUTORIZADO.

Los sujetos de este contrato son el propietario de la mar
ca y ¢l usuario autorizado; el primero se llamard licenciante
y el segundo licenciatario. En el contrato de licencia de uso
de marca, e¢s necesario dejar contempladas las obligaclones que
adquieren las partes contratantes.

Obligaciones del propietario de la marca.- Los. principa-

24) IBIDEM.



les deberes del propietario de la marca (licenciante), "en -
relacioén al licenciatario, son el garantizarle el uso de la -
marca y el ascgurarle el uso pacifico de la misma, por lo cual

serd responsable en caso de*eviccidn. (25)

El propictario debe cumplir con los siguientes aspectos
que se consideran obligatorios: La marca cuyo "uso es cedi-
do**, debe encontrarse debidamente registrada, y en plena vi
gencia. El propietario de la marca debe mantener vigente su
registro durante todo el tiempo del contrato. Para ello, po-
dria ser que algunas veces debiera instaurar juicios contra
terceros usurpadores u oponerse con razones valederas y Gti-
les a la nulidad que pudiera ser declarada del registro de la
marca cuya licencia de uso ha otorgado; el propietario de 1la
marca debe, ademis, perseguir & quicnes quieran imitarla en
alguna forma. Ya sea solicitando sc¢ revise y se anule, el re
gistro de marcas iguales o parecidas que puecdan engafar ocon

fundir al pt@blico. (26)

Obligaciones del Usuario autorizado (licenciatarie).- -
Tiene el deber de explotar la marca. Algunos autores opinan,

y estoy de acuerdo con ellos, que la explotacidn de la marca

Eviccién.~ De acuerdo con el Cédigo Civil para el D.F., es la privacién de todo o par-
te de la cosa adquirida por el comprador {en nuestro caso @ste serfa el usuario autori
zado), por sentencia que cause ejecutoria, en razén de algdn derecho anterior a la ad-
quisicidn. (Vdanse artfculos 2119 al 2162}.

25) Véase a Sansd, Benlto. Op. Cit. pig. 171.

El uso es cedido, no la marca.

26} Vé&ase a Pnlacios, Leopoldo. Op. cit. pdg. 167-168.
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por parte del licenciatario impide la caducidad de la marca en
cuestidn, por falta de uso; pero es necesario que se demues-
tre la verdadera y efectiva explotacién por parte del licen-
ciatario, por cuanto la simple realizacidn de un contrato de
licencia no es suficiente para evitar la caducidad. Para cllo,
en el caso de México, sc estari de acuerdo a lo que la Ley de
Invenciones y Marcas, actualmente, reconoce como '"uso efecti-

vo de marca' (Articulo 117 y 118 L.1.M.).

Por otra parte el licenciatario nc puede impedir al pro-
pietario la transmisidn de su marca, pues como seflalé en pi-
ginas anteriores, es uno de los derechos del titular de la mar
ca pero si podrd exigir, de acuerdo con la doctrina del adqui
rente, el respeto de las cliusulas convenidas en ¢l contrato
de licencia. Es igualmente obligacién del licenciatario, go-
zar de 1a marca conforme a las cliusulas del contrato de 1i-
cencia, sin exceder los limites fijados en dicho contrato (te
rritorio , productos, atribuciones,etc.); si se¢ excediera, su
conducta en dado caso constituiria una verdadera y propia usur
pacidn.. (27)

Ademis no debe menoscabar 1la calidad de los productos -
distinguidns con ella; y debe mantener como ya seiialé, el uso
de autorizado de la marca, de manera ininterrumpida durante -

todo el tiempo del contrato, y si por cualquier circunstancia

27) Véase Sansd, Benito. Op. cit, phg. 172,



se viese impedido de continuar fabricando los productos que 1la
marca distingue, participarlo de inmediato al propietario a

fin de que no se opere la caducidad por falta de uso. (28)

Es deber del usuario dar aviso al titular de la marca, de
inmediato, la fecha en que haya quedado "inscrita la 1licencia
y también debe avisarle de cualquier circunstancia que pueda
afectar la licencia, tal como modificaciones que imponga 1a
autoridad, las leyendas que la autoridad administrativa (SECQ

FI) haya aprobado o requerido.

Como ya lo seftalé, cl usuario tiene que explotar la mar-
ca, no debe dejarla de usar. El empleo de la marca debe ser
como la ley lo establece. Una vez terminado el contrato, de-
be dejar de usar la marca; devolver los productos que tehga
con dicha marca, si es que asi se convino. Siempre debe avisar
a2l dueno de la marca, de acciones en contra de la marca, in-

fractores, etc.

La Ley de Propiedad Industrial 1942, establecia como -

obligaciones para el usuario autorizado, lo siguiente:

— Emplear los mismos procedimientos o férmulas técnicas
en la fabricacién de las mercancias que se amparan con la mar
ca, para que los productos, equivalgan a los producidos por el

dueiio de la marca.

28) véase a Palacios Leopoldo. Op. cit. pég. 167,
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— Indicar en los articulos que 1lleven la marca objeto de
la licencia, el nombre del usuario autorizado, asi como el -

lugar donde son fabricados, o producidos.

~ 8i se tratara de productos que requieran leyendas obli
gatorias, también el usuario autorizado debe estarse a lo se-

flalado por la Ley de Propiedad Industrial al respecto.

— No otorgar a terceros autorizacidén para uso de esa mar
ca, {(ya que el derecho que obtiene el licenciatario es intrans

misible). (29}

f) EL USO DE LA MARCA, POR SU USUARIO AUTORIZADO.

Sepiilveda lo 1lama, "uso de la marca dada en licencia'.
Debe hacerse de acuerdo a la legislacidn al respecto. En Méxi
co también en la ley de Propiecdad Industrial, se establecia -
como debia ser: Las mercancias fabricadas de acuerdo con el
contrato de licencia deben ostentar, ademids de las marcas, el
nombre del usuario d¢ la misma, indicdndose el lugar en donde
son fabricadas o producidas. Para cumplir con esto Gltimo, -

basta poner el nombre de la poblacién. (30)

El usuario autorizado debe utilizar la marca, tal como -

se registr6, por su titular. Debe usarla como la ley estable-

29) Véase Rangel Medina, David, La Licencia de Explotacisn de Marcas en gl Derecho Mexica-
no, Revista Mexicana de la Propledad Industrial y Artistica. Nim. 4. PAg. 282.

30} Véage Sepiilveda, César, Pecullaridades de las licencias de uso de marcas en el Derecho
Mexicano. Boletfn del Instltuto de Derecho Comparado de México. Nim. 42. P&ag. 642,



ce, al titular; es decir, poner en los productos, la leyenda
"Hecho en México", etc. No debe incluir indicaciones falsas,

ni incurrir en actos que pucdan enganar al consumidor.

Por ello es conveniente insertar en el contrato, clara-
mente las obligaciones del usuario autorizado, pues con ello
se garantiza al duefio de la marca, que ésta no corre peligro
de ser afectada por la actividad del usuario; asi éste conoce

rié perfectamente sus obligaciones.

g) REGALIAS Y LOS CONTRATOS DE LICENCIA DE USO DE MARCA.

Las regalias* que el titular de la marca, recibird por -
dar la licencia de uso de su marca, deben ser pactadas, y con

tenidas en el contrato de licencia de marca.

Alvarez Soberanis, respecto a las regalias, nos dice: Se
ha establecido, que no existiendo relacidén de capital entre -
el licenciante y licenciatario, el monto midximo de recgalias -
que admitird en los contratos de licencia de marcas, serd del
1%. La razém por la que se cstablecid tal cifra, es que se en
contraron miltiples contratos con ese porcentaje de regalias.
Ademds, dice, esa era la practica seguida por otros paises.
Esto tiene fundamento en la politica econémica, y razones tég

nicas. Y afirma, que esta regla no es estricta, y que el mis-

* Regalfas.- Retribucién que debe cubrirse por el uso de patentes, marcas, tecnologia, -
etc, {Dlccionario R. Pina. Pag. 415).
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mo registro Nacional de Transferencia de Tecnologia, conside-

ra que hay excepciones. (31)

h) NULIDAD DEL CONTRATO DE LICENCIA DE MARCA.

El contrato de licencia serd nulo cuando entre el titu-
lar del registro de !a marca, y el usuario autorizado no exis
tan relaciones o disposiciones que aseguren un control efecti
vo por parte del titular, de la calidad de los productos o ser
vicios del licenciatario (usuario autorizado) para los que se

utiliza la marca. (32)

Como ya se pudo apreciar, el realizar un contrato de 1i-
cencia de marcas, encierra mucho mids que formalidad y obliga-
ciones y derechos de las partes. Para que éste sea eficaz, se
deben observar aspectos tales como los que se anotdé en pirra-
fos anteriores: Objeto, sujeto del contrate; formalidades;
duracidn; posible contenido - si es que el legislador estable
ciera disposiciones al respecto-; relaciones entre propictario
de 1a marca y ¢l que va a ser usuario autorizado; deberes y
derechos; cdmo va a ser ese uso de la marca dada en licencia;

nulidad del contrato, y lo que refiere a las regalias.

31} Véase Alvarer Soberanis op. clt. plg. 525-526.
32) Véase a Romani José Luis, Propledad industrial y derechos de autor. Su requlacién inter
nacional. pag. 455.




CAPITULO v

"REGIMEN LEGAL MEXICANO DE LAS LICENCIAS"

1., LLICENCIA DE MARCA CONFORME A LA LEY DE INVENCIONES Y
MARCAS DE 1976 (Vigente).

El ordenamiento legal vigente es la Ley de Invenciones y
Marcas de 1976, que fue publicada en el Diario Oficial de 1la
Federacion el dia 10 de febrero de 1976; con el nomhre de
Ley de Invenciones y Marcas, La cual, anos mis tarde, en el
aino de 1987 fue reformada con el decreto publicado en el Dia-
ric Oficial de la Federacidn el dia 16 de enero de 1987,

Regulando en esta ley todo lo concerniente a la "Propie-
dad Industrial” (patentes de invencidén, certificados de inven
cioén, dibujos y modelos industriales; marcas; denominaciones
de origen; avisos y nombres comerciales; etc, que como ya se

dijo, tode lo que constituye la propiedad industrial).



Esta ley dedica muy poco, respecto a las licencias; pues
en el capitulo V de la misma, establece lo que 1llama "“Usuarios
Autorizados", del articulo 134, al 137. Y en su respectivo re
glamento, en lo que toca a las licencias de marcas, sélo esta

blece un minimo de disposiciones, en el articulo 85 y 86.

En realidad, casi la ley no utiliza el término “licencia”
sino, al referirse a ella, dice “Usuario autorizado™, o en al-
gunas ocasiones dice licenciante. Razdn por la cual, a este
trabajo de investigacidn, lo titulé "Usuvarios Autorizados™ vy
no "“Licencias de marcas'. Pues esto dltimo, es como los lla-

man en la doctrina,

La licencia de explotacidn de marcas en el derecho mexi-
cano, se regula como usuarios auteorizades" en la ley de in-
venciocnes y marcas. Se reconoce, que el derecho exclusive de
uso de una marca, como ya se menciond en piginas anterijores,
se adquiere mediante su registro en SECOFI, Pero occurre que
el titular de la marca tambidén puede autorizar a terceros, pa-

ra que usen su marca; sin dejar de ser titular de la misma,

El usuario y el titular de la marca, convienen, y se¢ ha-
-ce constar tal corvenio, en un documento, que es el contrato
de licencia de uso de marca; y también se hace constar en la

licencia, que es lo que se registra en SECOFI, también.

Antes de esta ley de 1976, si se regulaba especificamen-

te 1as licencias de marcas; como se pudo apreciar en el Capi-



tulo Il del presente trabajo, referente a los antecedentes le
giglativos; pero hoy ya no se menciona nada referente a las

licencias, ni a sus caracteristicas, ni a sus clases, ctc,

a) USO AUTORIZADO DE MARCA.- Algunos autores mexicanos -
afirman que es importante referirse a las normas que regulan
el uso de una marca hecha por persona distinta del propieta--
rio "pero con autorizacidén de éste'; que se debe proteger, de
manera mds amplia, a comparacién con la proteccidn que tiene
en la ley vigente, pues debe evitarse engano o confusidén para

¢l phblico consumidor.

La ley de Invenciones y Marcas, en concreto establece lo
siguiente: El titular de una marca registrada podra autorizar
a una o mds persomas como usuarios autorizados de la misma,
con relacién a todos o a algunos de los productos o servicios
protegidos por dicha marca; en las condiciones que se estipu-
len siempre y cuando se ajuste ¢l "contrato o convenio™ a 1lo

dispuesto en los articulos siguicntes:

"Art. 135.- Para inscribir a una persona a titulo de usua
rio autorizado de una marca en la Diveccidn General de Inven-
ciones y Marcas y Desarrollo Tecnoldgico, aquélla y el titu-
lar deberin solicitarlo por escrito en el cual manifestaran:

I.- E1 nombre, domicilio y ubicacidn del establecimiento
del usuario.

