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JNTRORUCCION,

£l motivo principal que me orillo a elegir este tema
para ml tesis profesional, es la éscasa literatura que
existe al respecto, ya que en México, no existe una obra
que hable en forma integral de la Propiedad Industrial
y mucho menos que recopile sus antecedentes, tan solo en
los dltimos cuarenta afios Gnicamente se han escrito un
par de libros sobre este tema y por lo general se
raefieren fGnicamente a cuestiones especificas sin
profundizar en la materia. Otra situacién que ne definié
fue que el derecho marcario no se estudia como materia
en la carrera Y sin embargo es parte integral del
derecho, un buen abogado debe conocer de todas las ramas
del derecho independientemente qus'domine una u otra, es
pues un doble aspecto el que motiva el desarrollo de mi
tesis por un lado, el recopilar una guia que trate de
manera integral todo 1lo refarente a la preopiedad
industrial gque pueda servir a los estudiosos de 1la
materia para futuras investigaciones y por el otro
conocer el manejo procesal y técnico de una de las ramas

m&s hermosas del derecho y menos estudiadas.

Como ya se menciono en el punto anterior se pretende

que esta tesis pueda funcionar como una guia para el



estudio de la materia asi como facilitar el manejo de
eata informaci6én ya que como se menciono si pretendemos
localizar en un libro los antecedentes legislativos de
la Propiedad Industrial y su desarrollo en México nos
encontraremos con la sorpresa de que no existe obra
alguna que lo contenga, por lo que tendremos que perder
mucho tiempo recopilando esta informacién ademés se
pretende gue este trabajo sea un manual gue sirva de

estimulo y apoyo para futuras investigaciones.

Debido a la escasa informacién al respecto fue necesario
recopilar de todas las publicaciones posibles los datos
que puedan ser de utilidad, asi como la investigacién de
decumentos extranjeros, acuerdos, y leyes existentes que
a manera de derecho comparade nos pueden servir para el
establecimiento de algunos criterios, pero
principalmente habrd que darle un orden 1lé6gicc a la
estructura que se ha de desarrolla_r a fin de que sea lo
mas ilustrativa posible y de facil manejo y consulta
ademds de emitir los muy particulares comentarios
pertinentes a los principios reguladores y filosofia dQel

derecho marcario.



1.~ Que e8 la Propiedad Industrial

Antes de lniclar el estudio de este concepte es
conveniente buscar el significado de la palabra "Propiedad
Indugtrial" para ello trataré de encontrar su cencepto
basandome en algunos criterios de los estudiosos en al
materia. AdGn y cuando existe muy escasa

literatura al respecto y son contados los autores gue se
atreven a dar una definicién.

Una de las definiciones de "Propiedad Industrial" es 1la

1

que nos da el maestro Rafael de Pina Vara ' en el sentido

que define:

" propiedad Industrial.- Manifestaclén o Modalidad de 1la
propiedad repressntada por el derecho exclusivo al uso de

un nombre comercial, marca, modelo industrial, etoc.

' DE PINA VARA, Rafael. Diccionaric de Derecho.
Editorial PorrGa, México 1979 pag 383.



2
Confarido deacuerdo con la legislacién correspondiente.*
Esta definicién me parece bastante acertada a lo que debe
entenderse por propiedad industrial, pues en primer lugar
habla de la modalidad de la propiedad es decir, un derecho
de goce y disposici6n. en segundo lugar a que este derecho
represente un uso exclusivo de bienes; a la vez , estando
regulade este derecho por un cuerpo de leyes especificas
adecuadas al lugar y época de la actividad industrial y
comercial.
5in embargo segin mi punto de vista se antoja gque la
definicién antes sefialada incluya en su concepto 1la
explotacién que la persona hace de.este derecho, ya que no
menciona esta caracteristica haciendo referencia
Gnicamente a un derecho de uso. Pues seria ilégico contar
con la exclusividad de un derecho de uso gque ho nos
permitiera au explotacidn.
Otra definici6n encontrada es la que nos da el maestro

Stephen P. Ladas 2.

2 cit. post. Rangel Medina, David. Tratado de berecho
Marcario. México, 1960 pag 101



“La Propliedad Industrial es como un nombre ceolectivo que
dc-igul ¢l aconjunto de institutos juridicos o leyes que
tienden & garantisar la suma de derechos deducidos de la
actividad industrial o comercial de una persona u a
asegurar 1la lealtad de la concurrencia industrisl vy
comercial.*

De la anterior definicién podemos seflalar que para el
autor el concepto da Propiedad Industrial es simplemente
un conjunto de normas juridicas que tutelan aspectcs muy
especificos de las actividades comercial e industrial.
Desde mi particular punto de vista el término Propiedad
Industrial, que se usa en la definicién anterior resulta
un tanto vago e impreciso ya que si atendemos al
significado juridico de la palabra encontraremos que es el
derecho de goce y disposicifén de una persona sobre bienes
determinados tomando en cuenta lo Permitido por las leyes
Y que no afecte o dafiea los intereses de terceros (Articulo
830 al 835 del c6di§o civil para el Distrito Federal.) de
lo que podemos desprender gque el termino “propiedad"

encierra el derecho por si mismo y no come lo sefiala la
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anterior definicién, es decir, como un conjunto de
disposiciones que lo norman.

Ademas al referirnos al término Industrial debemos tratar
de hacerlo con un sentido amplio ya que si llegqaramos a
restringir su significado se estaria excluyendo otras
categorias del trabajo humano como lo son la agricultura,
la ganaderia, los comerciantes entre otros, que si bien,
no son propiamente actividades industriales se les suele
llamar de esta forma solo para efectos de no utilizar una
terminologfa mas amplia y compleja.

También sefialaremos que la Propiedad Industrial no solo se
refiere a objetos fisicos © materiales a los que se
refiere en general, los que en todo caso son el objeto de
la Propiedad Industrial sino que abarca intereses vy
derechos de naturaleza muy irregular. finalmente, aunque
los institutos juridicos tiendan a garantizar los derechos
no se puede hablar de "asegurar una lealtad"; sobre tode
cuando existe en la actividad comercial e industrial una
competencia.

Daacuerdo con los elementos de derecho y juicios hechos

con anterioridad puedo aventurarme.a la elaboracién de una
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definicién que a mi julcio puede ser la mis apropiada para
la definir el concepto de Propiedad Industrial:

Ee una figura de propiedad que aonéndo un darecho finico de
reserva y explotacién concedido por una autoridad a una o
unas personas consistente en un signo finico que 4istingue
este derecho para proteger al titular dentro de 1la
concurrencia de un merxcado de competitividad industrial y

comercial.

2.~ Propledad Induatrial y su Ubicaciém dentro del

Derecho.

Para ubicar de la Propiedad Industrial en el derecho es
conveniente tratar de situarla con un enfogue general, ya
que s8i tratamos de ubicarla en una sola rama nos
encontraremos con que ho es posible, mas adn si tomamos en
cuenta que existe muy poca informacién al respecto.
Concecuentemente expondré una seria de puntos de vista y
algunas caracteristica coincidentes ente las diferentes

ramas del derecho.



Con el Derecho Civil.

Guarda estricto sentido ya que como se sefials, 1la
Propiedad Industrial es una modalidad de propiedad, que
tutela derechos y privilegios, en este caso a una
concesién. En el C6digo Civil para el Distrito Federal se
define a la Propiedad en sus articulos 830 al 853 pero muy
en especial hace mencién el articulo 830° como a
continuacién se transcribe:

“parecho de gooe y disposicién que una persona tiene sobre
bilenes determinados, deacuerdo con lo permitido por laa
leyes y sin perjuicio de tercercs.”

Segtn 1lo anterior podemos encuadrar a la Propiedaad
Industrial dentro del derecho civil, no obstante que el
cbédigo civil no sefiala las modalidades de la propledad.
Por ejemplo, la transmisién de derechos civiles como la
figura de compra-venta , 1la don_acién, la cesitn o el
arrendamiento, por citar alqunas figuras o instituciones

juridicas, pueden equipararse a la transmisién de derechos

3 DE PINA VARA Rafael, Diccionario de Derecho.
Editorial Porrfia, México 1979 pag 382
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de la propiedad industrial. En efecto, para la transmisién
de los derechos adquiridos por una institucién regulada en
la propiedad industrial, se usa fundamentalmente el

contrato en sus diferentes formas.

Con el Deraecho Adainimtrative.

Diversos autores han considerado que la regulacién de los
actos emanados del poder Ejecutivo forman parte del
Derecho administrativo. si entendemos que las patentes por
ejemplo son privilegios otorgados por el titular del poder
Ejecutivo, 1la 1legislacién de la Propiedad Industrial
deberS formar parte del derecho administrativo.

Enrique Pérez de LeSn define* al Derecho Administrativo
como:

"“La rama del Darecho pliblico que se encarga de las normas
y principlos que regulan la actividad formal del peder
ejecutive, la actividad wmaterialmente ejecutiva &e los

poderes laegislativo y judicial, y las relaciones de los

‘“PEREZ DE LEON Enrique, Notas de derecho
Constitucional y administrativo, México 1979, pag 54



particulares con sl Estsdo en dichas aoctividades.’
Mientras que el maestro Rafael de Pina vara® sostiene que
el Derecho Administrativo es:

el derecho administrativo es la totalidad de las normas
positivas deatinadas a regqular la actividad del Estado ¥y
de los demAs é6rganos pfiblicos, en cuanto se refiero al
establecimiento y realizaciédn de los servicios de eata
naturaleza, asi como a regir 1las relaciones ante 1la
adminiastraciédn y los particulares y las de las entidades
administrativas entre si.®

De las anteriores definiciones cabe sefialar que, mientras
Perez de Le6n hace referencia a la actividad formal del
poder ejecutivo y a la actividad materialmente ejecutiva
de los poderes legislativo y judicvial, €l maestro De Pina
Vara manifiesta que son la totalidad de los érganos del
Estado.

Por actividad formal pienso que debe entenderse por el
conjunto de los actos realizados por el Estado y sus demds

Srganos. Por actividad formal, debe entenderse como todo

SE PINA VARA Rafael, Diccionario de Derecho.
Editorial PorrGa, Maxico 1979, Pag.209.
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el conjunto de actos realizados por el Estado, eatén o no
regulados por una ley. En tanto gue las normas positivas
se refieren dinicamente a las disposiciones juridicas las
cuales norman la actividad del estado, y gue se encuentran
vigentes en el momento de su aplicacién.’

Por otro lado es conveniente destacar que ambas
definiciones se complementan y se apegan mas a la teoria
del estado que formula Jellinek ® quien afirma:

"gegn la teoxrfa de Jollinek, 1la actividad estatal
puramente administrativa, no encaja dentro del concepto de
perecho. aostiene que 1la oreacién de los 6&rganos
ajecutivos por el Bstado, 1la adnoinistracién de laa
propiedades pidblicas, la emisién de reglamentos, Srdenes
e instrucciocnes dirigidas a los funcionarics estatales
para la rama ejecutiva del gobierno estaban fuera del
canpo dsl Derecho.'