I1.- Los productos o servicios en relacidn con los cua-



les se solicite la inscripcién del usuario autorirzado.
IIT.- La duracidén del uso autorizado de la marca.
IV.- Los demis datos que prevenga el reglamento.

A la solicitud deberi acompaiarse una constancla expedi-
da por el Registro Nacional de Transferencia de Tecnologia,
en la que se acredite que la marca, en relacidén con la cual
se solicita la inscripcidn del usuario autorizado, se encuen-
tfu comprendida en un acto, convenio o contrato inscrito en

dicho registro.

Art. 136.- El uso autorizado de una marca se equiparari
al efectuado por el titular de la misma para todos aquecllos
afectos a que haya lugar. El usuario registrado podrd tomar
las medidas legales tendientes a impedir la falsificacién, -

imitacién o uso ilegal de la marca.

Art. 137,- Los productos que se vendan o los servicios -
que se presten por el usuario, deberin ser de calidad, forma
y naturaleza, cquivalentes a los fabricados o prestados por el
licenciante. Ademds esos productos o ¢l establecimiento en don
de se prestan o contraten los servicios, deberdn indicar el -
nombre y demds datos del usuario autorizado y del estableci-
miento respectivo'. (L.I.M.} En cuanto al articule 137, Sepil
veda afirma, que ... "Con la reforma al articulo 137 se procu
rd que los servicios también sean regidos por las normas del

uso de marcas por terceros y, por tanto, se adiciona al texto
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anterior incluyendo a los servicios, agregando ademis, que
¢l establecimiento donde se prestan o contratan los servicios
deberid indicar el nombre y demis datos del usuario autorizado

y del establecimiento respectivo.

Aunque -dice el mismo autor-, el articulo 62 del regla-
mento de la L.I1.M. aclara un tanto, el contenido del articuloc
137 es incuestionable que el nuevo Reglamento que sc expida
para hacer aplicables estas reformas deberi precisur bien qué
datos o leyendas deben incluirse en el establecimiento, y en
qué parte del mismo, y cudles en la marca de servicio, dado

que esta disposicidn estd aparcentemente incompleta®. (1)

“Art. 138.- La inscripcidn de usuario de una marca serd
cancelada: I. Cuando la inscripcién del acto correspondiente
sea cancelada por el Registro Nacional de Transferencia de Tec

nologia.

II. Cuando lo soliciten conjuntamente el titular y el -

usuarjo,
III. Por mandato judicial". (L.1.M.).

Es muy poco lo que sc cstablece en la ley, respecto al -
tema que estamos analizando. Tal vez sea, porque aspectos co
mo clases de licencias, formalidades del contrato de licencia,

etc. son aspectos que por costumbre los ha cubierto la doctri

1} Sepfilveda, César, Sistema mexicano de la propledad industrial. pig. 22 (del suplemen=-
to de reformas de 19877,




na. Pero considero, que es tiempo de que el legislador los in

cluya en el texto legislativo,

No estaria de mas, que la legislacién sobre propiedad in
dustrial dedicara un capitulo mas amplio y especifico sobre
los usuarios autorizados de uso de marca. Pues es muy somero,
y general 1o que establece a ese respecto, como ya se pudo
apreciar. En su articulo 135 se estahlecen los que serian 1los
requisitos que deben satisfacerse para poder explotar la mar-
ca los usuarios autorizados. En el articulo 137, se observan
las obligaciones del usuario y finalmente se regula, la cance
lacidn de la inscripcién del usuario autorizado, donde pree-
vé tres formas de cancelacidn: Por cancelacidén de inscrip-
cidon del acto, convenio o contrato en el Registro de Transfe-
rencia de Tecnologia; por solicitud conjunta del titularydel
usuario autorizado, y por mandate judicial. La penGltima for-
ma de- cancelacidn, se dice que es inoperante, ya que casji
nunca coinciden las voluntades del titular y el usuario en la
cancelacidn de la inscripcién. En relacién con éstos dice Cé-
sar Scpllveda: "Respecto a uso autorizado la nueva ley* contie
ne una novedad, y es la relativa a la cancelacion de la ins-
cripcidn del usuario, que puede ocurrir cuando el acto en don
de estd contenida la autorizacidn de uso se cancela cn el Re-

gistro Nacional de Transferencia de Tecnologia, por mandato -

*  Nueva ley dice Seplilveda, refiriéndose a la Ley de 1976.
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judicial, o bien, y esto es la particularidad, que lo solici-

ten conjuntamente el titular y el usuario.

Ocurre, -continfia- frecuentemente que las relaciones en-
tre el titular y quien efectGia el uso no terminen siendo bue-
nas y entonces es natural que el usuario no se presente a so-
licitar conjuntamente la cancelacidn de la inscripcién. Ahi
existe un vacio legal y una falta de previsidn, porque se su-
pone fnicamente el caso en que de comiin acuerdo ocurran ambos
contratantes. Debiera haberle establecido que la inscripcidn
puede efectuarla cualquiera de las dos partes, y también pue-
de cancclarse por la Secretaria respectiva cuando la marca se
haya utilizado de manera diversa a la autorizada, de tal mane
ra que haya originado errores o confusiones en el pGblico, -
cuando hayan cambiado las circunstancias y no subsistan los -
motivos que dieron origen al permiso de uso, o cuande se ha-

yan proporcionado datos inexactos"., (2)

El régimen lcgal mexicano de licencia de marca, estable-
ce que para efectos legales, el usuario autorizado deberi uti
lizar la marca, como si fuera el propietario mismo, por lo
tanto tendrd las mismas acciones para perseguir a quien use
esa marca, ilegalmente; o si la imitan o falsifican. Por otro
lado, para el propictario de la marca, "no existird la caduci

dad por abandono si el propictario no la explota en el plazo

2)  Scplilveda, César. op. cit. pig. 152,
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que sefialan los articulos 117 y 140 de 1a ley; debido al em-~
pleo que de clla se hace por el usuario". {3) Recordemos que
el articulo 117 establece lo que la ley considera como usg -
efectivo de una marca, (deber tanto del dueiio como del usua-
rio autorizado); diciendo: "El titular de una marca deberd de
mostrar a satisfaccidn de la Secretaria de Comercio y Fomen-
to Industrial, el uso efectivo de 1a misma, cuando menos en
alguna de las clases en que s¢ encuentre registrada, dentro
de los tres afios siguicntes a su registro. De no demostrarlo,
se considerard extinguido de pleno derecho el registro corres

pondiente".

El articulo 140.~ Establece lo referente a la renovacién
del registro de una marca sdlo procederd si el interesado com
prueba, en forma fehaciente, su uso efectivo y continuo; es de-
cir, no interrumpido e¢n su aplicacién a los productos o servi
cios que ampare, comprobacidn que se efectuarad independien-
temente de la seflalada en ¢l articuleo 117 de la ley. Este ar-
ticulo fue reformado para precisar que la renovacidn procede-
ré una vez comprobada la explotacidn ininterrumpida, indepen-
diente de la comprobacidén que conforme al 117, debe hacerse a
los tres afios de concedida la marca, lo que quiere decir, que
la segunda debe hacerse dentro del Gltimo semestre de los cin

co anos de solicitada la marca.

3) IBIDEM,



En el reglamento de la ley de Invenciones y Marcas publi
cado en el Diario Oficial de la Federacién el diaz 30 de agos-

to de 1988.- Se establece lo siguiente:

"Art, 85.- Los actos, convenios o contratos por medio de
los cuales ¢l titular de una marca autorice a un tercero para
usarlo, podridn también inscribirse en la Direccién, previa so
licitud del titular y del usuario autorizado, proporcionando
la informacidn a que se refiere el articulo 135 de la ley ¥y
anexando copia certificada de la constancia cxpedida por el
Registro Nacional de Transferencia de Tecnologia. La solici-
tud de inspeccién podrd presentarse en cualquier tiempo a par
tir de la fecha en que el mencionado Registro haya comunicado
la aprobacidén del acto, convenio o contrato autorizado el uso

de 1la marca por el nuevo usuario'.

Articulo 8b,- "El usuario autorizade de una marca, no po
drd a su vez permitir el uso de la misma a otras personas, sal
vo que en el convenio o contrato celebrado con el titular de
la marca se haya previsto esta posibilidud. Los contratos o -
convenios de autorizacidn a que sc¢ refisre este articulo, po-
dran inscribirse en la Direccidn en los términos del articule

precedente”,



2. LICENCIA DE MARCAS SEGUN LA LEY DE TRASPASO DE TECNOLOGIA.

La tecnologia, es decir,"el conocimiento organizado para
fines de producciény siempre ha desempeiiado un papel muy im-
portante en las actividades econdmicas, ya sea que esta tecng
logia estuviera incorporada en la fuerza de trabajo, en el
equipo o en los sistemas de informacidn . La diferencia en-
tre el pasado y la actualidad consiste en que los sistemas de
informacidn, o Know How, cada dia se transforman més en una -
mercancia y vuelven a ser sujetos de estudio por parte de la

economia politica, y el derecho.

Ignacy Sachs nos menciona, que... "la transferencia de
tecnologia puede efectuarse en diferentes combinaciones de co-
nocimientos de la fuerza de trabajo importada o bien 1local,
maquinaria y sistemas de informacidn, o know how, y se extien
de desde la importacidén de estos tres elementos hasta el uso
exclusivo de los conocimientos tecnolégicos locales. Mientras
es posible construir una escala de preferencias y de priorida
des en el tiempo para estas diferentes combinaciones y para
las diferentes industrias, la secleccién debe hacerse con  un
completo conocimiento de las diferencias entre las soluciones

alternativas, sus ventajas y debilidades”.

"Sin embargo. -continGa Sachs-, considerando todo lo an-
terior, la implantacidén de una infraestructura teccnoldgica-

cientifica (ITC) es de importancia vital para un adecuado me-



canismo de transferencia. En lugar de considerar una situacidn
de dependencia con respecto a la transferencia de los resulta
dos ya elaborados "le la clencia y tecnologia externas con to-
dos los aspectos negativos que esto acarrea -incluyendo el al
to costo de la transferencia-, se debe dar un impulso mucho -
mayor a las actividades que tengan como crear la ITC en los

paises en desarrollo". (4)

Todo lo anterior rodea al concepto de tecnologia, y el
paso de &sta a otros palses se conoce como Transferencia de
Tecnologia; y al igual que las marcas, cuenta con aspectos de
gran importancia, no sdlo en el derecho, sino en la economia

politica en general,

Por ello nuestro pais, cuenta con un ordenamiento juridi
co que protege y regula todo lo relacionado con la Tecnologia
y su traspaso. Con objeto de proteger las relaciones qgue sur-
gen, y en si la transferencia tecnolégica, se crco la:

LEY SOBRE EL CONTROL Y REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA DE TECNO-
LOGIA Y EL USO Y EXPLOTACION DE PATENTES Y MARCAS,

La cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federa-
cidon el dia 11 de enero. de 1982; (y continua vigente).
En .sus disposiciones generales, establece que, su objeto

es el control y orientacidén de la transferencia tecnolégica,

4} Sachs, lgnacy, Camercio de tecnojoqfa y subdesarrollo econdmico. phq. 91. Ed. Coordi~
nacidén de Ciencias, UNAM, #éxico 1973,
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asi como el fomento de fuentes propias de tecnologlas. Y co-
mo toda ley, es de orden piblico e interés social, y su apli-
cacién corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de la SE-

COFL.

En cuanto a los usuarios autorizados de marca, la ley de

Transferencia de Tecnologia establece lo siguiente:

Todos 1los convenios o contratos y demds actos {(que cons-
ten en documentos que deban surtir efectos en el territorio -
nacional) relativos a "la concesidn del uso o autorizacién de
explotacidn de marcas", deben ser inscritos en el Registro Na
cional de Transferencia de Tecnologia; para cfectos de esta -
ley. (Articulo 2%).

“Art. 5%.- Tienen 1a obligacidn de solicitar la inscrip-
cién de los actos, convenios o contratos a que se refiere el
articulo segundo, cuando sean partes o beneficiarios de ellos:

I. lLas personas fisicas o morales mexicanas;
I1. Los organismos descentralizados y empresas de par-
ticipacidn estatal;

III. Llos extranjeros residentes en México, y las.perso-
nas fisicas o morales cxtranjeras establecidas en el pais;

IV, Llas agencias o sucursales de empresas extranjeras
establecidas en la RepOblica Mexicana; y
VY. las personas fisicas o morales extranjeras que aun

que no residan o estén establecidas en el pais celebren actos,



convenios o contratos que surtan efectos en la Repiblica Mexi-

cana'.

En ‘el capitulo II, de la ley de Transferencia de Tecnolg
gia, se¢ establece lo referente al Registro Nacional de Trans-

ferencia de Tecnologia y procedimiento de Registro:

El Registro Nacional de Transferencia de Tecnologls crea
do por la ley sobre el Registro de la Transferencia de Tecno-
logia y el Uso y Explotacién de Patentes y Marcas, que c¢std a

cargo de la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial.

El primer reglamento correspondiente 2 esta Ley de Trang
ferencia de Tecnelogia, fue cl del 28 de diciembbre de 1972;

hoy se aplica cl de 9 de enero de 1990.

La Ley de Transferencia de Tecnologia y Uso y Explotacidn
de Patentes y Marcas, establece lo siguiente, en velacién al
uso autorizado de marcas: La SECOFl tendri, respecto a aqué-

llos las siguientes facultades:

"I. Resolver en los términos de esta ley sobre las con-
diciones en que debe admitirse o -denegarse la inscripcién de

los actos convenios o contratos que le sean presentados";

“III. Establecer mecanismos adecuados para la correcta -
evaluacidén de los actos, convenios o contratos de que conoz-
ca, pudiendo al efecto requerir la informacidén que estime ne-
cesaria’;

"V, Cancelar la inscripcién de los.actos, convenios o con
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tratos a que se refiere el articulo segundo cuando se modifi-

quen o alteren contrariando lo dispuesto en esta ley;

VI. Verificar en cualquier tiempo el cumplimiento de 1lo

dispuesto en esta ley;

VII. Requerir y verificar cualquier otra informacidn que
estime pertinente para el ejercicio de las atribuciones que

esta ley le confiere; y

VITI. Las demis que las leyes le otorguen". (Articule 8°?

y 92 de 1a ley de T.T.).

Por ello, 1los documentos en los que se haga constar los
convenios o contratos relativos a '"la concesién del uso o au-
torizacidn de explotacidn de marcas” deben ser presentados an-
te SECOFI, para su inscripcién en el Registro Nacional de
Transferencia de Tecnologia., Esto debe ser, dentro de los 60

dias habiles siguientes a la fecha en que fueron celebrados.

Si se presentan a tiempo, y si son procedentes, la ins-
cripeidn surtird efectos desde la fecha en que hubieren sido
celebrados. Si se vence el plazo de los 60 dias habiles, y
no se inscribieron el contrato o convenio, stle surtiri efec-
tos la inscripcidn a partir de la fecha en que se hubieren
presentado y ya no desde la fecha en que se celebraron dichos

contratos o convenios, etc.

Igualmente ocurre con las modificaciones que se introduz-

can en los actos, convenios o contratos relativos que se hagan,



Debe darse aviso a SECOFI, cuando las partes den por ter
minados los actos, convenios o contratos, ¢on anterioridad a

la fecha quec sc pacte en ellos para su vencimiento.

La ley indica que se tendrd un término 60 hdbiles a par-
tir de la fecha de terminacién; dentro del cual se debe avi-

sar SECOFI. (Art, 10).

Si los contratos, actos, o convenios, cn los que sec hace
constar la concesidén del uso -o autorizacidén de uso de marca-,
no son inscritos cn el Registro Nacional de Transferencia de
Tecnologia serin Nulos. Y por consiguiente no podridn hacerse
valer ante ninguna autoridad y su cumplimiento no podrd ser
exigido ante los tribunales naclonales. (También scran nulos,

si su inscripcién hubiere sido cancelada por SECOFI). {Art. 11).

SECOFI resolvera sobre la procedencia o improcedencia de
la inscripcidn en el Registro Nacional de Transferencia de Tecno
logia, dentro de los 90 dias habiles siguientes, a aquel dia
en que se presenten ante la misma Secrectaria, los documentos
en los que consten los actos, convenios o contratos de autori

zacién de uso de la marca. {Art. 12 ley de transferencia....)

5i hay personas que se consideren afectadas por las reso
luciones que dicte SECOFI, la ley establece, que podrin soli-
citar (dentro de los 15 dias hdbiles siguientes en que surta
efectos la notificacidén en los términos que en lo conducente

schale el Cddigo Federal de Procedimientos Civiles), la recon
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sideracitn de dichas resocluciones.

El recurso de reconsideracion, debe acompafiarse por ele-
mentos de prueba que en su caso se consideren pertinentes. Di-
cho recurso debe interponerse por escrito ante la misma Secre

taria.

"Las pruebas ofrecidas y admitidas deberidn desahogarse
en un término no mayor de 30 dias hidbiles. Desahogadas las
pruebas deberd dictarsc la resclucidn correspondiente en un
plazo que no excederd de 60 dias habiles. Transcurrido este
término sin que se hubiere dictado resolucién, la reconsidera
cién se tendrd por resuelta en favor del promovente. No se pro
rrogard el plazo para la presentacidén del recurso de reconsi-

deracidon”. (Art. 13).

En el Capitulo III, de esta misma ley, instituye lo que
son las causas de la negativa de inscripcién. En relacidn al

tema que se estd analizando, en el articule 15:

La SECOFI no inscribird los actos, convenios o contratos
de autorizacidén de uso de una marca, en los siguientes casos:
Fracc. II. Cuando se establezca la obligacién de chcr o autg
rizar la licencia para su uso a titulo oneroso, o grdtuito a
los dueiios de las "marcas" salvo en los casos en que exista -
reciprocidad o beneficio para el adquirente en el intercambio

de la informacién;

Fracc. IV. Cuando se establezca 1la obligacién de adqui-
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rir equipos, herramientas, partes o materiuas primas, exclusi-
vamente de un origen determinado, existiendo otras alternati-

vas de consumos en el mercado nacional o internacional;

Fracc. VII. Cuando se establezca la obligacidén de vender
a un cliente exclusivo los biencs producidos por cl adquiren-
te;

IX. Cuando se limiten los voldmenes de produccidn o se -

impongan precios de venta o reventa para la produccidén o para

las exportaciones del adgquirente.

Art. 17.- En los casos previstos en los dos articulos -
que anteceden, la SECOF], a través del Registro Nacional de -
Transferencia de Tecnologia determinard de acuerdo a su crite
rio aquellas situaciones susceptibles de excepcidn atendiendo

a circunstancias de beneflicio para el pais.

En el Capitulo IV del mismo ordenamiento, al respecto,
se ordena, que cuando exista un acto, convenio o contriato que
siendo registrable "no" se presente ante SECGF! para su ins--
cripcidén en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnolo-
gia, se aplicard multa hasta por el monto de la operacién® can
venida o de hasta 10,000 veces el salario minimo diarie gene-

ral en el Distrite Federal, a juicio de la misma, Jdependiendo

*  La expresifn "hasta el monto de la operacidén™, debe enteuderse gque se comprende en. ol

concepto la cantidad total jue esté obligada a pagar el adquirente como comtropresta--
cifn durante la vigencia del acuerdo respective. {(Art. 56 reglaments de la L.T.T.).



de la gravedad de la violacidn. lgual sancidn se aplicari en
aquellos casos en que, una vez inscrito el acto, contrato o -
convenio, no se¢ notifique a SECOFI, sobre alguna modificacién
de las condiciones en que originalmente se inscribieron. (Art.

19 L.T.T.).

Desde luego se cuenta con el recurso de revocacién, (ca
pitule V de 1a misma ley). "En todo caso los interesados ten
drin derecho de audiencia para oponer sus objeciones a las -
sanciones que se les impongan. La autoridad responsable debe
rid dictar su resolucidn sobre las mismas en un término de 15

dias'', -contados a partir de la presentacién-.

Si no se interpusiera ¢l recurso correspondiente, dentro
de un plazo de 15 dias 1la sancidn se tendrd como firme, y no
podri ser recurrida ante ninguna otra autoridad". (Art. 24 de

la L.TVT.).

Lo antes descrito, es lo que la Ley de Transferencia de
Tecnologia regula respecto a los usuarios autorizados. Pero
creado para mejor aplicacidn de esta ley, estd su reglamento
correspondiente; es decir el Reglamento de la Ley sobre el con
trol y registro de la Transferencia de Tecnologia y el Uso vy
Explotacion de Patentes y Marcas. E1 vigente, es el publica-
do el Martes 9 de Enero de 1990. En &1 mismo sc establece lo

siguiente:

Los documentos en gue consten los acuerdos conforme al -
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articulo 2¢ de 1a Ley de Transferencia, -e¢s decir los conve-
nios o contratos que consten en documentos que deban surtir -
efectos en el territorio nacional, relatives a, la autoriza--
cion de explotacidn de marcas, o la concesién del uso de ltas
mismas-; deben inscribirse en el Registro Nacional de Transfe
rencia de tecnologia. Sc deben presentar ante la Secretaria

de Comercio, en idioma espanol. Si en la redaccidn original,
es en idioma distinto, debe presentarse su traduccidn al idio

ma espaiol .

Entonces, dichos acuerdos, deberdn ser inscritos en el
Registro. La inscripcidn podrd ser solicitada ante el Regis-
tro directamente por el adquirente o ¢l proveedor** o en su
caso, por el representante legal o el apoderada correspondien-
te. Al solicitar la inscripcién, se oblipa al solicitante a -
presentar los documentos mediante los cuales acredite fehacien
temente el caricter con el que sc¢ ostente, de acuerdo a las
normas previstas por el Cédigo Civil para el D.F, e¢n Materia
Comin, y para toda la RepGblica en Materia Federal., (Art. 3%,
4%} La solicitud de inscripcidn, se presentard en las formas
que para tal efecto scan autorizadas por el registro. La soli

citud se debe entregar cumpliendo con los requisitos que en

Al presentar traducctdn al espafiol, debe estar avalade por perito debidamente autoriza
do por el Tribunal Superiar de Justicia del Distrito Federal o de los estados de la Fe
deracifn. -
Para cfectos de reglamento, adguirente es 1a parte que en el acuerdo se compromete a =~
comprar tecnologfs, "o se responsabiliza por su use", o recive la titularidad de algiin
derecha conforme a cualesquiera de los supuestos del Art. 28 de 1a L.T.T.

Y proveedor, es la parte que en e} acuerdo se obliga a, en el caso de usuarics antori-
2ados, permitir el uso de la marca, aotivo de la operacién.

*%



ella se sefialan, acompanfindola de los documentos en que cons-
te el acuerdo - contrato o convenlo de autorizacidn de uso de
marca-; el recibo de pago de la cuota* y anexos que se necesi
ten, y los documentos en los que acredite el caricter que os-
tente, el solicitante. Todo esto, deberdi prescntarse en origi

nal y dos copias simples.

En caso de que no se satisfaga lo antes descrito, el Re-
gistro hard saber tal circunstancia al solicitante para que -
subsane la irregularidad, en un término de 15 dias habiles.
(contando a partir del dia en que se reciba la comunicacién).
Si no se subsana, sc tendrd por no presentada la solicitud de

inscripcidn. Y ne se notifica.

Si es que se subsana, dentro de esos 15 dias, se recono-
cerd como fecha, a partir de la cual el acuerdo respectivo sur
tird cfectos legales, aquélla en quec {uc celebrado o presenta
do ante el registro, c¢n los términos del articulo 10 de la -
L.T.T. -donde se ordena que los convenios o contratos donde -
corfte la autorizacidén de uso de marca, deben registrarse enel
Registro, dentro de los 60 dias hibiles siguientes a la fecha
de su celebracidn-. (Art. 42, 52, 62 y 7% del Reglamento de la

L.T.T.)

La SECOFI de acuerdo con el Reglamento de la ley de Trans

% Cuota,- Son les derechos que deben pagarse por los servicios prestades por el Estado

a través del Registro de T.T., dn conformidad con las disposiclones de la Ley Fede-
ral de Derechos.



ferencia, tendrd en todo tiempo, derecho de cerciorarse de la
veracidad de los datos que le seuan suministrados. Podrad exi-

gir los informes que estime necesarios.

Las resoluciones que dicte SECOFI, serdn notificadas me-
diante oficio con acuse de recibo, al facultado para solicitar
la inscripcidn, y al proveedor y adquirente si cs que realizan

éstos, peticidén escrita. (Art. 10, 12 del mismo ordenamiento).

La ihscripcién de un acuerdo, se acreditari Gnicamente -
por medio de la constancia de inscripcidn que al efecto expi-
da la propia SECOFI por conducto del Registro de Transferen
cia.

El registro en ningdn caso podra avocarse a resolver so-
bre el cumplimiento o incumplimiento de las cléusulas conteni
das en los acuerdos inscritos. S6lo podrd cancelar la inscrip
cidn por este motivo, cuando exista sentencia que haya causa-
do ejecutoria, dictada por la autoridad judicial competente.

(Art. 13).