Mientras por otra parte Hans Kelsen, manifiesta que toda

norma gue emane del Estado , sea cual fuere su naturaleza,

¢ cit. pos. BODENHEIMER, Edgar Teoria del derecho,
Fondo de Cultura Econdémica, México 1940, pag 111.
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es Ley y agrega’ :
Yen opinién de Xelsen el estado es una especie de Rey
Midam, que convierte en derecho tode lo que toca.'
En este sentido no reconoce ninguna distinci6én esencial
ente Derecho y Administracién del Estado. Segdn esta
teorfa, todo acto de administracién es a la vez acto
Juridico. Kelsen llega a esta conclusién distendiendo el
término "Derecho!, hasta cubrir teda la gama de normas
coactivas establecidas por el Estado; niega asi mismo, que
todos lous actos administrativos p\;edan ger funcionalmente
distinguibles de los actos juridicos.
Desde mi punto de vista existe una gran confusién entre
los tratadistas y los profesionistas que trabajan en este
campo, pues como hemos dejado establecido, ninguno de
ellos ha propuesto una definicién de 1lo qua debe
entenderse por Propledad Industrial. Adicionalmente a lo
anterior, se encuentra el procedimiento a seguir para
obtener el otorgamientoe de un titulo, registro o

certificado, pues este procedimiento es de naturaleza

7 BODEMHEINER, Edgar. Teoria del Derecho. Fondo de
Cultura Econémica, México 1940, pag 111
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eminentemente administrativa toda vez que se realiza ante
las dependencias del Ejecutivo como lo es la Direccién
Genaral de Desarrollo Tecnolégico dependiente de 1la
Secretaria de Comercio y Fomento Industrial. Es en esta
dependencia donde los particulares deberdn tramitar sus
solicitudes y dirimir sus controversias por las cuales
fueren afectados. Asi lc determina el articulo 34 de la
Ley Organica de la Administracién PGblica Federal, en su
Fraccién XII, mismo que establece®:

YARTICOLO 34.- A la Becretaria de Comercic y Fomento
Industrial ocorresponde el despacho de los siguientes
asuntos?

Fraccién XII. Normar y registrar la propiedad

industrial y mercantil asi como ragular y orientar la
inversién extranjera y la transferencia de tecnologia.®
A manera de Clasificar lc anterior, diremos que si bien en
otras materias existen tribunales ordinarios para dirimir
controversias y los cudles dependen del poder judicial, no

lo es el caso de la Propiedad Industrial, donde solo

® DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, Ley Orgénica de la
Administracién Pdblica Fedaeral del 22 de diciembre
de 1976.
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existe como Gnica instancia un tribunal especial el cual
funcionalmente depende de un organismo del poder
Ejecutivo, y que se denomina "Departamento Contencioso",
que desde luego no debemos clasificarlo "strictu sensu”
como un Tribunal Judicial. Ya gue contra las resoluciones
dictadas por este 6érgano Gnicamente es procedente el
Juicio de Amparo Indirecto el cudl se promueve ante los
juzgados de Distrito en materia Administrativa.
Resumiendo lo anterior diremos que:

a) La Legislacién en Materia de Propiedad Industrial , es
en cuanto a su forma materia del Derecho Administrativo;
b) La Legislacién en materja de Propiedad Industrial, es
en cuanto a su fondo, materia de estudio del Derecho
Mercantil del cual expondremos algunas consideraciones mas
adelante.

c) La legislacién sobre la Propiedad Industrial, regula
entre otras cosas el otorgamiento de asuntos eminentemente
Técnicoas, por lo cual para dirimir las controversias
sucitadas entre particulares , existe un tribunal
dependiente del poder Ejecutivo. Esto es posible tomando

en
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cuenta el que algunos asuntos resultan ser eminentemente
técnicos y por consecuencia, para un magistrado o un juez
de distrito resulta muy problematico estudiar y resolver
problemas, como podria ser una patente la cudl versara por
ejenplo sobre electrénica o quimica orgédnica, razén por la
cuil es preferible que exista un paso intermedio pues de
esta manera la autoridad administrativa se obligara a
resolver un asunto técnico~juridico motivandolo conforme
al Derecho, y en caso de inconformidad, esto si seria
motivo de recurrir a un Tribunal del Poder Judicial quien
estar& obligado a resolver sobre los puntos discordantes

del derecho que se hace valer.
Con el derecho mercantil.

Segin la definici6én del maestro Clemente Alvarez’ el
Derecho Mercantil:
" Ba un conjunto de normas, un sistema de normas Jue so

refiere a los comarociantes y los actoas de comercioc."

‘SOTO ALVAREZ, Cemente. Prontuario de Derecho
Mercantil, Editorial Limusa, México, 1981, pag 20
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A su vez, Roberto Mantilla Molina 1" establece:
Y% Daerecho Morcantil es el canjuiﬂ:o'd- normas Juridicas que
determinan su campo de accién mediante la calificacién de
meorcantilas dadas a ciertos actes, Yy
regulan estos la profesién, de quiénes se dedican a
celebrarlos."
Por su parte Rafael de Pina Vara' sostiene:
* El1 derecho mercantil puede definirse como el conjunto de
normas que #e aplican a los actos de comaercio legalmente
calificados como tales y a 1los comerciantes en el
ejercicio da su profesibén.™
Por Gltimo la definicién elaborada por Efrain Moto Salazar
nos manifiesta lo siguiente”:
“El Derecho Mercantil es un conjunto de normas gque regulan
las relaciones de los partiocularss cuando ejercen 1a

profesién del clo o a celebran actos de

"Y4ANTILLA MOLINA, Roberto. Derecho Mercantil.
Editorial Porrda México, 1984, pag 23

" pE PINA VARA, Rafael. Derecho Mercantil, Editorial
PorrGa, México Pag 4,5.

2 MOTO SALAZAR Efrain., Elementos de Derecho.
Editorial Porrta México, 1984 pag 341
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comercio.®
No es el espiritu de esta tesis el analizar o cuestionar
la validez o acertacién de las definiciones dadas por los
autores de referencia, sino mas bien, destacar el vinculo
entre la Propiedad Industrial y el Derecho Mercantil.
concecuentemente, retomando la definicién del Maestro
Efrain Moto Salazar, encontramos algunos aspectos
sobresalientes pues este autor considera al Derecho
mercantil como un medioc para regir los actos celebrados
por
los comerciantes en el ejercicio de la profesién, y ademéas
para reglamentar los actos de naturaleza Mercantil atn
cuando estos no se realicen por un comerciante sino por
simples particulares.
Cabe sefialar que existen muchas leyes que conforman el
Derecho Mercantil ademas del cédigo de Comercio, como lo
es la Nueva Ley de Fomento Y pro(‘.eccién de la Propiedad
Industrial “ y 1los reglamentos de la Secretaria de

Comercio y Fomento Industrial, dado lo anterior ceincido

'* piario Oficial de la Federacién, Publicacién del
dia 27 de Junio de 1291.
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en gue las Patentes, Marcas y demids figuras legales que
conforman la Propiedad Industrial, son por su propia
naturaleza elementos constitutivos del derecho mercantil,
més adGn, algunos autores afirman que estas figuras legales
son parte del patrimonio del comerciante como en el caso
de Efrain Moto Salazar,' quien manifiesta que:

* La Hacienda comercial east& integrada por un activo on ol
que entran bienes corpéreos, o sean loa derechos que posaa
al comerciante en au negoclacién: nombre del
establecimiento, patentes, marcas, etoc.®

El mismo autor hace referencia® :

* Las patentes son cosas mercantiles por naturaleza, que
tienen por tinalidad proteger a los inventores Yy
asegurarlea una remunaracidén que las permita impulsar su

aotividaa.®

Con el derecho Constitucional.

" MOTO SALAZAR Efrain. Elementos del Derecho.
Editorial Porrua, México pag 422,423,

'S MOTO SALAZAR Efrain. Elementos de Derecho.
Editorial Porrtia, México, 1984 pag 423.
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Algunos autores manifiestan que el Derecho Constitucional
es la base o cimiento donde descansan las estructuras del
orden juridico de un estado. Es en si la expresién del
reconocimiento de sus conquistas, de sus anhelos, de sus
aspiraciones y de sus logros.
Existen una infinidad de definiciones conceptuales del
Derecho Constitucional, sin embargo, por su sencillez y
claridad nos suscribiremos a los sefialado por el jurista
mexicano Doctor Felipe Tena Ramirez'® quien conaidera a
este derecho como:
" Una rapa del Derecho plblico, que se encarga dsl estudic
de la organigzacién del estado, ds la esfera de competencia
de sus autoridades, de los derocﬁog del hombre frente a
agquel y del sistema que garantice la realizacién de estoa
deraechos."
Ahora bien la relacidén gque encuentro entre el derecho
constitucional y la Propiedad Industrial, es que emana
precisamente como una libertad consagrada de las personas

atravéz de la organizacién del estado por parte de las

' PENA RAMIREZ, Felipe. Derecho Constitucional
Mexicano. Editorial PorrGia. Méxlico, 2a Edicién,
1983, pag S55.
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auntoridades competentes, en el caso particular, por 1la
Direccién General del Desarrollo Tecnolégico de 1la
Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, cuya
competencia se encuentra establecida en la Ley orgdnica de
la Administracién Pablica Federal.
Nuestra carta magna establece en su articulo 5° 1la
libertad de los gobernados para dedicarse a su profesién
, industria o trabajo que les acomode, siendo licitos. Por
ello, cualquier persona podrid dedlcarse a la actividagd
inventiva y registrar también todas las marcas o modelo
que desee. Sin embargo, el mismo articulo establece gue el
ejercicio de esa libertad de trabajo, solo podrd vedarse
por
resolucién gqubernativa, dictada en los términos que la
marque la propia ley, cuando se ofendan los derechos de la
sociedad.
Por otro lado la propia constitucién establece en su
articulc 28, se refiere al derecho de las personas para
registrar patentes, es decir, toca la materia de la
Propiedad Industrial, no como una graciosa concesién que

otorga el Estado a 1los particulares , sino como una
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garantia,
En efecto, establece sucintamente el articule 28 de
nuestra Constitucién, la prohibicién de los monopolios ,
las practicas monop6élicas, castigandose severamente todas
la concentracién o acaparamiento en una o pocas manos de
articules de consumo hecesario. Sin embargo, no constituye
un monopolio las funciones que el Estado maneja de forma
exclusiva en lo que llama las &reas estratégicas.
Ahora bien, considerando que una persona desarcllarid un
invento cuyas caracteristicas tuvieran resultados de dar
un beneficio a los gobernados, podria considerarse como un
monopolio, sin embargo la misma carta magna , establece la
excepcién siempre y cuando el autor lo de a conocer forma
pdblica. Este tipo de concesién o privilegio es por un
tiempo determinado y se expresa en nuestro articulo 28
constitucionalV por el octavo parrafo en la siguiente
forma:
" pampoco conatltuyen monopolios los privilegios que por

determinado tiempo se conceden a los autores y artistas

7 CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS. Articulo 28 Constitucional, pArrafo
octavoe Editorial Porrta. México 1991
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para la produccién de sus obras y 'lon que
para el uso de sus inventos , se otorguen a los inventoraes
Y perfecoionadores de alguna mejora."
Abundando se sabe que la Gnica persona que puade autorizar
un monopolio es el presidente de la repGblica, por tal
razén el privilegic consistente en la explotacién de un
invento por una persona, debera fabricarse a su vez por la
persona arriba citada como un privilegio de uso y
explotacién gque otorga el >estado, con lo cual se establece
una libertad para el gobernado, un reconocimlento de la
libertad, una proteccidn sobre la propledad de agquael asi
como un reconocimiento por parte del Estado sobre las

aapiraciones y anhelos del gobernado,
Con el derecho Laboral.