Las solicitudes de inscripcién de acuerdos previstos en
el articulo 2% de la Ley de Transferencia de Tecnologia.- Con
tratos o convenios en los que sc autorice el uso de una mar-
ca-, inciso "a"; los documentos complementarios de las mismas
de los que se escribid en pérrafos anteriores, y documentos -
oficiales respectivos, serdn integrados en expedientes admi--

nistrativos, a los que se les asignan nimeros de identifica-



cién, para mayor utilidad practica. (Art. 28).

En el capitulo V del mismo reglamento, se establecen las
causas de negativa de inscripcién. Relacionados con los usua-

rios autorizados de marca; encontramos lo siguiente:

Para efectos de la fraccidn Il del articulo 15 de la Ley
de T.T. se considerard que existe beneficio para el adquiren
te, cuando se pacte un derecho de preferencia con ¢l provee--
dor para que éste negocie las mejoras que eventualmente sean
desarrolladas por el adquirente, en las mismas condiciones -

ofrecidas por terceros. {Art. 35 reglamentc de L.T.T.).

Y para leos efectos de 1o preceptuado por la fraccidén IV
del articulo 15 de la Ley de T.T., Gnicamente no procederi el
registro de un acuerdo cuando el adquirente se obligue a com-
prar insumos de un crigen determinado por el proveedor, duran
te la vigencia del acuerdo, existiendo otras alternativas en
mercado nacional e internacional. Excepto: Los acuerdos en -
los que se proporcicnen insumos a precios y estindares de ca-
lidad que sean competitivos con los disponibles en el merca-
do; (I).

(II} E1 compromiso de compra de insumos representante un

ahorro de gastos financieros para el adquirente;

(I11) En el acuerdo existan derechos de marca y el pro--
veedor convenga con el adquirente el suministro de determina-

dos insumos para el fin exclusivo de controlar la calidad, ten
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diente a mantener el prestigio e imagen de los objetos del con

trato, y

(IV) Exista riesgo comprobado para el proveedor, de que
en caso de que el adquirente se abasteciera de insumes que no
provengan de dicha fuente, la informacién técnica del acuerdo
pudiera ser difundida de manera indirecta a un tercero. (Art.
38 del reglamento en relacidn con la fracc. IV del Art. 15 de

la L.T.T.).

Algunes juristas dudaban acerca de la conveniencia del -
contrcl de los acuerdos para el uso autorizado de marcas, en
virtud de que no involucran el suministro de conoccimientos -
técnicos y por lo tanto, no implican una transferencia de teg
nologia. La Ley de Transferencia de tecnologia protege y re-
glamenta los acuerdos -de autorizacién de uso de marca- por-
que efectivamente tal vez no implican transferencia de tecno-
logia, en si mismos, pero en la prictica se observa, que ch el
caso de las marcas extranjeras que conceden licencias de uso
de marca, no sdlo viene la marca sola, sino que muchas veces
viene apegada con la transferencia de conocimientos técnicos
que se necesitan para la produccidén de los articules que van
a ostentar dicha marca dada en licencia. Lo que es necesario,
para que la calidad de los productos sea idéntica a la cali-
dad de los productos que fabrica el dueno o titular de la mar

ca.



En el caso de las marcas nacionales, que otorgan licen-
cias en el mismo pais, ahi si no se puede decir que haya trans-
ferencia de ninguna tecnologia apegada a la licencia de la mar-

ca.

Enfocindose lo anterior, la Ley de Transferencia de Tec-
nologia, incluyd en su texto, y su correspondiente reglamento,
disposiciones que protegen y reglamentan lo referente a las

licencias de marcas; como se pudo apreciar en este punto.

3. REQUISITOS FORMALES Y DE FONDO DE LA AUTORIZACION BE USO
DE MARCA:

A manera de sintetizar los puntos anteriores, donde se
pudo notar las disposiciones que la Ley mexicana tiene para
los usuarios autorizados de marca, es conveniente mencionar
los que en sintesis serian los requisitos formales y los re-

quisitos de fondo de la autorizacidn de uso de marca.

El titular de una marca, puede autorizar a una o a mnis
personas como ''usuarios autorizados de la misma". {Con Tela-
cién a todos o algunos-de los productos o servicigs protegi-

dos por dicha marca).

El acuerdo de voluntades de las partes (duefio de la mar-
ca vy futuro usuario autorizado) debec plasmarse en un contrato

o convenio.
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Ambas partes deben solicitar por escrito a la Direccibn
General de Invenciones y Marcas y Desarrollo Tecnoldgico se -
inscriba al usuario autorizado, come tal, Por lo tanto, este
escrito es la solicitud de inscripcién en la Direccidn Gene-
ral de Invenciones y Marcas. La cual debe contener lo siguien
te:

1. Nombre, domicilio y ubicacién del establecimiento -
del usuario.
II. Los productos © servicios en relacidn con los cua-

les se solicite la inscripcién del usuario autorizado.
I1I. La duracidn del uso autorizade de 1a marca.

IV. Los datos que previene el reglamento de la L.I.M,

en su articulo 85. Que son:

a) Una vez que se tienen los datos anteriormente seiala-
dos; los acuerdos {contratos o convenios cn el que las partes
manifiestan ser usuario autorizado, ectc.) podrdn también ins-

cribirse en la Direccidn General de Invenciones y Marcas.

b) Anexando copia certificada de la constancia cxpcdida

por el Registro Nacional de Transferencia de Tecnologia.

Por otro lado, se requiere inscribir en el Registro Na-
cional de Transferencia de Tecnologia a todos los acuerdos -
(convenios o contratos de autorizacidn de uso pactados por las

partes) para que surtan efectos en el territorio nacional re-
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lativos a "la concesidn del uso o autorizacidén de explotacidn
de Q?rcas”. Deben ser presentados dentro de los 60 dias hibi-
les siguientes a su celebracidn. Esta inscripcidén se 1lleva a
cabo, llenando la "solicitud para inscripcién de los acuerdos
en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnologia; con -

los siguientes requisitos.-

"Para la concesidén de uso o autorizacidn de explotacidn

de marcas se requicre':

I. El contrato o convenio original o copia certificada
y tres copias simples. {Si el contrato original estd redacta-
do en idioma distinto al espaiol, se debe presentar el origi-
nal, la traduccidn realizada por perito y tres copias simples

de esta traduccidn).

IT. Poder legal o carta poder de la persona que compare

<e.

III. Comprobante del pago de dercchos correspondientes -
de la Secretaria de Hacienda y Crédito Pliblico en original vy

cuatro copias.*

Estes son en si, los requisitos formales y de fondo de 1a

* Se paga lo referente al articulo 73 de la Ley Federal de Derechos, cxpedida por la Se-
cretarfa de Hacienda. Por lo siguiente;
Frace. la. — Recepcidn y estudio de documentos.
Fracc. 4a, — Inscripcién y expedicibn de la constancia de reglstro.
Fracc. 5a, — Inspeccidn y vigllancia anual.
Fracc. 7a. — Por la licetcia de cada marca que se conceda.
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autorizacidn de uso de marca.

4. INSCRIPCIONES Y REGISTROS DE LA LICENCIA DE MARCA, PARA
QUE TENGA EFICACIA JURIDICA.

Como se pudo apreciar, en las piginas anteriores, en re-
sumen, Se necesitan:
I.- Inscripcion del usuario autorizado en la Direccidn
de Invenciones y Marcas y Desarrollo Tecnoldgico.

I1T.- Inscripcién del contrato o convenis en el Registro

Nacional de Transferencia de Tecnologia.



CAPITULO V

"REGIMEN INTERNACIONAL EN MATERIA DE LICENCIAS DE MARCA"

Una vez conociendo, como ha sido la evolucién de la le-
gislacidn sobre los usuarios autorizados de marca en la doc-
trina al respecto, y en la legislacidn mexicana. Es convenien
te ahora, comentar come ha sido todo esto, pero en otros pai
ses. Es decir, conocer como es el Régimen Internacional en

materia de Licencias marca.

1. LEY DE REINO UNIDO.

En el afo de 1938, ya existian disposiciones sobre licen
cias de marcas, en Reino Unido, la Ley Britidnica sobre la Pro-
piedad Industrial lo refleja. En particular esta ley tenia en
su texto legal, disposiciones especiales para las licencias de
marca. Convirtiéndola, en un documento histérice de gran im-
portancia, pues de esta ley, se derivaron muchas otras de di-

versos paises. Como complemento a esta investigacidn, creo con



veniente, transcribir la parte referente a las licencias, co-
mo muchos autores en sus obras lo hicieron, pues fuc de tras-
cendencia para paises como Venezuela por ejemplo. Autores co-
mo Sepilveda, Leopoldo Palacios, y B, Sansd, la han trascri-
to en sus obras para que las generaciones siguientes, como en

mi caso podamos apreciarlas:

BRITISH TRADE MARKS ACT, 1938
Seccién 28

Disposiciones sobre licencias

""1) Sujeto a las disposiciones de esta Seccidn, una perso
na diversa del propietario de una marca puede ser inscrita co
mo usuario registrado con relacidén a todos o a algunos de los
productos para los cuales &sta se encuentra registrada (siempre
que no sea una marca de defensa) y con las condiciones o res-

tricciones que se seflalen.

El empleo de una marca por un usuario auterizade en rela
cién a los productos con los que estd relacionado por sus ac
tividades comerciales y con respecto a los cuales la marca -
se encuentra registrada y é1 inscrito como usuario se conside
rard en esta ley como ''uso autorizado", siempre que el uso se
ajuste a las condiciones o restricciones a las cuales esté so-

metido el registro del usuario.

2) E1 uso autorizado de una marca se asimilard al uso -
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efectuado por el propietario de la misma, y sc considerari que
no es un uso efectuado por tercero, para ¢l efecto de la sec-
cién veintiséis de esta ley y para cualquier otro propdsito pa-
ra el cual tal uso tenga importancia por virtud de esta ley o

por el derecho comin.

3) Sujeto a convenio entre las partes, el usuario regis-
trado de una marca podrd requerir al propietario de ella a to
mar medidas para impedir la invasidn de los derechos de ella,
y si el propietario rehusa u omite hacerlo en un términe de -
dos meses después de habérsele solicitado, el usuario regis--
trado podri tomar a su propioc nombre las medidas legales para
perseguir la infracciéon come si fuera el propictario, convir-

tiendo al titular de la marca en demandado.

El titular asi demandado no serd responsable de ninguna
costa legal, a menos quc comparezca y tome parte en los proce

dimientos.

4) Cuando se solicite que una persona sea inscrita a ti-
tulo de usuario autorizado de una marca, esta persona y ¢l pro
pietario de la marca, deberin solicitarlo por escrito al Re-
gistrador, de la manera prescrita, y proporcionar una declara
cidén estatutaria hecha por el propictario, y por cualquier per
sona debidamente autorizada por éste y aprobada por el Regis-

trador, en la que se indicaria:

a) Los particulares de la relacidén, propuesta o existen-



te entre el propictario y el usuario registrado que se propo-
ne incluyendo informes del grado de control que el propieta--
rio ejercerdi sobre el empleo autorizado de la marca por tales
relaciones, y si se ha ecstipulado que el usuario registrado -
serd el Gnico que hahrd de inscribirse o si habré@ restriccio-
nes con respecto u solicitar ulteriormente el registro de otros

usuarios,

b} Los productos con rclacidn a los cuales se solicite -

cl registro de uso autorizado de la marca.

¢) las limitaciones o restricciones que se estipulen can
relacidén a las caracteristicas de los productoes, al medo o al
lugar del empleo o uso agutorizado, o con respecto a cualauier

otra.

d) S5i el uso autorizado lo serd por cierto tiempo, o por
tiempo indefinido, y si es por cierto tiempe la duracidén de -
éste, asi como cualquier otro documento, prueba o informacidn

gue requicra el Reglamento o ¢l Registrador.

5) Satisfechos los requisitos anteriores, si el Registra
dor después de considerar la informacién que se suministra, -
considera ﬁue e¢n todas las circunstancias el empleo, por la -
persona que sc¢ propone sea inscrita como usuario registrado,
en lo que concierne a los productos sefalados ¢ en algunos de
ellos, no resulta contrario al interés piblico, y sin pefjui-

cio de las condiciones o restricciones que el Registrador juz



gue convenientes, este funcionario podrd inscribir a la refe-
rida persona como usuario registrado de la marca, con respec-
to a las mercancias que ¢1 haya considerado, como se dispone

en esta subscccidn.

6) El Registrader podrid rechazar una solicitud de inscrip
cidén hecha de acuerdo con las disposiciones anteriores si con
sidera que si la concede puede facilitarse el comercio solapa

do de una marca registrada. ’

7) El registrador podrd si para cllo es requerido por un
solicitante, tomar las medidas tendientes a cerciorarse que la
informaci6én que de acuerdo con las disposiciones precedentes
se le haya comunicado para el objeto de una solicitud de ins-

cripcitn no sea revelada a sus competidores,

8) Sin perjuicio de las disposicioncs de la Secc. 32 de
esta ley, la inscripcién de una persona como usuario registra

do:

a) Puede ser modificada por el Registrador con respecto
a los productos con relacidn a los cuales tiene relacidn, o
con respecto a cualquier condicidén o restriccién relacionada
si el propietario de la marca registrada con la cual guarda
relacioén la inscripcidn lo solicita por escrito de la manera

reglamentaria.

b) Puede ser cancelada por el Registrador si lo solicita

por escrito en la forma reglamentaria al propietario, o el -
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usuario registrado, o cualquier otro usuario registrado de la

marca.

c) Puede ser cancelado por el Registrador si se solicita
por escrito en la forma sefialada por cualquier persona, o con

base en los siguientes fundamentos:

i) cuando el usuario registrado haya utilizado la marca
de una manera diversa a la autorizada o de manera tal que ha-

ya originado o pueda originar errores o confusiones;

ii} cuando el propietario o el usuario registradoe hayan
proporcionado datos inexactos, o hayan omitido revelar hechos
importantes en la solicitud dc¢ inscripcién, o cuande las cir-
cunstancias hayan cambiado materialmente desde la fecha de 1a
inscripcidn.

iii) cuando la inscripcidn no debiera haberse concedido
por consideracidén a derechos adquiridos por el solicitante -

por virtud de un contrato en cuyo cumplimiento csté interesa

do.

9) El Reglamento dispondrd la manera de efectuar la noti
ficacidn de la inscripcidn de una persona como usuario autori
zado 5 cualquier otro quario autorizaao de la misma marca, y
para la notificacidn de una solicitud de conformidad con 1la
subseccién que antecede al propietario y a cada usuario auto-
rizado diferente del solicitante, asi como para dar al solici

tante de una peticidn de éstas, y a cualquier persona a quien
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se notifique esa peticidn y que intervengan en los procedimien

tos respectivos, oportunidad de ser oidos.

10) El1 Registrador puede en cualquier tiempo cancelar la
inseripcidn de una persona come usuario autorizado de una mar
ca con respecto a cualquier producto en relacién al cual la

marca ya no protege.

11) Cualquier resolucidén del Registrador de conformidad
con las disposiciones precedentes, estard sujeto a apelacidn

a los tribunales.

12) Ninguna disposicidn de esta seccidn conferiri al usua
rio registrado de una marca ningin derecho de transmitir o -

asignar el uso que adquiere". (1)

La ley Britidnica sirvid como base de la legislacién so-
bre usuarios autorizados, para muchos paises. Algunos auto--
res, como Tookey, con sus opiniones, dejan huella de esto.
Por ejemplo, G. Tookey em una de sus obras, afirmd, porque -
en aquel entonces no se establecia asi, que ... 'debe reconsi
derarse la disposicidn que se cncuentra en 1la Jlegislacidn
del Reino Unido y en muchas otras leyes reales o en proyecto,
para el efecto de que ¢l uso de una marca por el usuaric re-
gistrado se considerard como el uso hecho por el propietario"”

(2). Como lo establece la ley de Reino Unido en su seccidn 28

1) Sepllveda, C8sar, Peculiaridades de las licencias de uso de marcas en el derecho mexi-
cano. En el boletin del Instituto de derecho comparado de México. Nim. 42. Pdg. 646 a
648,

2} G.H. Tookey, Adelantos modernos en el derecho ¥ el uso de las warcas, Revista de la pro
pledad industrial, Nam. 21-22. pag. 420.
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que en pirrafos anteriores se menciond.

En muchos paises alrededor de 1938, ain no se tenian re-
ferencias legislativas en cuanto a la Propiedad Industrial, -
apenas si se conocia como antecedente histdérico a la ley de -
Propicdad Industrial Mexicana, y a la ley de Marcas de Fibri-
ca de la Gran Bretafna. Tal era el caso de Venczuela, en aquel
tiempo. Por lo tanto, las primeras legislaciones, para algu-
nos paises de América Latina, referentes a 1la propiedad indug
trial y en particular a los usuarios autorizados de marca; fue

ron las de México y Gran Bretana.

En el Acta relativa a las marcas de fibrica, en su Sec-
cion 28, en la parte relativa a las licencias, tras todas las
exigencias que pide el legislador inglés para otorgar las li-
cencias de marcas; de una manera especial y en general, se pue
de apreciar que las disposiciones son casi las mismas que tu-
vo la Ley de Propiedad Industrial de 1942, en cuanto a las 1i
cencias. "En efecto, tanto en la ley mexicana come en la in-
glesa, sc exigen condiciones especificas y determinantes, que
deben establecerse en el respectivo contrato de licencia de -
uso; el cual, de no ajustarse a las prescripciones de ellas,

se consideraria como no existente o nulo, segdn el caso". (3)

3) Palaclos Leopoldo, Op. cit., pig. 174=175,



2. VENEZUELA: REGULACION JURIDICA DE LA LICENCIA DE USO DE
MARCAS EN EL DERECHOQ VENEZOLANO.

Algunos tratadistas afirmaban que en Venezuela, no habia

disposiciones sobre la licencia de uso de marcas.

Sin embargo el Derecho Venezolano, protege la figura ju-
ridica del uso autorizado de marca, de la manera siguiente: "A
pesar de¢ no existir esa regulacidn dentro de la ley de Propie
dad Industrial, se ha venido realizando este tipo de contratos
de licencias de uso de marcas, con arreglo a concretas dispo-
siciones de nuestro ordenamiento juridico'", Afirma L. Pala-
cios.

E1 mismo autor continGa diciendo, que "las disposiciones
legales a las cuales puede acogerse en Venezuela esta activi-

dad, pertenecen a tres cuerpos diferentes:

a) Cbédigo civil; b) Cédigo de comercio; y c¢) Ley de pro-

piedad industriall (4)

De alguna manera en Moxice, sucedid igual que ecn Venezug
la, pués, aunque la ley de 1942 fue muy completa en cuanto
al tema de los usuarios autorizados, como ya se vid en el se-
gundo capitulo del presente trabajo, (antecedentes legislati-
voS); un antecedente de la ley que hoy es vigente, fue el Co-

digo de Comercio de 1884. Incluso ahora se tiene que ir al

—_—

4) Palaclos. op. ctt. phg. 168.



Cédigo Civil, <como ley comiin, para el caso de los contratos
y coﬁ?enios, ¥ quc/son. También estos mismos tiemen que. ver
con el actual cdédigo de Comercio, pues son actos comerciales.
Todo esto es producto de la interrelacidén que existe entre
el Derecho Mercantil, Civil, y el Derecho de la Propiedad In

dustrial.

Siguiendo con Venezuela, L. Palacios, senala que a falta
de una legislacidn especial, que regule la licencia de uso de
la marca, las partes quc deben suscribir contratos de esta
naturaleza, no tienen otro camino que acogerse a las disposi-
cicnes especificas del Cddigo Civil. "En efecto, dicho Cédi-
g0, en el Capitulo I de las obligaciones, es claro y categbri
co al definir, tal como lo dice c¢n su articule 1.133%, lo que
debe entenderse por un contrato o convencidn. Igualmente, el
articulo 1,140*, relativo a la nominacidén o denominacidn de
los contratos, se refiere de mancra especial a que, aun cuan-
do éstos no tengan un nombre especifico, estin sometidos y de
ben regirse en un todo por lo establecido en el Titulo corres

pondiente". (5)

Se comprende que las marcas, en cualquiera de sus formas,

constituyen un derecho de propiedad; pero, surge la pregunta

*  Nota: En el articule 1.133 del Cédigo Civil Venezolano se explica le gque es un contra-
to y convenio.

*  HNota: El1 art, 1,140 dice lo relativo a denominacidn de contratos; 1.141 sefiala las ton
diclones de validez, y el 1,155 el objeto de los contratos. C8digo Civil Vepezolano.

5) Palacios. Op. cit. pag. 170.



148

de si el contrato de licencia de uso de las marcas llena to-
dos los requisitos exigidos por el Cédige Civil para poder ser
objeto de su regulacidén: "Si la ley misma le da existencia -~
juridica a las marcas y consagra su uso, asi como su posesioén
o tenencia, como un derecho de propiedad, con todas las carac
teristicas y privilegios que acuerda la ley especial, no hay
duda que el contrato de uso de una marca registrada, encuadra
perfectamente dentro del articulo 1,155 del Cédigo Civil. De
alli, pues, que no existiendo, como no.existen, normas lega-
les relativas a la licencia de uso de la marca dentro de 1la
ley respectiva, no puede regularse éste sino a través de las

disposiciones generales del Codigo Civil". (6)

El mismo autor, miximo tratadista en el Derecho Venezola
no, continfia exponicndo, la regulacidn juridica del wusuario
autorizado de marca, a través no sdédlo del Cdédigo Civiil, sin6
ademiis del coédigo de comercio y la ley de Propiedad Industrial

de su pais:

En el Cédigo de comercio venezolano se aplican articulos
de su contenido supletoriamente. La gran mayoria de los con-
tratos sobre licencia de uso de marca, pertenecientes a gran-
des empresas que antes invadian el mercado venezolano con sus
productos y que posterjormente por decisién del gobierno ya no

pueden hacerlo, hayan sido suscritos en el extranjero donde és

6} Palacios Op. cit. pdg. 171,
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tas tienen su sede, pero como los mismos deben cumplirse en -
Venezuela, necesariamente han debido otorgarse con arreglo a
el ordenamiento juridice de Venezuela, salvo expreso pacto en
contrario. He aqui pues, la importancia de la disposicidn le-

gal que lo ordena -Art. 116 Cédigo de Comercio Venezuela-.

La ley de Propiedad Industrial de Veneczuela, '"como ya se
ha dejado establecido, en la vigente ley de Propiedad Indus-
trial no hay norma alguna aplicable de manera directa a 1las
licencias de uso de marcas comerciales. Sin embargo, en ella
existe una disposicién mediante la cual todo acto que, en al-
guna forma toque el registro de una marca comercial, debe par
ticiparse a la oficina de Registro de lu Propiedad Industrial,
a los efectos de que se tome nota del mismo, mediante una no-

ta marginal, en el asiento respectivo™. (7)

3. LA LICENCIA DE MARCAS EN BRASIL.

En este pais el primer texto legislativo que en particu-
lar se dedic6 a reglamentar a las patentes y a las marcas fue
el decreto de 1923 por el cual se creo la Direccién de la Pro

piedad Industrial de Brasil.

Mas tarde con el Decreto-ley nimero 7,903 del 27 de agos

to de 1945, fue promulgado el Codigo de Propiedad Industrial

7} Véase a Rangel Medlna, David, Evolucin reciente y tendencias futuras de las marcas en
Latinoamérica, en el boletfn mexicano de derecho comparado. Nims. 28-29. PAgs. S1-52.
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de 1945, que estuvo vigente durante mis de 20 afos. A este de
creto en afios posteriores, le siguidé el Decreto-ley nlmero
254 de 28 de febrero de 1967, conteniendo éste, un nuevo cod-
digo de la propiedad industrial; siendo el primer cddigo que

Tegula en ese pais por primera vez, a las licencias de marcas.

Esta ley de 1967 en Brasil, introdujo cambios fundamenta
les dentro de los cuales "se autoriza el uso y la transmisién
de los registros marcarios por cualquier contrato". Con lo
cual se autoriza el uso de marca a un tercero, distinto del

duefo de la misma, pero autorizado por éste.

La ley de 1969, el nuevo Cédigo de Propiedad Industrial
presentd pocos cambios y continud regulande en sus articulos
lo referente a las licencias de marcas. Desde 1969, a la fe-

cha.