La relacién laboral queda determinada por un contrato de
trabajo en el cual se plasman los derechos, las
obligaciones y las facultades. En esta exposicién me
concretaré a estudiar la relacién que guarda la Propiedad

Industrial con la asistencia proporcionada por el
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trabajador hacia el patrén, la cual con anterioridad habfa
sido discutida.

Mediante el trabajo se fabrican productos y articulos ,
transformando las materias primas. El maquinismo
contribuye en dicha funcién, elevando el indice de
productos

elaborados en la unidad de tiempo, es decir, el denominado
indice de productividad. Cada  producto fabricado
proporcionard una satisfaccién al usuario y por
consiguiente una utilidad al patrén.

Se ha observado, y en lo particular esto nos consta, la
gran imaginacién que tiene el trabajador mexicano con las
maquinas que utiliza a diario. Tal parece que el hombre y
la magquina se funden en una sola pieza. Ocurre que muchas
veces, es posible modificar los mecanismos o bien adaptar
otros a la maquir;a con el. propdésito de producir mas
articulos o productos, ¢ bien modificar la maquina para
ahorrar energia. Como se comprenderd estas mejoras o
inventos fueron desarrollados por el trabajador. surge
entonces el problema de.preguntarnos ¢ de quien o de

quiénes son los inventos ? , : los inventores tendrian
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algdn derecho sobre sus inventos ? , o bien g los
trabajadores serian premiados por una regalia periédica ?.
La respuesta a estos cuestionamientos queda contemplada en
lo articulo 162 de la Ley Federal del Trabajo en el gque se
determinan los criterios para establecer la titularidad de
una patente de invencién hecha por un trabajador o bien
por un investigador o técnico situacién gque gqueda
contemplada en la nueva Ley de Fomento y Proteccién de la
Propiedad Industrial.

Este aspecto importantisimo sera tratado de manera mas

amplia adelante, atendiendo solamente en este capitulo, la
relacién existente entre la Propiedad Industrial y 1la
materia Laboral, relacién que por si misma se encuentra

determinada en el articulo antes mencionado.
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2. La Convencién de Paris de 1883.

2.1 Antecedentes histérices.

Si bien la convencién de paris constituye el antecedente
mas importante en lo gque a la legislacién moderna sobre
Propiedad Industrial se refiere, el origen de la misma se
remonta desde el siglo XIV y particularmente en Europa,
donde se encuentran ejemplos de privilegios otorgadoes a
los innovadores; asf en el siglo XV, surge en Venecia el
uso sistematizado del privilegio de monopolista, otorgado
a los inventores a fin de estimular su invencién. En 1474
la repGblica de Venecia prometia privilegios a 1los
inventores de nuevas artes y maquinas. A ésta se le a
llamade "La Primera Ley de Patentes" y se tiene referencia

de que fueron otorgados o solicitados cerca de cien
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privilegios para 1nven£os industriales, entre los afios de
1475 y 1550, esto implica gue en Venecia la utilidad y
novedad de los inventos eran consideraciones importantes
para otorgar un privilegio y se exigia al inventor que
pusiera su invento en practical dentro de un tiempo
determinado.

Ya en el siglo XVI las patentes eran ampliamente
utilizadas por algunos principes alemanes. Un caso
particular es el de Agusto de Sajonia'® Quien mostré gran
interés en los inventos debido a que recibia importantes
rentas de las minas y estuvo muy interesado en los métodos
para mejorar su avenamiento, para lo cual otorgo diverses
privilegios de patentes, sin embargo fdnicamente aprobaba
la concesién de aquellas invenciones a los verdaderos
inventores y no a mercaderes ni comerciantes.

De los textos de estos vetustos privileglos resalta que
las bases segln las cuidles se otorgaba eran en esencia las
mismas que a las patentes actuales, es decir, la utilidad,

la novedad y el trabajo, entendiendo por este Gltimo

" PENROSE, EDITH T. La Economia del sistema
Internacional de Patentes. Editorial Siglo XXI,
México 1974, pag 14
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término, la produccién y el aprovechamiento del invento
patentado.

Durante los siglos XVII y XVIII los paises que mas se
destacaron en el establecimiento de las patentes y las
marcas fueron Inglaterra, Francia, Alemania, y Estados
Unides. En esencia, las bases de todas estas legislacilones
eran las mismas, solo con algunas variantes, como 1la
duracién de los privilegios otorgados.

En los albores del siglo XIX tres de los paises mas
importantes del mundo habian establecido con firmeza su
sistema de patentes; aunque las leyes de dos de ellas eran
muy recientes, las practicas en las que se fundaban eran
antiguas; el anterior sistema de privilegios habia dado
paso a otro basado en el derecho estatutario.

En tanto gue en los paises europeos se adeoptan leyes
formales sobre las patentes en las primeras décadas del
siglo pasado, el anterior, sistema de privileglos se hacia
popular en algunos paises no europeocs poco
industrializados. es asi{ como en‘brasil sa promulgé el
primer edicto formal gque otorgaba proteccién a los

inventores en el afio de 1809, no obstante que ya desde



26
1752 Brasil habia concedido un pfivileqio por diez afios
para el establecimiento de una planta descascaradora de
arroz, que usarfia la maquina inventada por el poseedor de
la patente y prohibia que fuera utilizada por otros

productores. w

De forma singular en el afio de 1813,
Argentina promulgé dos leyes especiales, una para proteger
el invento de un estadounidense, relacionade con la
manufactura del adobe, y otra también a un ciudadano
americano que protegia por 12 afios su método de propulsidn
de embarcaciones. En 1817 1la Constitucién Argentina
faculte al ejecutivo para que, con la aprobacién del
congreso, concediera privilegios a los inventores de artes
y establecimientos de utilidad pablica®® Como se sabe la
revolucién Industrial, provoco gue los oficios, el
comercio y la industria hicieran grandes progresos; con
ello las relaciones entre las naclones se hicieron mas

complejas y eatrechas, por lo que surgié la necesidad de

una cooperacién internacional en materias tan diversas

¥ PENROSE, EDITH T. La Economfa del Sistema
Internacional de Fatentes: Editorial sSiglo XXI,
México 1974 Pag 15.

@ 1pid, pag 15.
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COm.o las fianzas ¥y las patentes. Por una parte 1la
actividad industrial provocaba una enorme demanda por
parte de los ingenieros, inventores y fabricantes por una
amplia y mejor proteccién de las patentes.
Por otra parte la ampliacién de los mercados, el mayor
alcance y volumen del comercio internacional y las
consigulentes posibilidades de progreso econbmico dieron
fuerza al movimiento del libre comercio y desarrollaron
una mayor concilencia de 1los aspectos restrictivos y
monopolisticos del sistema de patentes.
De esta manera Aiversos estados europeos habfian retenido
el derecho a prohibir la introduceién a su territorio de
los articulos que fueran objeto de patentes otorgadas por
61. Era evidente que si el mercado interno de 1los
propietarios de las patentes iba a ser protegido por cada
estado en contra de la competencia de los importadores,
las barreras aduanales se determinarian con respecto a lcs
articulos patentados.
Lo anterior provoco serias controversias entre los
partidarios del establecimiento de un sistema de patentes

Yy quié&nes consideraban inadecuada la formulacién de dicho
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sistema porque estimaban que entorpeceria el 1libre
comercio.

Como hemos sefialado, esta lucha ideolégica se desarrolla
fundamentalmente en el continente europeo, ya que muchos
paises actualmente en desarrollo dependerian todavia de
sus metrépolis y los pocos que eran independientes como
nuestroc pais, carecerian de influencias en un ambiente en
el que 5610 se escuchaba a los “paises civilizados."

Una vez establecida la protecci6én nacional, los
industriales y comerciantes vislumbrarrédn la necesidad de
promover la internacicnalizacién de los sistemas de
patentes adoptados, debido a que empezaron a resentir los
problemas derivados de la gran diversidad legislativa. El
tratado de Paris pretendié dar respuesta a estas
inquietudes.?'

Mi comentario particular es que la Revolucién Industrial
transformé radicalmente las relaciones industriales y
comerciales entre las naciones, y aquellos paises que

tuvieron la visién de proteger sus inventos a nivel

2! ALVARES SOBERANIS, JAIME. La Regulacién de las
Invenciones y Marcas y la Transferencia Tecnolégica.
Editorial PorrGa, 1979.
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nacional y en el &mbito internaciornal, son actualmente los
econémicamente poderosos, pues su riqueza estd basada en

la tecnologia con la gue cuentan.
2.3 Bl Congreso de Visna de 1873.

En 1a; ultimas décadas del siglo XIX, los abogados
especialistas en patentes, los juristas y los productores
se unieron para solicitar una legislacién internacional.
invocando los derechos del hombre, su movimiento adquirié
una fuerza vigorosa. Estec obligé a los paises a celebrar
convenios multilaterales donde ademas de las patentes se
incluian 1las marcas, los disefilos y los modelos
industriales, sin embargo, este tipo de proteccién no
cumplia la tutela juridica que se requeria.

Es asi como se celebre el famoso convenio de Viena en el
afio de 1873, siendo la primera conferencia gque se encargé
de la proteccién de los inventores a nivel internacional.
El origen que dio lugar a este congreso se dio previo al
desarrollo de una Exposicién Internacional de Inventos, en

la que los Estados Unidos principalmente temfan que sus
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inventos estuvieran inadecuadamente protegidos por 1las
leyes austriacas. Por 1lo tanto, los Estados Unidos
ejercieron una gran presién sobre Austria para que
protegiera mejor los inventos a exhibirse. Es asi como
surge el principio de "tratado Internacional" de que nos
habla el convenio de Paris.

Los austriacos emitleron una ley especial para proteger a
los inventos en exhibicién. de igual forma a sugerencia de
los  Estados Unidos se realizs una conferencia
internacional de 1los diversos paises otorgando a los
inventores una proteccién juridica mas apropiada, aunque
todavia muy incipiente. Estos debates giraron

fundamentalmente en torno a las patentes.

2.4 CONGRESO DE PARIB DE 1878.

El gobierno francés aprovechando una exposicién
internacional industrial, convocé a los industriales de
diversas naciones para la celebracién de una conferencia
en la cual se dictaran medidas conducentes a regular los

inventos del &mbito internacional. Es as{ como en 1878 se
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reunieron cerca de quinientos participantes a la
realizacién de esta actividad, la cual a pesar de se
convocada por el Estado francés y de que en 61
participaron once representantes gubernamentales fue
considerado un acontecimiento extraoficial.