4. LA LICENCIA DE MARCA EN PERU.

En Perfi ya se legislaba sobre la propiedad industrial, en
afios anteriores, en 1971 entrd en vigor la nueva legislacion
contenida en el titulo V del reglamento de la Ley General de

Industrial, de PerG. En cuanto a las licencias, se afirma:

"De gran trascendencia desde el punto de vista econdmico
es la innovacién relativa al otorgamiento de las licencias de
uso y a la transmisién de las marcas, ya que el propietario de

una marca sélo podrd otorgarla en licencia de uso o transferir



la a terceros mediante contrato, previa autorizacién guberna-
mental. Dicha autorizacién deberd recabarse del director ge-
neral de industrias si el contrato de licencia o traspasc no
ocasiona pagos al exterior. Pero si el contrato de licencia o
de transmision de derechos implica algin pago al exterior, en
tonces la autorizacién debe estar contenida en una resolucidn
suprema refrendada por los ministros de Finanzas y Economia y

de Industria y Comercio". (8)

5. LICENCIA DE MARCA EN ARGENTINA.

"E1 10 de septiembre de 1971 el Gobierno de Argentina pro
mulgd 1la ley No. 19.231 sobre contrates de licencias y trans-
ferencia de tecnologia. Dispone la creacidén de un Registro Na
cional en el que deberin inscribirse los actos que puedan sur
tir efecto en el territorio nacional y obliguen a personas o
entidades domiciliadas en el pails, a efectuar pagos o propor-
cionar cualquier otra clase de contraprestacifn a personas re
sidentes en el extranjero o a entidades del exterior, con re-
ferencia a: la concesidén del.-uso y 1la explotacidn de marcas -
de fidbrica y de patentes de invencidn y modelos industriales;
el suministro de conocimientos técnicos y la asesoria técni--

ca",

B) Rangel Medina, op. cit. pig. 54.
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El mismo autor, continida, "Mientras se e¢labora el regla-
mento de dicha ley, con fecha 22 de diciembre de 1971 y median
te el Decreto 6187, se dictaron las normas que hagan posible
su aplicacién. El articulo 3? de este Decreto del Poder Ejecu
tivo crea una Comisién Asesora y el articulo 62 sefala las fun
ciones que tendrd a su cargo el Instituto Nacional de Transfe
rencia de Tecnologia Industrial, dependiente del Ministerio -
de Industria y Mineria, en su cardcter de autoridad de aplica

cidn'. (9)

6. LA LICENCIA DE MARCAS EN ESTADOS UNIDOS.

Antes de 1950 ya se tenia legislacidn al respecto. Exis-
ten varias obras, que tratan el tema de las licencias de mar-~
ca. Algunos ejemplos son: "The Law of Unfair competition and
Trade marks", de Rudolf Callmann., Otro norteamericano que ha
escrito sobre esto es Stephen P, Ladas. Este (ltimo autor, afir
ma con insistencia que para utilizar una licencia de marca, -
dicha marca debe estar previamente registrada. Porque si se
usa una licencia sin que lo esté, puede exponerse a la licen-
cia a una infraccidn, y tendria consecuencias legales; por -

ello debe tomarse en consideracidén. (10) Por otro lado, en -

9) Rangel Medina, David. Informacidn y Crénicas, Revista Mexicana de la Propiedad Indus=
trial y Artistica, Nim. 18, Pag, 313.

10} Stephen P. Ladas., "Problems of licensing Abroad...", p&g. 430. University of Illi-
nois, Law Forum, 1965. Nim, 3.




la legislaci6n de este pals, también se considera que las par
tes, licenciante y licenciatario, sus deberes y derechos, se
determinarin por su relacibén contractual. Ademds se especifi-

ca cdmo debe ser este contrato, sus cldusulas, etc. (l11)

7. (CONVENIO CENTROAMERICANO PARA LA PROTECCION DE LA PROPIE-
DAD INDUSTRIAL. (a).

"Tomando en cuenta que para alcanzar los objetivos del -
Programa de Integracidn Econdmica Centroamericana es preciso
moderﬁizar y adecuar a sus necesidades efectivas todas las le
yes que tienen con €&l una relacion directa, y que es convenien
te formar las normas que regulan los signos distintivos debi-
do a la importante funcidn que desemperan en el libre movimien
to de mercancias y servicios, los gobiernos de Guatemala, el
Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, por elle firmaron
en 1968, el Convenio Centroamericano para la proteccion de la

propiedad industrial'. (12)

En este convenio, en lo que respecta sblo a las marcas,
entre otras cosas, se caracteriza por reconocer y proteger -
"el permiso de uso'" y dice que para que produzcan efectos con

tra terceros es necesaria, la inscripcidn de ese permiso de -

11) ‘Callmann, Rudolf, The Law of Unfair Competition and Trade Marks, vol. 3. Pig. 1297.
Ed. Callaghan and Company. Afio 1950,

12) Rangel Medina, David, Evolucién reciente y tendenclas futuras de las marcas en Lati-
neamérica, en el BoletIn mexicaho de derecho comparado. Pag. 60.
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uso de marca, en las oficinas correspondientes,

b) GRUPO ANDINO Y SU REGIMEN COMUN SOBRE LAS MARCAS. (ACUER-
DO DE CARTAGENA).

Colombia, Bolivia, Chile, Ecuador y Perd, forman el 1lla-
mado grupo andino (ocupa una extensidn de 4.§.millones de ki-
lémetros cuadrados, con una poblacidén de 55 millones de hahi-
tantes; esto entre 1969 y 1970). El grupo andino con el fin -
de procurar un mejoramiento constante y eficaz en el nivel de
vida de los paises que lo integran en 1969, mayo, se firmd el

Acuerdo de Cartagena.*

La comisidn 6rgano miximo del acuerdo en 1970, aprobé el
régimen de tratamiento a los capitales extranjeros y sobre
marcas, patentes y regalias. El Pacto andino tiende a cambiar
la estructura econdmica de los paises que lo integran. Some-
tiendo a un rigurosc contrel gubernamental el disfrute del de

recho sobre la marca.

Dentro de varios y diversos objetives, se encuentra lo -

referente a las licencias de marca, y se menciona que:

— "Las licencias de explotacidén de marcas, los contratos
sobre las mismas y el dereche al pago de regalias, estan suje
tos a la autorizacidén de un organismo competente del respecti

* E1 Acuerdo de Cartagena.- Convenlo de integracidn subregional que persequia: promover

e} desarrollo equilibrade y armbnico de los palsces mlembros; acelerar el crecimienteo
econdeico; y se considerd un medic de integracibn econdmica,



vo pais miembro'. Segiin lo establece en el articulo 62 de 1a

fraccién "f'" del mismo ordenamiento y el articulo 18.

— "E1l pago de regalias no podrd computarsc como aporte -

de capital;

— Los paises miembros crearidn una Oficina subregional de
Propiedad Industrial facultada para servir de d6rgano de enla-
ce entre las oficinas nacionales; recopilar y difundir infor-
maciones, preparar contratos tipo de licencia para el uso de
marcas en la subregidn; asi como asesorar a las oficinas na-
cionales acerca de la aplicacién de las normas comunes que se
adopten en el Reglamento en lo que respecta a signos registra
bles, adquisicidon del derecho, clasificacidn de productos, -
prioridad, uso, caducidad, duracién y negociaciones con las -

marcas; (articulos 54 y transitorio G del Acuerdo).

— Todos 10s contratos sobre licencias para la cxplotacidén
de marcas de origen extranjero celebrados hasta la fecha de -
entrada en vigor del régimen comin deberdn ser registrados an

te el organismo nacional compctente.

A lo cual nos comenta, el maestro Rangel Medina, que se
consideraba alarmante ¢l excesivo control que se asigna a los
organismos oficiales del Pacto Andino, en el scctor del dere-
cho sobre marcas. '"Con todo, debe recordarse que la ejecuzién

del plan indicativo* depende no sdlo del desarrollo espontd--

* La planificacién indicativa comprende a un sistema en el que el plan qubernamental toe-
xiste con una diversidad de decisiones fndividuales.



neo del mercado, sine de la politica econdmica del estado a -
través de su intervencidén indirecta, en la que el programa fis

cal ocupa importante lugar'. (13}

c) A.S5.I.P.I. Y LAS LICENCIAS DE MARCA.

En el afo de 1964 en la ciudad de México, se creo la ASI
PI, que es la Asociacidn Interamericana para la proteccién de
la Propiedad Industrial. Uno de los objetives principales, fue
el proponerse divulgar entre los gobiernes, la industria, el
comercio y el piiblico en general, la importancia de la propie
dad industrial para el rdpido desenvolvimiento para las econgo

mias nacionales.

En lo que se refiere a las marcas, la actividad de ASIPI

~ﬁa sido muy intensa. En cuanto al uso autorizado de las mis-
mas en ¢l Segundo Congreso celebrado en Lima en el afio de -

1968, la ASIPI resolvid 'que los contratos de licencia de uso,

tienen cardcter legitimo, y deben ser permitidos, y que todas

las modalidades sobre exclusividad y transferencia quedana la

voluntad de las partes". (14)

13} . Rangel, Op. cit. pdg. 63-64.
14} Rangel, op. cit. pag. 70y 71.
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8. LA GULA DE LICENCIAS PARA 1OS PAISES EN DESARROLLO Y LAS
LICENCIAS DE MARCAS.

La Organizacién O. M., P. I.*, ha creado la Guia de 1i-
cencias para los paises en desarrollo. Ha tomado en cuenta la
variedad de acuerdos que las licencias implican, y ciertos de
rechos de propiedad industrial que requieren especifica men-
cidn, para tratar de hacer uniforme todo lo referente a las -
licencias internacionales y no s6lo licencias de marca, sino
también licencias de patente, etc. Esta guia ha sido de gran
utilidad para paises en desarrollo, pues con c¢lla tienem la -
ventaja de apreciar los requisitos internacionales, para . que

las licencias tengan eficacia juridica no sdlo en su nacién.

Al tocar el tema de los usuarios autorizados, en el dmbi
to internacional, es imprescindible mencionar lo que se cono-

ce como la Guia de licencias para los paises en desarrollo.

Esta gula trata sobre aspectos juridicos de la negocia-
cién y la preparacidén de licencias de propiedad industrial.
En la bilsqueda para acrecentar, y dar auge, al desarrollo eco
némico y social de los paises en desarrollo, se ha procurado
crear mecanismos, que faciliten el acceso, en términos y con
diciones justas y razonables, los cuales estdn contenidos en

ésta. El acceso a la tecnologia, generalmente se alcanza a -

* OMPI, Es la Organizacién Mundlal de la Propiedad Intelectual.



través de las licencias y contratos de transferencia de tecno
logia en el dmbito de la propiedad industrial y sectores afi-

nes, especialmente en cuanto se reficre a las patentes, cono-

cimientos técnicos y a las Marcas. (15}

"La Guia precisa las cuestiones juridicas mas tipicas -
que surgen en la negociacidn y preparacidon de esas licencias
y contratos, sefiala enfoques alternativos a esas cuestiones,
l1lama la atencidn sobre las caracteristicas que pueden ser per
judiciales para los intereses de las instituciones y eméresas
de los paises en desarrollo, y sugiere las soluciones que mas

probablemente servirin a sus intereses".

Esta Guia trajo, gran utilidad préctica tanto a gobier-
nos para ajustar sus leyes, como a empresas industriales de
paises en desarrollo, para negociar, con empresas extranje-
ras.

El origen de esta guia, es el resultado del trabajo em--
prendido por la Oficina Internacional de la Organizacidn Mun-
dial de la Propiedad Intelectual (OMPI); aparte del intercam-
bio de experiencias que tuvo lugar en c¢l Seminario sobre Con-
cesion de Licencias organizado por la OMPL en noviembre de -
1974 que cxamind la lista de cuestiones que deben considerar-

se al negociar los contratos de licencia contenidos en el es-

15}  Bogsh Arpad Director General de la OMPI; prefacio; Gufa de licencias. Edttada por la
OMPL, Ginebra 1977.
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tudio de 1a OMPI sobre los Aspectos juridicos de los acuerdos
de licencia en el campo de las patentes, las marcas, y los co-

nocimientos técnicos”.

"En total, han contribuido a los trabajos en cuestién co
mo participantes en las citadas recuniones 99 personas, proce-
dentes de 47 diferentes paises o designadas por una u otra de
las organizaciones internacionales, que fueron invitadas. Los

47 paises son los siguientes:

Alemania (Republica Federal); Argelia, Argentina, Austra
lia, Bélgica, Brasil, Camerin, Checoslovaquia, Chile, Colom-
bia, Costa de Marfil, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Egipte, Espa
na, Estados Unidos de América, Francia, Ghana, India, Indone-
sia, Iraq, Italia, Jordania, Kenya, Kuwait, Malasia, México,
Nigeria, Paises Bajos, Pert, Polonia, Reino Unido, RepOblica
Arabe, Siria, Sirilanka, Sudin, Succia, Suiza, Togo, Tunez,
Turquia, Uganda, Unidn Soviética, Vencruela, Yugoeslavia y Zai

re'. (16)

Como ya se indicd, esta guia se ocupa de los aspectos ju
ridicos de la negociacidon y la preparacidn de las licencias -
de propiedad industrial y los contratos de transferencia de -
tecnologiu. Pero, hay que reconocer que dedica especial aten-
cidén a las licencias tanto de patentes, como de marcas. —Por-

que en una transaccidn de transferencia de tecnologia, podrid

16} IBIDEM.



darse el caso de contener mis de una licencia de propiedad in
dustrial e incluso mds de un contrato sobre conocimientos tec

noldégicos.-

Por otro lado también trata sobre aspectos como venta o
importacidn de mercancias. lLa guia, es de gran utilidad ya que
todo lo antes descrito, tiene relacion directa con aspectos
legales, s¢ desarrolla bajo marcos juridicoes, por lo que se -
establece que: "Ese marco puecde ser el sistema juridico de un
determinado pais en desarrollo o, posiblemente, de otros pai-
ses en desarrollo, pero no deberia olvidarse que habitualmen-
te los sistemas juridicos de otros paises pueden scr aplica--
bles a determinados aspectos de la transaccidéon o a sus efec-

tos™. (17)

La guia establece para mejor comprensiodn, las definicio-
nes para los propdsitos de la misma, a las que hay que adap--
tarse, para que el contrato o la licencia en cuestién, tenga
mayor proteccidn internacional., Dentro de esas definiciones -
base, encontramos, la definicidén de licencia, que coincide -
con lo establecido en nuestra doctrina: La licencia significa
el permiso dado por ¢l propietariv de ese derecho (licencian-
te), a otra persona (licenciatario) para que ejecute ciertos
actos que estdn amparados por el derecho. Al referirse a esta

licencia de marca, también la llama en su texte, '"licencia de

17) Gula de Licencias..., P8g. 26.
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propiedad industrial").