El objeto era analizar diversas posiclones adoptadas por
los participantes en esta conferencia respecto a la
protaccién de los inventos en sus respectivas naciones y
a partir de esto determinar las medidas apropiadas para
una proteccién efectiva entre las naciones. Cabe sefialar
que en dicha conferencia las tres cuartas partes de los
asistentes eran industriales franceses por 1lo dque
prevaleci6 en las resoluciones adoptadas Gnicamente el
punto de vista francés.

Sin embargo resulta importante destacar que debido a ese
congreso se pudo llegar con posterioridad a la firma de el
Convenio de Paris.

Entre 1las resoluciones adoptadas en esta conferencia

pueden resumirse de la siguiente manera:?

2 PpENROSE, EDITH T. La Economia del Sistema
Internacional de Patentes. Editorial Siglo XXI,
México, 1974, pag 50
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"El principio de que los extranjéros deben ser tratados
igual que los nacionales de cada pals; que las leyes de la
metrépoli deben aplicarse a sus colonias; que la
importacién de productos patentados, realizada por el
propietario de la patente no debe ocasionar su revocacién,
Yy gue deben ser independientes unos de otros los derechos
que sobre un mismo invento se adquieran en productos
diferentes. también se aprob&é que fuera posible presentar
la solicitud de patente simulténeamente en la Oficina
Nacional apropiada y en los consulados de las diferentes
naciones extranjeras en las gque se deseard obtener la
patente."

La importancia de dichas resoluciones radica en el hecho
de que son esos mismos principios los que en la actualidad
sirven como sustento de la Unién de Paris y por extensién,
a las diversas legislaciones que en materia de Propiedad
Industrial se han desarrollado las naciones actuales.

A pesar de la avanzado en los principios determinades en
la conferencia, una serie de diferencias impidieron que a

un acuerdo final para la promulgacién de una legislacién
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internacional de patentes, por lo que se cred una comisién
que se avoca al estudio y anilisis de las resoluciones
adoptadas y que ademds, deberia preparar una conferencia
oficial internacional convocada por algtn gobierno y en la
que se llegara a establecer las bases de una legislacién
internacional uniforme. ’
la seccién francesa de la comisidén se encargé de elaborar
un anteproyecto que denomind "Unién para la Proteccién de
la Propiedad Industrial" , la cuil comstituyo la base de
los posteriores debates y acuerdos de la Conferencia
Internacional de Paris de 1880. Luego de los mismos fue
adoptado el proyecto emnendado y reformado entrando en
vigor el 7 de julio de 18B4.

Dentro de la convenci6én, se previé la realizacién de
conferenclias periédicas de revisi6tn con el objeto de
mejorar y adecuar 1las normas a las condiciones
socloeconémicas y politicas de 1los estados que la
suscribieron.

Nuestro pais, se adhiri6 al convenio de Paris desde el 7
de septiembre de 1903, no obstante , nuestro pais ya habla

celebrado diversos convenios o tratados bilaterales sobre



34
amistad, comercio y navegacién con otras naciones, en los
que se inclula por lo menos alguna cléusula que daba
proteccién a algunos elementes constitutivos de 1la
Propiedad Industrial, como lo fueron: las marcas de
fabrica y de comercio.

Finalmente las revisiones peridédicas que se han llevado a
cabo respecto del convenio de Paris de 1883 han sido
Bruselas, 14 de diciembre de 1900; Washington, 2 de junio
de 1934; Lisboa, 31 de Octubre de 1958; y Estocolmo, 14 de

julio de 19675,
2.5 Principios Bustentados por la Convenoién de Paria.

Los principios sustentados por la Convencién de Paris de
1883, han continuado vigentes en las legislaciones
contemporéineas como ya se manifesté anteriormente, por

ende resulta conveniente resaltar los mismos. por lo que

B piario oficial de la Federacién de 5 de marzo de
1976. Decreto por el que se aprueba las
revisiones que se ‘hicieron en Estocolmo,
Suecia, el 14 de julio de 1967 al convenio de
paris para la protecclén de la Propiedad
Industrial, del dia 20 de marzo de 1883,
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en este apartado, nos avocaremos al analisis del
significado de estas disposiciones y las razones por las

cuales fueron adoptadas:

a) Principic de asimilacién a los nacionales o de trato
nacional.

Justo Nava Negrete? sustenta que este principio consiste
en:

" Los sGbditos unionistas tienen el deracho de cada paisms
de la Unidén, su asimilacién a los nacionales o el trato
nacional en materia de Propiedad Industrial, es decir, el
unionista tendr& abiertos en cada uno de los paises de 1la
unién doa categorias de dorechos: 1) 1los derechos
reconoccidos por las leyes internacionales, sin
discriminacién alguna y 2} los derechos reconocidos
aspecialmente por la convencién. Esto es sin perjuicio de
que el unionista cumpla con 1las formalidades Y

condiciones impuaestas en esta materia a los nacionales."

% NAVA NEGRETE, Justo. Derecho de las Marcas,
Editorial Porrfia, México 1985, Pag. 213.
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Este principio se encuentra regulado en la convencién de
Paris de 1883 a través del articulo 2.1 25, el cual

actualmente se encuentra en los sigquientes términos:

* Articulo 2.1 Los nacionales de cada unc de los paises da
1a unién gogaridn en todos los demAs paises de 1a unién, en
lo que sa raofiere a la proteccién de la Propiedad
Industrial, de laa ventajas que las leyes respectivas
concedan actualmente o on el futuro a sus nacionales, todo
ello sin parjuicio de los derechos previstos especialmente
por asta convenio. En consecuancia aquellos tendr&n la
misma proteccién que estos y el mismo recurso legal contra
cualquier ataque a sus derechos , siempre y cuando cumplan
las condiciones y formalidades impuestas a los nacionalsas.
2.2 Ello no obstante, ninguna condicién de domicilie o
establecimiento en el pais donde la proteccién se reclanme
podré ser exlgida a los nacionales de los de la Propiodad

Industrial.

B pjario Oficial de la Federacion de 5 de marzo de

1976. Decreto por el que se aprueban las revisiones gue
se hicieron en Estocolmo, Suecia, ©1 14 de julic de
1967 al convenio de Paris para la proteccién de la

Propiedad Industrial del dia 20 de marzo de 1883.
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2,3 Quedan sexpresamente reservadas las disposicicnes de la
legislacién Aas ocada uno de 1los paises de la unién
relativas al procedimiento judicial y administrativo, y a
la competencia, asi como a la eleccidén de domicilio o la
conatitucién de un Eandatario, que sean exigidas por las

leyes de Propiedad Industrial."

Las oposiciones serias a la aplicabilidad de este
principio surgierén por parte de Francia y de los Estados
Unidos.

El primero, manifesté su oposicién a dicho principio
sustentando que se les estaban dando demasiadas
concesiones a los extranjercs ya que algunos Estados que
no eran miembros de la Unién disfrutaban estos Aerechos
gracias a las disposiciones del trato nacional. Por otra
parte los Estados Unidos argufan que su legislacién
establecia pocas limitaciones a 1los extranjeros para
registrar sus inventos en ese territorio y que a cambio
de ello , los inventores estadounidenses no recibian un
trato similar en los dem&s miembros de la Unién.

Desde mi particular punto de vista considero correctas
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ambas posturas por lo que a los paises desarrollados se
refiere, sin embargo también es preciso determinar 1la
posicitn de desventaja en la que se encuentran los paises
en via de desarrollo como el nuestro, ya que en la
priactica estos paises no reciben ningtn beneficio al
sustentar este principio de reciprocidad, pues ciertamente
existe una mayor ventaja y presién econémica de los paises
que tienen un alto grado de desarrcllo tecnolégico, a
mayor abundamiento, considerese 1las grandes sumas de
capital que salen de nuestro pals por concepto del pago de
regalias a las matrices de las industrias establecidas en
nuestro territorio, a cambio de ello cabria la pregunta g
cuantos de nuestros nacionales tendrian la posibilidad de
registrar Y explotar sus vinventos en paises

desarrollados.?

b) Deracho ds Prioridad.

La Convencién de Paris de 1883 tiene este principio en su



39

articulo cuarto®® el cual sefiala textualmente:

" geccién A 1. Quien Rubiere solicitade regularmente una
solicitud de patente de invencidn, de modelo de utilidad,
de dibujo o modalo industrial, de marca de fébrioa o
comercio, de alguno de los paises da la Unién o su
causahabiente, gozar&, para efectuar ol deposito en los
otros paises de un derecho de prioridad durante los plaxos
fijados mas adelants en @l presente.”

* Baoclén C 1. Loa plaxos de prioridad arriba sefialados
sarén de doce mases para las patentes de invenoidén y los
modelos de utilidad y de seis meses para los dibujos o
modelos industriales y para las marcas de fdbrica o

comercio.”™

La gran importancia de este principio radica en el hecho
de que la mera presentacién de la solicitud de una patente

en un pals miembro de la Convencién de Paris, otorga al

% pjario 0ficial de la Federacién de 27 de julio de
1976, Decreto por el que se promulga el convenio de
Paris para la proteccién de la Propiaedad Industrial,
Adoptado en Estocolmo, Suecia el 14 de julio de 1967.
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inventor al derecho de que su peticién sea raconocida por
todas las naciones unidas en las que su invento pudiera
ser patentado.

27

Por su parte Edith T Penrose sostiene que el derecho de

prioridaa:

"* El deracho de prioridad es un intento de acercarse lo
mis posible al idsal de 1la patente universal, una patente

valida en todo el mundo una ves obtenida en un pais.”

Vale agregar al comentario antes sefialado que en este
sentido la unién constituye una verdadera proteccién para
el inventor, pues lo protege de la posible pé&rdida de la
novedad que pudiera haber en otros paises pcr el simple
hecho de haber dado a conocer su invento pGblicamente, a
la vez el hecho de registrarlo en un pais unionista,
permite que pueda gestionarse el mismo registro en otros
paises considerando la fecha de presentacién de 1la

solicitud anterior y concecuentemente evitar actos

¥ pENROSE Edith T. La Economia del sistema
Internacional de patentes. Editorial siglo XXI,
México, 1974, Pag. 57. .
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tendientes al aprovechamiento de su invento por un tercero
en tanto cumple con los requisitos de novedad en las otras
naciones.

# realiza un anilisis muy

Finalmente, Cesar Sepulveda
amplic respecto a la prioridad, cuyo punto de vista es muy
valioso, sin embargo, por no ser un tema central de esta
tesis basta mencionar 1la compleja operatividad del
registro de las mejoras a un invento en diversos paises,
donde pueden existir prioridades mGltiples o bien
propiedades parciales.