Recomienda recurrirse al asesoramiento juridico prefesig
nal, tanto durante la negociacidén como en la preparacidon de
cualquiera de las licencias o contratos. Porque sblo propor-
ciona ayuda pridctica para los aspectos juridicos de la nego-
ciacién, y la preparacidén de los contratos de licencias de
propiedad industrial (marcas), y los contratos de transferen-

cia de tecnologia (patentes, ¢tc.).

LICENCIA DE MARCAS SEGUN LA GUIA DE LICENCIAS...

En cuanto a las licencias de uso de marca, la guia de 1i
cencias para los paises en desarrollo, expedida por la QMPI;

instituye los siguientes aspectos:

a) Alcance de la licencia, del contrato, para el uso au-
torizado de una marca.- Una marca u otros objetos protegidos
por la legislacidon sobre propiedad industrial, confieren a su
titular, por un.periodo determinado, el derecho a impedir a -
terceros, que realicen determinados actos y, ademds, la facu}l
tad de conceder & otra u otras personas una licencia, en el -
caso de una marca registrada para utilizarla, siendo esto dGl-
timo el caso de los usvarios autorizados. Que una vez de acuer
do.con el duefo de la marca, y si la licencia y el contrate -
se llevan de acuerdo con la legislacidn nacional, e interna--

cional, se tendrd el alcance de proteccidn de derechos de la



cual se escribe en el pirrafo anterior.

b) Esfera de utilizacidén o de actividad.- Una disposicién
relativa a la esfera o las esfcras de utilizacidén o de activi
dad explica el propdésito al que se puede aplicar la marca,
Sirve para definir el alcance de esa aplicacidn por el licen-
ciatario; lo que permite la explotacidon mis prictica dadas las

capacidades de cada uno de los licenciatarios.

El propdsito puede referirse al uso final al que se des-
tine un producto determinado; la esfera o esferus de utiliza-
cibn o de actividad pueden calificarse de manera diferente se
gin se trate de la licencia de un determinado derecho de pro-
piedad industrial, o de un contrato de transferencia de tecno
logia.

"En cuanto a una licencia de marca, en la descripcidn de
la esfera de utilizacidn se puede singularizar un producto es
pecificado o una categoria de productos para los cuales estd
registrada la marca. Asi, la esfera pucde ampliarse de utili-
zaciones de la marca para el perfume o para todos los articu-
los de tocador, pero no para ropa. La esfera de actividad pue
de ser un medioc de publicidad especificado, como por cjemplo,
indicar que el producto que lleva esa wmarca debe ser objeto -
de publicidad en periddicos, y no en la radio ni en la televi

si6én'". (18) Esto permite fijar tasas de regalias, scgin 1las

18) Gufa de Licenclas....,pdg. 52.
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esferas de utilizacidn, se busca lograr que todos los licen-

ciatarios en "esa esfera" paguen la misma tasa de regalias.

"La legislacidén sobre propiedad industrial en un pais da
do puede permitir al titular del derecho exclusivo limitar la
utilizacién de la marca a una parte especificada del pais. En
tal caso, es posible que el titular del derecho exclusivo de
explotacion o utilizacién también desee limitar la salida que
se dé al producto (por ejemplo la utilizacidén o la venta) ma-
nufacturado como resultado de la explotacidén o utilizacidn, o
que lleve la marca del titular, a esa parte especificada del
pais'". (19) En ese caso, en determinados paises pueden ser -
aplicables las leyes que rtigen las pricticas comerciales res-
trictivas. En virtud de esas leyes se pueden negar las tenta-
tivas del propietario de introducir en sus transacciones con
un posible licenciatario, una limitacién acerca de la utiliza
cién de la marca. En efecto menciona la Guia de Licencias, que
s¢ puede negar especialmente, 5i la limitacidn forma parte de
un esquema de conducta entre el titular de los derechos exclu
sivos y su posible licenciatario entre ¢l titular del derecho
exclusivo y otras por dividirse el mercado correspondiente al
producte, especialmente si, como competidores, poseen como gry

po un poder considerable; o incluso dominante en el mercado.

En lo que respecta a la situacién juridica en la juris-

19} Gufa de Licencias.... P4g. 55.
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diccidén en la que se ha concedido proteccidn juridica a la mar
ca de que se trate; los derechos del titular y del posible 1i-
cenciatario quedan necesariamente limitados territorialmente
a esa jurisdiccidén. En consecuencia las tentativas de las par
tes de delimitar sus actividades en regiones que estdn mds
alla de esa jurisdiccidn no se regirdn normalmente por la le-
gislacibén sobre propiedad industrial en vigor en esa juris--
diccion.

Ademds del fimbito de las leyes en esa jurisdiccidn sobre
las prcticas comerciales restrictivas o la transferencia de
tecnologia, inclusive la posicidén juridica de las partes de-
penderd de las leyes sobre propiedad industrial y de las le-
yes sobre las précticas comerciales restrictivas o a la trans
ferencia de tecnologia vigentes en la regién o las regiones -

situadas mis allid de esa jurisdiceidn., (20)

c)} Aspectos (que por sus caracteristicas se consideran)

especiales sobre las marcas y las licencias de uso de éstas.

"Los aspectos juridicos de las marcus se pueden conside-
rar desde diferentes perspectivas. Sin embargo, en ¢l contex-
to de la transaccidén de transferencia de tecnologia, la fun-
cién de la marca en la fase de comercializacién del producte
serd la que mds interese al licenciatario o receptor de tecng

logia. Este es el punto de vista desde el cual deseardn las

20} Véase Gufs de Licencias.... pg. 55.



partes examinar una serie de problemas en el curso del orde-
namiento ¥y preparacidn de las licencias de propiedad indus-
trial y de los contratos de transferencia de tecnologia apro-

piados". (21)

La Guia menciona los que, llama problemas andlogos a los
considerados en relacién con las patentes; porque algunos de
esos problemas realmente son andlogos o parecidos, a los que
surgen en relacidn con la '"licencia de derechos de patente'.
La marca o las marcas que se utilizardn habran de identificar
claramente en la licencia de marca, cualguier registro en el
pais en el que se aplica la licencia y habrd que emprender una
investigacioén para determinar si la marca ya ha sido anticipa

da por otras marcas anteriormente.

Habrd que considerarse las consecuencias de la negacibn
de concesidon, o la anulacidén del registro de la marca, asi co
mo las soluciones que procede adoptar, posiblemente en ¢l mis
mo sentido que en la negacidn o la anulacidén de la concesidn

de la patente. (22)

— Dispositivos para conferir el derecho de utilizacién

de la marca.-

Al mencionar esferas de utilizacidén, o actividad, no es

caracteristico de la marca, pero es relativo, porque ocurre

21) Gufa de Licenclas pig. 89,
22) IBIDEM.



con las licencias de patente. No es caracteristica la esfera
de utilizacién de las marcas, como si lo es la especificacidn
de territorio, exclusividad de éste, los cuales se aplican and
logamente en la Guia de licencias tanto para marcas cComo pa-
tentes. Y respecto a esto se dice que sc puede utilizar o ven

der el producto que lleva la marca dada en licencia.

"Los dispositivos o mecanismos para conferir el derecho
de utilizacién de la marca sc¢ han de examinar con algln cuida
do., En algunos paises la ley reconoce la concesidn de licen-
cias de marcas y puede disponer el registro de la licencia con
o sin un examen de los documentos necesarios, asi como la apro

bacién a la luz de determinados requisitos".

Con lo anterior, la Guia de licencias, quiere decir, que
cuando no existen disposiciones sobre la concesidn de licencias
se 1lama la atencidn hacia las leyes que en detcrminados pai-
ses rigen la utilizacidén de marcas extranjeras, cuyas disposi
ciones algunas veces figuran como parte de las leyes que en
esos paises rigen la transferencia de tecnologia. Esas le-
yes requieren que los acuerdos juridicos para la adquisicibn
exclusiva de derechos o licencias para utilizar o explotar -

marcas comerciales sc sometan a la aprobacidén gubernamental.

Esos contratos, dice la Guia, no serdn aprobados si no
contienen determinados compromisos por parte del licenciante
o del licenciatario, como por e¢jemplo, que el licenciatario

debe establecer una marca local de reemplazo, que el licencian
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te permita la libre utilizacidn de 1a marca extranjera en el
mercado nacional; o que el licenciante conceda licencia para
la exportacidn a otros paises del producto que lleva la marca
y coavenga en que las regalias que deben pagarse por su utili
zacidn sean un porcentaje de los ingresos en divisas obteni-
das en las operaciones de exportacidn del producte que 1lleva

la marca. (23)

-~ En cuanteo a la forma y métodos de utilizacién de la mar

ca, dada en licencia, la Guia, establece lo siguiente:

“En virtud de las leyes sobre marcas de algunos paises
cuando una marca estd registrada, ¢l hecho de que 1la utilice
su propietaric, porgue manufacture 7y venda el producto que
lleva 1a\marca, puedc ser una condicién para que contimie su
validez. En virtud de esas leyes, se considera que la vwtili-
zacidén de la marca por el licenciatario constituye wutiliza-
cién por el propio registrado. En consccuencia, no es sorpren
dente que el licenciante desee incluir disposiciones en 1la
licencia de marca a1 efecto de que el iicenciatarioc no sélo
utilice la marca en la publicidad gue haga en el pais, 1lo -
cual normalmente no se considerari utilizacién suficiente, -

sino que venda en el pais el producto con la marca®. {23)

Es posible que el licenciante desee que se estipule el -

23} 1bsa.
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método de utilizacién de la marca en, o en relacidén con, el
producto; por ejemplo prescribir los tipos de letras, la for-
ma, el tamafo y el color de 1a marca y su ubicacibén en el pro-
ducto. (Condiciones de utilizacidn de la marca.- El licencia-
tario debe utilizar la marca exactamente como la escriba y di-
buje el licenciante y observari todas las instrucciones razo-
nables que dé el licenciante en cuanto a color y tamano de la
representacidén de la marca y a la manera de colocar ésta en el
preducto o sus cnvases). Asi como debe indicarse que la utili
zacién de la marca se hace "con" o "en virtud" de la autoriza-
cibébn del propictario. Esto es andlogo a lo que ocurre con las
patentes: esa indicacidn 'con', "en virtud de licencia", pue-
de servir de ayuda al licenciatario, ya que lleva consigo una
identificacidn y aprovecha la reputacidn y buena fe del licen-
ciatario, como instrumento para las actividades de propaganda
y publicidad con fines de promociin del producto. Lo que se ve
claramente reflejado en la fase de comercializacién del pro-

ducto.

YA este respecto, se llama la atencidn hacia las leyes
que en determinados paises rigen la concesién de licencias de
marcas, las cuales imponen que, en lo que respecta a las mar-

cas registradas a nombre de titulares en el extranjero, la mal



ca Gnicamente puede ser utilizada si las palabras que la cons
tituyen son traducidas al idioma nacional del pais. También,
en virtud de las leyes de algunos de los paises, noc se aproba
T4 una disposicidn de un contrato de conocimientos técnicos si
impone come condicién para el suministro de tecnologia y ser-
vicies, la utilizacidén de una marca extranjera o de un lema -
publicitario.

En virtud a la legislacion de otro de c¢sos paises, no se
permite utilizar una marca extranjera sobre un producto manu-
facturado para el mercado interno por un acuerdo de celebra-
cibén con el extranjero, pero se permite si el producto en cues

tidon estd destinado a la exportacién®. (24)

— Utilizacién de marcas extranjeras.- Segin la Guia de -
licencias, el licenciante de esa marca extranjera puede utili
zar el crédito de su empresa y el prestigio de la marca aso--
ciada con esa empresa para penetrar tos mercados del pais en
desarrollo. El licenciante puede registrar la marca en el pafs,
puede conceder licencias para su utilizacidn a {irmas comer--
ciales nacionales, permitiendo su utilizacién por plazos ade-
cuados para promover un mercuado importante para el producto -
que lleva esu marca y cntonces, puede negarse a renovar la 1i

cencia en favor del actual licenciatario. Ese licenciatario

24} Gufa de Licenclas...; pig. 91,



a menudo ha realizado inversiones importantes en instalacio-
nes de produccidn y distribucidén y se encuentra con que, al
término de la vigencia de la licencia, no se le renueva. En
vez de ello, el licenciante puede proceder a exportar direc-
tamente al pais del licenciatario, o a operar a través de em
presas de su propiedad o bajo su control, o a conceder licen

cia a otra empresa del pais para que utilice la marca.



tro de una idéntica o semejante, para mismos productos o ser-
vicios no queda fijo hasta pasar un plazo determinado, ya que
se da la oportunidad, de que si alguien usdé la marca sin re-
gistrarla aparezca y reclame su derecho {que por el USO ante-

rior debe respetarse).

4a) El1 dueno de una marca tiene derechos o facultades, -
como lo son.- Transmitir, modificar, cancelar su marca, ¢ in-
cluso tiene la facultad de "autorizar a una o mds personas" -

como los usuarios autorizados de su marca.

5a) En México, la ley que en sus disposicioncs menciona
a los usuarios autorizados de una marca, por primera vez, es
la Ley de Propiedad Industrial de 1942. Una ley, mis comple-
ta en cuanto a esta materia, y basada en las necesidades de
ese momento, incluyd a mi parecer, las mis completas disposi
ciones en relacién con los usuarios autorizados. (Del articu

lo 160 al 167).

6a) La licencia de marcas es cl contrato celebrado entre
el titular del registro de una marca (licenciante), y una per
sona fisica o moral (licenciatario). Donde el licenciante oter
Qa un derecho de uso de su marca, para distinguir los mismos
productos protegidos con &ésta, a cambio de una participacibdn
determinada. Todo esto, sin transferirse el derecho de propie

dad que tiene el titular del registro sebre su marca.



7a) La licencia de marca, ha traido ventajas al tréfico
comercial internacional. Pero se ha discutide, respecto a la
expresidén "licencias de marcas", porque antes sdlo se habla-
ba de licencias de patentes, Aupque son tdpicos emparentados,
son distintas sus caracteristicas. Pero para efectos 1e§ﬂcs,
en México se le ha llamado: Usuarios Autorizados, principal-
mente. Aunque en la practica casi siempre se le dice licen-

cia de marca, y contratos o convenios de licencias de marcas.

En otros paises se les liama también licencias, o bien

permisos, autorizaciones de uso y explotacidn de marca.

8a) Existe clases de licencias. La Exclusiva.- Que es -
aquélla mediante la cual el propietario de la marca garantiza
al usuario que solamente €1, y nadie mis, utilizard esa marca
dentro de determinado territorio o mercado comercial, por un
tiempo también determinado. Es decir, cn esta licencia el 1i-

cenciante sc compromete a no conceder nuevas licencias.

La licencia No Exclusiva.- Es donde el licenciante se re
serva el derecho a permitir su uso a otras personas, dentro -
de un mismo &mbito territorial. Puede hacer mis licenciata -
rios.

Y la licencia Obligatoria.- En este caso se obliga al pro
pictario de la marca a contratar con un tercero, y concederle
la licencia de uso de marca y explotacidn, impuesta por el es

tado. En virtud de una solicitud de una persona que alegue y



pruebe que la marca ne ha sido utilizada durante tiempo deter
minado. "Constituye una sancién al titular de la marca por el
incumplimiento de su obligacién de utilizarla, es menos grave
que la caducidad, por cuanto no extingue el derecho de exclu-
sividad, sino que obliga a contratar. Secofi, por causas de -
utilidad otorga las licencias, ella fija las regalias convo--

cando a las partes.

9a) La licencia se caracteriza por ser:

Un derecho relative oponible solamente entre las partes
contratantes. Es relativo porque el duefio de la marca da dere
cho de uso de su marca, mediante un contrato o licencia reser
vindose ¢l derecho de que esa licencia no pucde ser traspasa-
da total ni parcialmente sin su autorizacién. Es un derecho -
personal, no transferible, porque resulta lbégico que el pro--
pietario de una marca se reserve el derecho a que &l sea el
Unice que pueda disponer de cualquier eventual traspaso o trans

ferencia de esa marca.

10a) El contrato de licencia de uso de marca., El titular
del registro de una marca, tiene el dercecho de permitir que -
otro, utilice su marca, convirtiéndose este iltimo en usuario
autorizade de la misma marca. Lo cual es llamado también, 1i-
cencia de marca, debe quedar plasmada en un documento llamado
"contrato de licencia de marca”. El contrato tiene caracteris

ticas, las cuales son: es de caricter oneroso, personal, de -



tracto sucesivo y es revocable.

1la) El contrato debe celebrarse entre licenciante, y 1i
cenciatarie. Aclarindose en é1, que la calidad de los produc-
tos o servicios, serd idéntica. lLa duracién de la licencia se
rdi de 5 afos, prorrogables segin sca que continle registrada.
(Art. 112 de 1a L.I.M.). Debe ser por escrito. Es de naturale
za mercantil, y por ello debe observarse las formalidades quc
exige el Codigo de Comercio para los contratos mercantiles, -

de manera supletoria.

12a) Para dar la autoricacidén de uso de marca, e¢s necesa
rio quc previamente se haya registrado y s¢ encuentre vigen-

te, dicha marca.

La autorizacidén de uso de marca, la constituyen, el acuer
do entre las partes y los registros que haya que hacer, para

dar efecto a la autorizacidn,

La ley de la materia no ecstablece cuil va a ser el conte
nido del contrato. Pero se han tomado en cuenta los siguien--
-tes aspectos: Mencidn de si es licencia exclusive o no; lo -
referente a la vigilancia y control que ejercerd el titular -
de la marca, con respecto a la equivalencis de calidad de las
mercancias. Obligaciones del usuario; pagoe de prestaciones -
por la licencia, moneda en la que ha de hacerse; precios y de

talles sobre la marca y su useo.



13a) La costumbre ha provocado que se formulen dos con--
tratos: el primero con el régimen entre el usuario y el titu-
lar de la marca. Con circunstancias confidenciales como monto
de regalias, naturaleza de la asistencia técnica, etc. El otro
sdlo contendri los datos que requiere la Ley de la materia, -~

para las inscripciones y registros ante ¢l drganc competente.

Seria O6ptimo, aue se estableciera culil debe ser el conte
nide de los contratos de esta naturaleza, porque asi se asegu
rarian intereses de ambas pavrtes, Protegiéndose sus derechos,

y sefialindose sus obligaciones.

14a) E£1 régimen legal mexicano de las licencias de mar-
¢a, lo caracterizan las disposiciones que al respecto anotan

la L.I.M. y la Ley de Transferencia de Tecnologia,

La licencia de uso de marcas, se regula como "usuarias -
autorizados", en la L.I.M. en su Art. 134 al 138. Y su corres
pondiente reglamento, menciona a les centrates o convenios de

uso de marca en el 85, y 86.

Las partes dehen celcbrar un acuerdo de voluntades, plas
marlo, en un contrato. Y solicitar por escrito a la Direccidn
de Invenciones y Marcas se inscriba al usuario autorizado, co

mo tal. la solicitud debe contener:

I. Nombre, domicilio y ubicacidn del cstablecimicato del
usuario; 11, La duracin del uso autorizado de la marca; IIL

Los productos o servicios en relacidn con los cuales se soli-



cita la inscripcién del usuario autorizado. Y IV. Los . datos
que previenc el reglamento de la L.I.M. articulo 85.- (Los -
acuerdos convenios o contratos acompanardn esta solicitud, pa
ra efecto de inscribirse en la direccidon de invenciones y mar
cas. Ademis de la copia certificada de la constancia expedida

por el Registro Nacional de Transferencia de Tencologia.)

15a) Segun la L.T.T. se requiere inscribir en el Regis-
tro Nacional de transferencia de tecnologia a todos los con-
tratos o convenjos de autorizacién de uso de murca, para efec
tos en el territorio nacional. Dicha inscripcidn se llevard a
cabo llenando la solicitud para este casc, con les siguientes
requisitos: Convenio o contrate original; poder legal o car-
ta poder del solicitante que comparece; y comprobante de pa-
gos correspondientes, segln la ley Federal de Derechos, expe-

dida por la Secretaria de Hacienda.

16a) Por tanto, se necesitan para que tenga eficacia ju-
ridica:
— La inscripcidn del usuario autorizado como tal, en 1la

Direccidn de Invenciones y Marcas y Desarrollo tecnoldgico.

— Y la inscripcidn del contrato o convenioc en el Regis-

tro Nacional de Transferencia de Tecnologia.

Con los requisitos que anteriormente seitalé, que serian
mids claros y comprensibles, pues a mi parecer, uno de los prin

cipales problemas del Régimen mexicano de licencias, es que:
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No hay disposiciones que contengan los elementos del contrato
de licencia de marca. Y lo principal, los requisitos que dan
efecto a las dos inscripciones, estdn, relacionados de tal ma
nera que no se sabe si se estd hablando de la solicitud para
la Direccidn, o para el Registro, si es requisito del contra-
to, o no, etc, Realmente me parece desordenado, ya que de un
articulo lo remite a otro y ecn ese otro, una fraccidén lo remi
te a aquél, etc. De 1a L.I.M. a la L.T.T. y al revés. Serd me
jor, que aunque combinados, pero se pusieran.con mayor clari-

dad.

17a) En cuanto al régimen internacional, nuestra legisla
cidén es producto de leyes como la de Reino Unido de 1938. La
legislacidn Venezolana referente a los usuarios autorizadoes,
es una de las mas parccidas a la nuestra. Aparte de México, -
otros paises que establecen disposiciones respecto a la licen

cia de marca, son Brasil, Per(, Argentina, Estados Unidos, etc.

En el Convenio Centroamericano para la protecéién de 1la
propiedad industrial. (Firmado por Guatemala, el Salvador, Hon
duras, Nicaragua y Costa Rica en 1968). En uno de los aparta-
dos se anota lo referente a las licencias de marca, le llaman
"permiso de uso de marca", y afirman que para que produzca -
efectos contra terceros, ¢s necesaria la inscripcidn de aquél,

en las oficinas correspondientes.

Acuerdo de Cartagena,- Firmado por el grupo andino (Co-



lombia, Bolivia, Chile, Ecuador y Peru. En 1969). En su arti-
culo 6¢ fraccidn "f", y en su Art., 18, se¢ establece: Que el
organismo competente del respectivo pais miembro, debe autori
zar las licencias de explotacibén de marcas, los contratos so-
bre las mismas y el derecho al pago de regalias. Se dice que

una oficina subregional de propiedad industrial es convenien-
te, para que sirva de enlace entre las oficinas nacionales, -
recopile y difunda informacién, y prepare los contratos 'ti-
po'" de licencia de marca, para uso subregional. Esto fue cri-
ticado, diciendo que era alarmante control y que restaba es-
pontaneidad en el desarrollo del mercado. En mi opinién, las
oficinas subregionales, eran buena idea, pues daban la aseso-

ria que algunos paises como los del grupe andino, necesitaban.

18a) A.S.I.P,I, .- En México D.F. se creo la Asociacibdn
Intcramericana para la proteccién de la propiedad industrial.
En relacidn a los usuarios autorizados de marca, encontramos,
que en el 2% Congreso Celebrado en Lima en el aiio de 1968, se
establece que los contratos de licencia de uso de marca, tie-
nen cardcter legitimo y deben ser permitidos, y que todas las
modalidades sobre exclusividad y transfercncia quedan a la vo

luntad de las partes.

19a) Por otro lado la OMPI, Organizacidn Mundial de la -
propiedad Intelectual, ha creado la Guia de licencias para los

paises en desarrollo. Se ocupa de los aspectos juridicos de la
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negociacidén y preparacién de las licencias de uso de marca, y
de los contratos de transferencia de tecnologia., La Guia pre-
cisa las cuestiones juridicas mds tipicas que surgen en la ne
gociacibn y preparacidn de las licencias de marcas. Esta guia
trajo gran utilidad préctica, tanto a gobiernos para ajustar
sus leyes, como a empresas industriales de paises en desarro-
llo para negociar con empresas extranjeras. Paises invitados
para contribuir a su creacidn, fueron por ejemplo: Alemania,
Argentina, Espafa, E.U.A., Francia, Ttalia, México, Reino Uni
do, Suiza, etc, Tomindose en cuenta aspectos como la venta,
importacidn, de mercancias, definiciones, alcance de las 11i-
cencias, problemas andlogos entre licencia de patente y de mar
ca; modo de utilizacidn de la marca, marcas extranjeras, etc,
Todo esto con el fin de asesorar a los paises interesados, Yy

darle un toque de uniformidad a estes aspectos.
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