Hasta antes de la modificaciones de Londres, el titular de
una invencién y de sus perfeccionamientos subsecuentes ,
si queria protegerse en otro pais, habrla de requerir dos
o mas solicitudes, una para cubrir el invento primitivo y
otra para cada uno de los perfeccionamientos. Naturalmente
este procedimiento tenia sus ventajas, puesto que siempre
existia identidad en el nGmero y en las formas de las
solicitudes en cada pafs y por lo nismo se suprimian

antiglledades y dudas, pero resultaba a la larga muy

2 SEPULVEDA Cesar. El Sistema Mexicano de 1la
Propiedad Industrial. Editorial Porrda, Segunda Ediecién
1981 Pag 17.
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onerosc para el duefic de la invencitn, porque si habia
solicitado en el pais de origen dos, tres, o cuatro o mas
patentes , gue correspondian en conjunto a la evolucitn
del invento, tenia gue hacer el dep6sito del mismo nGmero
de solicitudes en cada uno de los demds Estados donde
buscari proteccién.

Con la revisién de Londres de en 1934, aparece una figura
denominada prioridades mGltiples, -a través de la cual un
invento puede solicitar en cada uno de los otros paises
una patente que contenga todos los elementos conjuntos de

las anteriores solicitudes.

¢ Principio de Indspendancia.

En principio la Convencién original no contemplaba ninguna
disposicién relativa al alcance geogréfico ni temporal de
las patentes, sobre todo cuando se trataba de su registro
en otros paises, aungue se consideraba que cualquier forma
de independencia contravenia el espiritu de la Convencién.
No obstante ello esa carencia de una disposicién
reglamentaria provocaba que las legislaciones de diversos

paises consideraran que la duracién y validez de las
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patentes concedidas a extranjeros, dependfan directamente
de la duracién y validez en su pais de origen.

Ello motivé a que en las posteriores reuniones de 1la
convencidén, se determinara una regulacién apropiada, misma
que quedd establecida en el articulo 4 bis, el gue
actualmente est& redactado en los siguientes términos:¥

¥ Articulo 4 Bis.

1) Law® pateates solicitadas en los diferentes paises de la
Unién por los nacionales de los paises de la Unidén, serén
independientea de 1las patontes obtenidaz para la misma
invencién en los otros paises adheridos o no a la Uniénm,

2) Esta disposicién deberéd ser entendida de manera
absoluta, sobre todo en el sentide de que las patentes
solicitadas durante ol plazo de prioridad son
independientes, tanto dJdesde el punto de vista de las
causas de nulidad y caducidad, coao desde el punto de

vista de 1a duracién normal.

? pjario oficial de la Federacién del 27 de julio de
1976. Decreto por el cual se promulga el Convenio de
Paris para la protecci6tn de la Propiedad Industrial,
adoptado en Estocolmo, Suecia el 14 de julio de 1967.
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3) Ella se aplicari a todas la patentes existentes en el
momento de su entrada en vigor.
4) Buceder& 1o mismo, en el caso de adhesién, de nuevos
paises, para las patentes existentes en una y otra parte
en el momento de la adhesién.
5) Laa patentea obtenidas con el beneficic de 1la
prioridad, gomarén en los Adiferentes paises da la Unién,
de una duracién igual a aquella de la que gozarian si
hubiesen sido solicitadas o concedidas sin el beneficio de

prioridada."

En esencia el espiritu de esta disposicién, previene que
la vigencia de una patente otorgada en su pais de origen
Y luego registrada en otros paises, serdn independientes,
por lo que el hecho de gue la patente original expire, no
afectara la duracién de las otras patentes del mismo
invento en los demds paises de 1la Unién., Asimismo,
considera el hecho de que la cancelacién o invalidez de
una patente en un pais, no implicard esos mismos efectos
en otros paises.

Consecuentemente, lo que la Convencién pretende, es
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permitir que un inventor pueda solicitar tantas patentes
para el mismo invento como paises comprenda la Unién, en
el entendido de que cada patente se regira por las leyes
de cada pais y con plena independencia de todas las demas

otorgadas para el mismo invento.
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CAPITULO XXY
LEGISLACIONES MEXICANAS EN MATERYA DE PROPIEDAD INDUGTRIAL

3.1 Inexistencias de Laegislaciones sobre la materia en 1z

Epoca Prohispénica.

A pesar del gran adelanto cultural de las civilizaciones
prehispadnicas y de su organizacién politica, no estan
antecedentes de la existencia de normas juridicas mediante
las cuales se protegieran a los inventos, como tampoco a
las marcas.

Sumamente interesante, son los comentarios que de las
marcas hace Justo HNava Hegretew aportando ejemplos de
marcas de sellos preshispinicos, aunque opinamos que no
podrian scr considerados desde un punto de vista juridico
pues no todos llegan a un usuario, como tampoco servian
como distingo de otro artficulo eimilar.

M&s sensata nos parece la opinién de David Rangel Medina?®,

¥ Nava NEGRETE, Justoc. Derecho de las marcas.
Editorial Porrua, 1985, pigs. 3-9.

2 RANGEL MEDINA, David . Tratado de derecho mercario,
1960, México 1960. pag. 5.



47
asi al seflalar que no habfa disposicién directa o
indirecta en lo tocante al derecho de marcas:
v El estudio de la reglamentacién de 1los
comerciantes al menudeo, que vendian sus productos en
los mercados de la ciudad, y de los comerciantes
al por mayor, gque estaban organizados y racibian
el nombre de pochtecas, no arroja ningin dato acerca
del emplec de signos para distinguir 1las obras
industriales en los mercados, ni 1la represién de 1la
venta de mercanoias alteradas, no obstante que 1la
falsificacién de medidas ai era castigada
saeveramente con la penra de muerte, independientemente de
la destruccidén de aguella. ™
Una invaluable coleccién de piezas de orfebreria en oro,
pueden observarse en el museo de Alhé6ndiga de Granaditas
en Guanajuato, las cuales desde nuestro muy particular
punto de vista, podrian ser tratadas como modelos, debido
a su reproduccién. ’
No obstante 1los anteriores comentarios de dichos
tratadistas, intentando explorar la legislacién de la

materia con lo desarrollado por los indigenas, podriamos
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considerar registrables como invenciones las siguientes:
procedimiento para la elaboracién de pinturas vy
colorantes; procedimiento para la edificacién de templos
y casas habitacién; modelos sobre tejidos; modelos de
aretes y pectorales; etc.

2. Legiplacién en la época colonial.

En este perlodo no hubo legislaciones especificas sobre la
proteccién de inventos o las correlativas a marcas.

Sin embargo, hubo proteccién de marcas derivadas de
disposiciones espafiolas para proteger el comercio, asi
como también ordenanzas penales derivadas de las normas
comerciales.

David Rangel Medina?' establece como datos del uso de
marcas y disposiciones que atafen a las mismas las marcas
en los objetos de plata y diversas ordenanzas dictadas en
lo tocante al arte de 1la plateria; el reglamento y
aranceles de 1778, tocante a la prevencién de las
falsificaciones de marcas y sus penalidades; y las marcas

de fuego de las corporaciones mondsticas de los 1libros,

2 RANGEL MEDINA, David. Tratado de derecho mercario.
México, 1960, Pag. 7-12.
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con lo cual se establecia la proteccién de la procedencia
de un libro, extendido en el sistema para marcar al ganado
y de paso a los esclavos. Hoy en estos tiempos se siguen
usandoc marcas de ganado, asi como el de los libros.

Por su parte, Justo Nava lHegrete 2 hace un andlisis mas
profundo y establece como disposiciones de marcas: las
marcas trasparentes de agua o filigrana en papeles de la
Nueva Espafia del siglo XVI, empleada para distingquir los
distintos fabricantes del papel; las marcas del fuego en
los esclavos de los reinos de las Indias, costumbre
original en Roma; las marcas de propiedad o ex-libris y
las marcas de fuego de las antiguas bibliotecas de 1la
Nueva Espafia del siglo XVII, cuyo objeto era el de adornar
las guardas de los libros con retratos, animales, plantas,
paisajes,

monogramas, escudos Yy visitas simbélicas, etc., asi como
medio distintivo y seguro de indicar la procedencia y
propiedad de los libros, debido por una parte a la

introduccién de 1libros ecspafiocles y por la otra a 1la

2 Nava NEGRETE, Justo. Dereche de las marcas.
Editorial Porrua, 1985. Pags. 14-35.
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produceiédn nacional que fue creciendo desde que se
implanté en el afio de 1536 la imprenta de la Nueva Espafia;
las marcas de fuego y seflales en los ganados de los reinos
de las indias, Ordenanza desde el afio de 1525 por el
propio Hern&n Cortes, para el registro del ganado; y las
marcas en los objetos de plata y oro en la Nueva Espafia,
con el objeto de regular el pago de los impuestos por
parte de los orfebres.

En lo tocante a invenciones, no existen antecedentas
dictados por autoridades de Espaha o de la Nueva Espafia.
Ello se debe fundamentalmente a que el Gnico pais que
habia desarrollado un sistema ademds de Venecia como un
privilegio por diez afios, 1lo fue Inglaterra, cuya
organizacién de la vida municipal y comercial se basaba
principalmente de cédulas, privilegios, franquicias vy
privilegios especiales, siendo dificil distinguir a 1la
patente de innovacién de otros privilegios concedidos por
las Corona.

3. Legialaciones de la epoca independiente.

Durante la época independiente no hubo legislacién

especial para la regulacién de patentes y marcas, sino que
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ésta quedo comprometida a través del Cédigo de Comercio de
1884, considerdndose como elementos de naturaleza
mercantil.

3.1. Las ordenanzas de Bilbao.

Aprobadas por Felipe V el 2 de diciembre de 1737 y
confirmadas por Fernando VII el 27 de junio de 1814 fueron
aplicadas en nuestro pais mediante 6rdenes del 22 de
febrero de 1792 y 27 de abril de 1801, y expresamente
declaradas aplicables en México por decreto del 22 de
noviembre de 1855.

Estas ordenanzas f(nicamente se ocupaban de regular
comercio, observidndose que no obstante a la independencia
de nuestro pais de Espafa, se siguieron empleando las
mismas disposiciones legales establecidas por la Corona
espafiola.

Por lo referente a nuestro tema, no se encuentran
disposiciones especiales, sin embargo, se venian
utilizando marcas y signos en las mercancias Gnicamente
para indicar la procedencia de éstas, sirviendo como medio
de control y garantia para facilitar el comercio.

3.2 Céaigo de Comercio &e 16 de mayo 1854,
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Resulta obvio que las Ordenanzas de Bilbao fueron de gran
importancia para nuestro pais, pues es hasta el afio de
1854 cuando se legisla propiamente en nuestro pais sobre
el comercio. Es a instancias de D. Antonio Lépez de Santa
Ana, cuando se trata de llenar el vacio legislativo,
aunque dicho c6digo establecia un tribunal especial, quedd
sin vigor esa 1legislacién mercantil al momento de
suprimirse esa clase de tribunales, rigiendo nuevamente
las Ordenanzas de Bilbao.
En lo tocante a disposiciones sobre patentes y marcas, el
C6digo es omiso en cuanto a regular en forma directa, pero
implicitamente reconoce la existencia y funcién de las
marcas. En efecto, hasta antes de la expediciédn del cédigo
de Comercio, hasta el 20 de julio de 1884, se solian
depositarse los registros de marcas ante la Secretaria de
Fomento, Colonizacién e Industria, y si bien nos dice Nava

Negrete23

no habia ley que lo prescribiera, como no habfa
tampoco prescripcién que la vedara. Asi 1la mencionada

Secretaria estableci6 un procedimientc para la admisién

2 NAVA WEGRETE, Justo. Derecho de 1las marcas.
Editorial Porrua, 1985, paq. 44.
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del depésito de las solicitudes, dejando en libertad a los
interesados para los fines que mis convinieran.

3.3. Cédaigo civil 4e 1870.

Este es el primer cédigo mexicano el cual delegaba toda la
legislacién antigua, Esta disposicién es importante
tomando en cuenta que regulaba los Derechos de Autor, y en
cuya legislacién se contemplaban los derechos de propledad
literaria, de propiedad dramitica y de propiedad
artistica.

Contenian ademds muy detalladas reglas para la declaracién
de la falsificacién, asi como las penas por comisién del
delito.

Tomando en cuenta la existencia del C6digo de Comercio de
1854, hubo serios conflictos, pues se pretendié dejar al
arbitric de la Propiedad literaria y artistica, los
derechos adguiridos de la Propiedad Industrial, es decir,
se agquiparé la Propiedad Industrial, es decir, se aguipard
la Propiedad intelectual con la industrial.

3.4. Cédigo Penal de 1871,

Aparejado a las anteriores normas juridicas, se publicé el

7 de diciembre de 1871 el Cédigo Penal para el Distrito
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Federal y Territorio de la Baja California, el cual
instituia los delitos contra la Federacién.
Con el titulo de falsificacién de sello, cufios ¥y
trogueles, punzones, marcas, pesas Yy medidas, se traté de
evitar los abusos que se cometian por el uso indebido y
falsificacién de los medios oficiales tales como lo sellos
Y punzones para marcar la ley de oro ¥y la plata.
En esta época, las piezas de plata y oro, deberian llevar
la marca o remache del guinto comprobando el pago de los
impuestos. Respecto a ello, David Rangel Medina nos dice®
" Es curioso advertir que la mayor parte ds la
plata ladbrada quoe se conserva de esa &poca no
ostenta todos los signos obligatorios de
referencia, omisién que se explica por ia
frocuencia con 1los platercs defraudadban al
fisco y porque las msrcas no contribufan a la
belleza de 1la -pis:a Y muchos clientes las
objetaban *.

3.5 Bl cbédigo de Comercio del 20 de julio de 1864.

24 RANGEL MEDINA, David. Tratado de derecho mercario.
México 1960, Pag. 44.
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En lo referente a nuestro estudio, el Libro Cuarto del
Cc6digo de Comercio de 1884, titulado "De la Propiedad
mercantil" se regulan por primera vez en nuestro pais las
marcas de fabrica. En especial, se legislé considerande
a las marcas, los nombres mercantiles considerindolas como
de naturaleza mercantil.
En cuanto al derecho adjetivo de las marcas, se debia
depositar la soliecitud ante la Secretaria de Fomento,
concediéndose ésta siempre y cuando no existiera con
anterioridad una igual o similar a la solicitada, criterio
que prevalece hasta nuestros dias.
3.6. Ley de 11 de diciembre de 1885.
Entre las obligaciones establecidas por el (¢6digo de
Comercioc de 1884, se exigia la obligaci6n de registrarse
todos los comerciantes, acompaftando todos les documentos
relacionados con el giro comercial. El procedimiento era
sumamente complicado, teniéndose la necesidad de normar de
forma m&s simple,
A través de un Juzgado se deberia de registrarse a todos
los comerciantes, acompafiando todos los documentos

relacionados con el giro comercial. El procedimiento era
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sumamente complicado, teniéndose la necesidad de normar de
forma mas simple.

A través de la Ley del 11 de diciembre de 1885 sobre el
registro mercantil se cre6 el Registro de Comercio en el
que deberian inscribirse los comerciantes.

El articulo 3o. de la Ley establecié la obligacién de
anotar en 1la hoja de cada comerciante inscrito, 1los
titulos de Propiedad Industrial. patentes de invencién y
marcas de fabrica, constituyendo condici6n sinequanon para
ele ejercicio del comercio la ocmisidén de tal inscripcién.
pavid Rangel Medina®®, apunta al respecto:

" Rgtas formas son, pueden aprecilarsae, el mAs

remoto antecedente de nuestro actual registro

da marcas en su funcién do medio para acrsditar

el deracho al uso exclusivo scbre las misnas'.

3.7 cédaigo de comercio de 1889.

Después de la breve vida del cédigo de 1884, en el afo de
1889 se promulgé el actual Cédlgo de Comercio, vigente

desde el 1 de enero de 1890, el cual ha sufrido como se

25 RANGEL MEDINA, David. Tratade de derecho mercario.
1960, México, 196cC, Pag. 18.
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comprenders, numerosas reformas y adicioenes dercgando las
leyes mercantiles existentes.

Este C&6digo obliga a inscribir al comerciante en el
registro ptblico de la propiedad, los titulos de Propiedad
Industria. la omisién del registro de los documentos
conforme al C6digo de Comercio deban registrarse y no se
registren no produciridn efectos contra terceros, perc si
podran ser aprovechados por estos si les fueren
favorables.

En sintesis, el Cédigo de Comercio de 1884,'el decreto del
11 de diciembre de 1885 y su reglamente Yy el Cédigo Penal
de 1871 forman la fuente de nuestra actual legislacién
sobre patentes y marcas.

4. Legislaciones RBaspecificas sobre Propiedad Industrial.
Durante la etapa del México Independiente, a pesar de la
efervescencia existente, se logré publicar durante la
presidencia de Anastasio Bustamante la primera ley sobre
Propiedad Industrial., Posteriormente durante la gestién de
Porfirio Diaz, fueron promulgadas varias legislaciones.
cada una de ellas reviste gran importancia por las

aportaciones que han dado origen a nuestra actual
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legislacién.
A manera de mostrar un panorama objetivo, presentaré las
legislaciones sobre patentes y posteriormente 1las
referentes a las marcas, ambas en forma cronolégica, pero
mas adelante, como se verd desde el afic de 1942 guedan
conjuntadas las disposiciones de dichas figquras legales en
una sola ley, que aglutina todas las normas aplicables
tanto a las patentes como a las marcas.
4.1 Ley sobre el deracho de Propiedad de los Inventores o
Poerfeccionadoraes de algfin ramo de la industria del 7 de
mayo de 1832.
Esta resulta ser la primera legislacién sobre patentes la
cual 25, desde luego, resulta ser muy simple.
Estd formada por un articulado de solamente veintian
articulos, aungque sumamente breve, no por ello resulta
demeritoria, si no por el contrario se establece el medio
de regular los derechos que tiene un inventor.
Por otro lado, aunque no se encontraron antecedentes de

sobre los motivos que llevaron a la promulgacién de dicha

% piario Oficial del 7 de mayo de 1832
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legislacién, resulta meritoric que desde ese afio se
tomaran en cuenta los derechos de los inventores.

Por cuanto a su titulo, si bien pudiera parecer un cuanto
large, trata de enunclar o evocar su alcance. Asi, no
solamente se limita a 1llamar la atencién sobre el
dasarrollo de un invento, sino también el
perfeccionamiento de los mismos, desde luego aplicarlo a
la industria. Al respecto, no debe confundirse el Gltimo
término como limitativo en su aplicaciédn en la industria,
sino que va mds all4, es decir, d;zl perfeccionamiento de
un invento el cual puede nacer dentro de una fabrlca pero
cuya aplicacién final pueda ser otro campo.

También aunque se mencionan superficialmente los modelos,
los disefios y los dibujos, puede entenderse gque tales
registros se consideraron mads artisticos que industriales.
Finalmente sobre su articulade, podemos hacer 1los
siguientes comentarios extractados de su interpretacién
libre literal:

Establece un derecho de propiedad para los inventores o
perfeccionadores de algin ramo de la industria, el cual

podra hacerse valer en cualquier Estado de la Federacitn
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(Articule lo.}.
En caso de algtn invento, podrd hacerse la reclamacién
ante el ayuntamiento del lugar, ante el Gobernador del
Estado o Territorio, debiendo estas autoridades elevarla
al qob;erno general (Articuleo 2 y 3;.
El examen de la patente se hari desde el punto de vista
técnico, sin establecer condicién de utilidad y
1limit&ndose su conseci6n a aquellos que sean contrarios a
la seguridad, la salud pGblica, a las buenas costumbres o
a las leyes vigentes (Articulo 6).
Se establece una vigencia a permanecer de diez afios para
las patentes de invencién y de seis para las mejoras,
contdndose desde la fecha de su prelacién (Articulo 7).
Se concede derecho a permanecer oculta una patente cuando
asf lo solicite el interesado, pero al terminar la
vigencia de la patente, se hard plblico el invento
(Articulc 11).
Considera la publicacién de una gaceta donde se consigne
la consecién de todas las patentes tan luego como se hayan
expedido, diéponibles al ptblico incluyendo los dibujos,

planos y modelos (Articulo 17). .
K
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4.2. Ley de patentes de invencidén o perfeccionamiento del
7 de junio de 189%0.
Durante la administracién de Porfirio Diaz se publica 1la
Ley antes enunciada?’ después de haber transcurrido sesenta
y cuatro afios de vigencia de la ley del 7 de mayo de 1832,
y aunque no se encontraron antecedentes histéricos sobre
los motivos para la publicacién y derogacién de aquélla,
es facil adivinar que se debié en parte a que la primera
ley especifica sobre las patentes resultaba insuficiente
para su reqgulacién.
Aunado a lo anterior, los acontecimientos registrados en
el viejo continente consistente en el Congreso de Viena en
1873 y la Conferencia de Paris en 1878 fueron suficientes
para establecer un marco regulador sobre las patentes de
invencién o perfeccionamiento. NWuestro pais en una etapa
de tranquilidad y emulando a los paises mAs adelantados de
aguélla epoca, no gquiso gquedarse atrds y por tanto
promulgé esta nueva ley de patentes.
Por cuantoc al contenido de esta ley, podemos decir que

comprende una articuladoe de cuarenta y sels normas, con

2 BIARIO OFICIAL del 7 de junio de 1896.
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laa cuales se regula las disposiciones y reglas generales,
el procedimiento para su reglstro, pago de derechos, el
usQ y la explotacién de las invenciones, la nulidad de las
patentes, la transmisién de derechos y las infracciones
delictivas por la falsificacidén, asi como un articulado
transitorio para aquéllas patentes en tramite. En si
comprende un conjunto de normas modernas las cuales
podrian ser equiparables a nuestra actual legislacién.
Por lo que respecta a algunos de sus articulos, podemos
sefialar las siguientes:

Se establece como regla general el que cualquier persona
mexicano o extranjero en calidad de inventor o
perfeccionador, goza de un derecho en virtud de lo que
dispone el articulo 28 Constitucional, a la explotacién
exclusiva durante cierta cantidad de afios (Articulo 1).
Manifiesta que son registrables las patentes de invencién
y 1las de mejoras, denominadas en esta 1ley como de
perfeccionamiento, término en nuestro concepto muy bien
empleado (Articulo 2).

Sefiala como requisito para el otorgamiento de una patente

la novedad tanto nacional como extranjera del invento o el
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perfeccionamiento (Articulo 3).
considera como no patentables,’ aquéllas invenclones
contrarias a las leyes prohibitivas o a la seguridad
publica, asi como los principios tebdricos o
descubrimientos cientificos puramente especulativos y que
no se traduzcan en miquinas, aparatos, instrumentos,
procedimientos u operacién mecénica o quimica, de caricter
practico industrial (Articulo 4).
Establece como vigencia de una patente, la de veinte afios
contados a partir de su expedicién (Articulo 13);
pudiéndose prorrogarse por otros cinco afios mis en casos
excepcionales (Articulo 14).
Considera 1la expropiacién de patentes por causa de
utilidad pdblica (Articulo 15).
Sefilala la obligacién de cinco afios para demostrar la
explotacién de la patente en el Territorio Nacional
(Articulo 33).
Manifiesta las causas de caducidad de 1las patentes
(Articulo 37).
Estima que las patentes pueden transmitirse por cualquiera

de los medios establecidos por 1la 1legislacién comGn
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(Articulo 41).
Finalmente deja al arbitrio de las disposiciones del
C6digo Penal del Distrito Federal todo lo concerniente a
los delitos de falsificacién de patentes (Articulo 42).
4.2,1.Decrato de Reforma de la Ley de patentes de
invencién del 2 de junio de 1896.
Habiendo transcurrido practicamente seis afios desde la
publicacién de 1la Ley de patentes de invencibébn o
perfeccionamiento, se publica en el Diario oficial® un
Decreto mediante el cual se reforma Gnicamente un solo
articulo de la Ley.
Del articulc anterior se colige que la comprobacién de la
explotacién de una patente, se podria hacer pediante
declaraciones o instrumentales pablicas provenientes del
extranjero cuando fuera una patente extranjera, o por los
medios de prueba més apropiades previstos por la ley
cuando la patente fuera nacional.
Nuevapente la ley considera un plazo de tres afios a partir
de su fecha legal para la explotacién industrial de wuna

patente, concediendo el Departamento de la Propiedad

2 DIARTO OFICIAL del 2 de junio de 1896.
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Industrial licencias de uso para toda persona gque lo
solicitara estableciendo un juicio sumario hamsta su
resolucién, cuyo fallo es posible recurrirlo en el Juicio
de Amparo ante un Juez dae Distrito (Articulos 48 a 60).
Los efectos de la resolucién administrativa concediendo
licencia, no se suspenderin si el hecho de haber ocurrido
el duefio de la patente ante autoridad judicial; asi que
haya obtenido la licencia, tiene derecho a explotar desde
luego la patente, sin gque tenga. la obligacién de dar
fianza ni llenar otro requisito (Articulo 51). Sefiala como
beneficios econSmicos o regalias para el duefio de una
patente, por parte del licenciatario, la mitad de 1las
ganancias 1liquidas como resultado de la explotaci6n
respectiva (Articulo 54). En caso de que el duefic de la
patente es-tuviera ausente o no se presentare a ejercitar
sus derechos, el duefio de la licencia queda obligado a
depositar cada dos wuweses la mitad de sus ganancias
(Articulo 55).
Marca 1los requisitos y el procedimiento para 1la
transmisién de los derechos de una patente, .asi como la

expropiacién por causa de utilidad pablica (Articulos 61
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a 63).
Aumenta las disposiciones de extincién y nulidad de las
patentes (Afcticulos 68 1 71).
OUnicamente considera como delito la invasién de derechos
derivada por uso, explotacién o importacién ilegales, cuya
declaratoria se haréa administrativamente por el
Departamento de la Propiedad Industrial, haciéndola del
conocimiento de la Procuraduria General de la RepGblica
para gque se ejercite la accién penal correspondiente en
contra de las personas gque resulten responsables
(Articulos 72 y 73).
Sefiala el procedimiento para obtener la revocacién de las
resoluciones administrativas (Articulos 85 a 101); de los
procedimientos para los juicios civiles de orden penal
(Articulos 122 a 125).
Finalmente, en el articulo 130 del capitule XV
Transitorios, se fija el comienzo a regir de la nueva ley
a partir del lo. de enero de 1929, es decir, casi seis
meses después de su publicacién en el Distrito oficial.
4.3.Ley de Patentes de Invencién dei 25 de agosto de 1%03.

Después de trece ajos de la publicacién de 1a Ley de
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patentes de invencién o perfeccionamiento, gqueda esta
abrogada para dar paso a la Ley de patentes de invencién,
publicada nuevamente en al Diaric oficial®
correspondiente.
Se trata de una Ley sumamente extensa de mé&s de cien
articules, agrupados por los capitulos de dispoziciones
generales de las patentes, de la peticién y concesién de
patentes, de los plazos y derechos fiscales, de 1a
explotacién, del titulo y sello, de la publicidad oficial,
del examen de novedad, de la transmisién de los derechos
que confieren las patentes, de 1la expropiacién, de 1la
caducidad y nulidad de las patentes, de la responsabilidad
penal y civil de los gque infrinjan los derechos que otorga
una patente, del procedimiento para obtener la revocacién
de las resolucicnes administrativas, del procedimiento
para los juicios civiles, del procedimiento para los
juicios de orden penal, de las publicaciones y museo, de
las patentes por modelos o dibujos industriales y un
articulado transitorios.

Las observaciones que podemos hacer de =2sta Ley estén

# DIARIO OFXICIAL del 25 de agosto de 1903.
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tomadas de una interpretacién literal de su articulade,
las cuales pueden resumirse de la siquiente manera:
Establece como marco juridico para el otorgamiento de una
patente los articulos 28 y 85 de la Constitucién Politica
de 1857 (Articulo 1).

Dicta como requisitos para el registro de una patente la
novedad y la susceptibilidad de aplicacién industrial
(Articulo 2). Al respecto podemos comentar que en este
articulo se habla Gnicamente de productos industriales.
Aumenta las limitaciones para el registro de una patente
el registro de los productos quimicos, agregando que si lo
podr&n ser los procedimientos nuevos para obtenerlos, asi
como sus nuevas aplicaciones industriales (Articulo 3
Fraccién 1IV).

Se establece el periodo de gracia de un afio conocido como
"prioridad" para el registro de patentes extranjeras
{Articulo 12).

Manifiesta como fecha legal de una patente, la de
prelacién, esto es, la de su depésito, ya sea en el pais,
o bien la gue correspoenda a la patente extranjera

primeramente solicitada, siempre que se pida en México
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dentro de los doce meses, ‘'contados a partir de la fecha de
la primera peticién de patente en el extranjero, si es de
invencién y de cuatro meses, a partir de la misma fecha,
sl se trata de dibujos o modelos industriales, siempre que
aguel pais conceda a los ciudadanos mexicanos el mismo
derecho {Articulo 12).

Considera como vigencia para una patente, el plazo de
veinte afios, contados a partir de su fecha legal (Articulo
15).

Establece el pago de su anualidad para la vigencia de una
patente, cuyo plazo se divide en dos: el primero de un
afio; y el segundo, de diez y nueve afios (Articulo 16).
Manifiesta un plazo de prorroga hasta de cinco afios
adicionales al de veinte afios, siempre y cuando se haya
acreditado la explotacién industrial no interrumpida en el
territorio nacional, cuando menos durante los Gltimos dos
afios inmediatos anteriores a la fecha de la solicitud de
prérroga (Articulo 18).

considera como obligatorio la explotacién industrial de
una patente en el territorio nacional, otorgande un plazo

de tres afios para ello, contados a partir de su fecha
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legal. En caso de incumplimiento, la Oficina de Patentes
podrd conceder licencias cbligatorias de uso, a persona
interesada en explotarla industrialmente (Articulo 19).
Seguido de este articulo, se establece procedimiento para
solicitar 1la revocacién de 1la resolucién administrativa
ante un Juzgado de Distrito, de 1la Ciudad de México
{Articulos 21 a 24 y 67 a 74).

Fija como monto de regalias la de un 50% de las ganancias
liquidas que obtenga el duefio de una licencia de uso a
favor del duefio de la patente (Articulos 25 y 26).

Prevé la revocacién de licencias obligatorias concedidas,
por motivos de incumplimiento de pago de regalias y la
inexplotacién (articulos 26 a 28).

Se establece la obligacién para la Autoridad de publicar
una lista de patentes concedidas en la Gaceta Oficial de
Patentes y Marcas, cuando menos cada dos meses y cuando
menos anualmente, publicarid un .libro especial el que
contenga la reivindicacién y uno o varios dibujos de cada
patente (Articule 35).

Considera la transmisién de los derechos en forma parcial

o total por los medios establecidos por la legislacién,
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estableciéndose un impacto a pagar por el registro de la
sesién (Articulo 37).

Por primera vez se habla de nulificacién de patentes, cosa
que en las anteriores leyes no se consideraba (Articulc
42) .

Finalmente, considera 1la responsabilidad penal y civil
para quien infrinjan los derechos gue otorga una patente,
asi como el procedimiento respective (Articulos 48 a 66 y
75 a 105).

Tocante al capitulo de articulos transitorios, resulta
interesante sefialar el hecho de resultar una cantidad
excesiva de articulos (Articulos 108 a 121).
4.3.1.Reglamento de la Ley de patontes del 24 de
septiembre de 1903.

Habiendo‘ transcurrido «casi un mes después de 1la
publicacién de la Ley de patentes de invencién, se publica
por parte del Ejecutivo el Reglamento correspondiente en
‘el Diario oficial®.

Es interesante sefialar gque el titulo del Reglamento, no va

acorde con el tituleo de la Ley, por lo que deberia haber

3¢ DIARIO OFICIAL del 24 de septiembre de 1903,
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sido Reglamento de la Ley de patentes de invencién.
Comprende sclamente treinta y dos a.rticulos, aestableciendo
los requisitos para el registro de una patente o bien de
un modelo o dibujo industrial. Junto con el Reglamento,
quedaron también publicados los modelos para la solicitud
de registro, y de la descripcién de una maguina.

En cuanto al fondo de las patentes deberfan ser elaborados
en papel Bristol de superficle tersa y comprimida, de 380
mm., por 254 mm., asi como otros requisitos, resultan nuy
parecidos similares a la actual Ley (Articulo 6).

Los duplicados de leos dibujos, deberian hacerse en tela de
calca y a tinta china (Articule 7).

Finalmente establece la separacién de registro de patentes
entre una m&guina y su producto; una méquina y su
procedimiento; y un procedimiente y su producto, como
patentes separados {Articulos 14 a 20).

4.4.Lay de patentes de invencidn del 27 de julio de i928.
Durante 1la administracién de Plutarco Eljas Calles,
Presidente Constitucional, se publica en el Diarie

oficial® con el mismo titulo qgue la anterior Ley, una

3' DIARIO OFICIAL del 27 de julio de 1928.
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nueva disposicién respecto a regular el otorgamiento y
patentes.
Esta Ley junto con las anteriores, scn los antecedentes
que han dado origen a la actual Ley de Invenciones y
Marcas. Esta Ley se conforma de un enunciado de 131
articulos estando separados en quince capitulos enunciados
de la siguiente manera:
capitulo I, De las patentes; Capitulo II. Peticién y
consecién de las patentes; capitulo III. Plazos y derechos
fiscales; Capitulo IV. Del titulo y de la publicidad de
las patentes; Capitulo V. Expleotacién; capitulo VI.
Transmisién de los derechos que confieren las patentes;
Capitulo VIII. Del examen extraordinario de novedad de las
invenciones; Capitulo IX. Extincién y nulidad de las
patentes; Capituloc X, De la invasién de los derechos que
confiere una patente, motivada por uso, explotacién o
importacién ilegales; Capitulo *I. Procedimiento para
obtener la revocacibn de las resoluciones administrativas;
Capitulo XXI., De la responsabilidad penal y civil de los
que infrinjan los derechos que otorga una patente;

capitulo XIII. Procedimientos para los juicios de orden
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penal; y finalmente Capitulo XV. Transitorios.
No es el propésito de este trabajo hacer una andlisis
pormenorizade de «cada articulo, por 1lo cual nos
suscribiremos a efectuar unas cuantas observaciones.
Establece el registro de patentes de invencién o de
perfeccionamiento, por modelo o dibujo tndustrial
(Articules 1, 2, y 3). En todos estos casos, el registro
lleva antepuesto la palabra "patente" a diferencia que
actualmente se consideran las patentes de invencién y de
mejoras.
Aumenta la enumeracién de no patentabilidad para 1los
planes comerciales o financieros, asf comno los
procedimientos que consisten simplemente en el ejemplo de
una mdquina o aparato, de los cuales mis bien constituyen-
el funcionamiente adn cuando dicho empleo sea nuevo
{Articulo 4).
Manifiesta la ineficacia de los derechos de una patente
contra objetos similares que en trénsito atraviesen el
territorio nacional o permanezcan en sus aguas
territoriales; contra tercero que con fines de estudio,

experimentales, o recreatives y gue no implicaran una
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explotacién comercial, construya un objeto o realice un
procedimiento igual substancialmente iqual al patentado
(Articulo 6). N6tese en este articulo, que no se considera
el espacioc aéreo. Ello naturalmentae, se debfia a la
incipiente flota aérea de nuestro pais.

Establece la limitacién al registro de una invencién
cuando carezca de novedad (Articulo 9), agregando que se
consideran falta de novedad en una fecha en una fecha
determinada cuando:

I.Con anterioridad aparezca amparada por medio de una
patente nacional vigente;

II.Cuando con anterioridad aparezca comprendida alguna
patente nacional o extranjera extinguida;

IIl.Cuando aparezca con anterioridad, por medioc de alguna
publicacién impresa nacional o extranjera, una publicidad
suficientemente para ser ejecutada;

IV.Cuando con anterioridad haya sido explotada comercial
o industrial en el pais o en extranjero;

Agregando en forma extensiva los casos de obsolesencia
(Articulo 10).

Fija como plazo de duracién de una patente de invencién la



76
de 20 afios como miximo, improrrogables, y el de las
patentes de perfeccionamiento el término con el que
termine la patente principal (Articulo 33). Manifestando
ademds que el plazo de 20 afios se reducirid a 15 aflos,
cuande la invencién no se hubiera 1llegado a explotar
incustrialmente durante ese tiempo, en el territorio
nacional, salvo que se compruebe satisfaccién del
Departamento de la Propiedad Industrial, la imposibilidad
o dificultad material absoluta para haberla llevado a cabo
(Articule 34). El plazo de las patentes por Modelo o
Dibujo Industrial serd de 10 afios, como miximo; pero se
reducird a 7 en los mismos casos previstos -arriba
sefialados (Articulo 35).

Determina como obligacisén para el tenedor de una patente
la explotacién, cuya falta traer&d la pérdida absoluta de
los derechos que confiere; pero sl no se explotare dentro
del territoric nacional durante los primeros quince afios
de su vigencia, en el caso de una patente de invencién, o
durante los siete afios, si se tratara de una patente por
MOdelo o Dibujo Industrial, los plazos de su concesién se

reduciridn a lo previsto por los
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4.4.1.8us reformas y adiciones del 2 de anero de 1935.
Durante la Administracién del General L&zaro Cirdenas, se
promulga un Decreto wmediante el cual se adicionan
articulos a la Ley de Patentes de Invencién del 26 de
junio de 1928".

Dentro de los preceptos enunciados podemos sefialar las
siguientes:

Ectablece mayores penalidades econdmicas para quiénes
fabriquen industrialmente objetos amparades por una
patente, y en empleo con un fin comercial o industrial de
métodos también amparados por una patente, sin el
consentimiento del duefio de la patente (Articulcs 85, 86
Yy 87).
Tambi&n estatuye penas a quiénes vendan o pongan en
circulacién objetos amparados por una patente y fabricades
sin consentimiento del duefio de &sta; venda o ponga en
circulacién, productos obtenidos por métodos amparados por
una patente, sin consentimiento del duefio de la patente
(Articulo a8).

Considera penalidades a quiénes restrinjan, entorpezcan o

3 DIARIO OFICIAL del 2 de enero de 1935.
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impidan el ejercicio de los derechos que el duefio de la
patente (Articulo 89).
4.4.2.Reglamento do la Ley de ?utimten de Invencién, del
8 de enero de 1%28.

Desde luego que al publicarse la Ley principal del 27 de
julio de 1928, misma que entré en vigor el 1o. de enero de
1929, no podia haber gquedado descubierta de una Ley
adjetiva. Es por &llo que se publica el Reglan{ento de la
Ley con el titulo arriba descrito en el Diario oficial®,
Esta Ley queda publicada durante el interinato de Emilio
Portes Gil, la cual viene a explicar en forma mis clara y
precisa muchos de los articulos de la Ley primaria.
Particularmente establece los requisitos para 1la
solicitud, consecién, titulo y derechos a pagar de una
patente (Articulos 1 a 68).

Llama 1la atencién que para los dibujos originales se
establece un tamafio de 215 x 330 milimetros, mientras que
para los duplicados el de 215 a 280 milimetros (Articulos
13 y 14). 8in ewmbargo, aunque no se explica esta

situacién, la autorldad podria ocuparse de haber las

% DIARIO OFICIAL del 2 de enerc de 1935.
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reproducciones del original, cosa que en la actualidad ya
no se hace (aArticulo 14 tercer pirrafo).

Sefiala el ©procedimiento para solicitar el examen
extraordinario de novedad (Articulos 69 a 80),

Fija el procedimiento para la transmisién de los derechos
(Articulos 81 a 87).

Determina los pasos a seguir para 1a invasi6n de derechos
(Articulos 88 a 97).

Finalmente, acompafia al Reglamento una serie de modelos
para la sclicitud de registro de los distintos tipos de
patentes (de invencién, de perfeccionamiento y por modelo
o dibujo industrial). Estos formatos resultan ser los
mismos que la Autoridad sigue ofreciendo hoy en dia en
forma gratuitamente a todo quien lo solicita. A mayor
abundamiento, el Centrc para la Innovacién Tecnolégica de
la Universidad Nacional Auténoma de Mé&xico, publica el
libro con el titulo de "Manual Universitario de Propiedad

Industrial" acompafando los mismos ejemplos‘s lo cual nos

S Manual Universitario de Propiedad Industrial.
Centro para la Innovacién Tecnol6gica. CUniversidad
Nacjional Auténoma de México. Primera Edicién, México 1986,
pags. 101 a 111,
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lleva a cuestionarnos como desde 1929 a la fecha se siguen
empleando los mismos o similares ejemplos, sin que la
autoridad se haya avocado a presentar nuevos formatos,
4.5.Ley da Marcas da FAbricas, del 2 de diciembre de 1889.
Esta resulta ser la primera ley especifica de marcas y por
consiguiente, bastante simple por lo cual tenia algunas
lagunas. Sin embargo, resulta bastante meritorio pues se
trata de regular y proteger tanto el titular o interasado
como el interés social.

Por cuanto el titulo de "Marca de Fabrica"™, no debe
entenderse gque Gdnicamente regulaba los nombres de
comercios, sinoc también a las mercancfas. La ley es omisa
al respecto, pero puede constatarse mediante su conteniig
la proteccién a 1las mercancias, particularmente el
articulo primero'.

"Articulo 1lo. BSe considerara cowmo marca de fébrica
cualguier signo determinante de la espacialidad para el
comercio de un producto industrial®

La Ley de Marcas de Fdbrica, esta formada por tan solo 19

articulos y dos transitorios, quedando publicada el 28 de

' piario Oficial del 28 de noviembre de 1889.
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noviembre de 1889 y en vigor a partir de enero de 1890.
Sus caracteristicas novatorias pueden enumerarse de la
siguiente manera:
Describe a la marca (Articulo 1), como: “cualquier signo
determinante de la especialidad para el comercio de un
producto industrial.®
Como comentaric se antoja manifestar que dicha definicién
legal, no comprende a les dibujos, logotipos o disefios
como estamos actualmente acostumbrados, por otro lado
dnicamente hace menci6bn a productos industriales, sin
considerar los servicios.
Limita el registro de signos contrarios a la moral
(Articulo 3), agregando que se reprimen la forma, color,
locuciones o designaciones que por si solas no constituyen
un signo determinado.
Esta limitacién es equiparable a las fracciones VI y VIII
del articulo 91 de 1la actual legislacién, aungue su
redaccidn resulta sumamente breve.
Proteccitn para las marcas de productos elaborados en el
palis (Articules 2 y 4), enunciando la proteccién a los

articulos de fabricacién nacional o vendidos en el pais.
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Agrega gque los Titulares de las marcas podran ser
nacionales o extranjeras residentes en el pais,
sujetandose a las formalidades de la Ley; Yy para los
nacionales o extranjeros que residan fuera del pais podran
registrar una marca solo si se tiene un establecimiento o
agencia industrial o mercantil para la venta de sus
productos en el pais, salvo que, para los extranjeros,
dispongan lo contrario los tratados.
Requisitos de procedimiento para su depésito (Articulos §
y 6), estableciendo las formalidades ya sea directamente
por el interesado o bien mediante el mandatario,
acompafiado de la solicitud, dos ejemplares del dibujo o
grabado, debiéndose expresar el nombre de la fdbrica y su
ubicacién, el domicilio del propietario y el género de
comercio © de la industria para el cual el solicitante
debe servirse de la marca.
La titularidad de una marca a través de depdsito legal
{Articulo 9), manifestandc que los efectos de un depésito
s0lo ser&n vAalidos para quien -ha 1llenado todos los
requisitos legales y la declaracién hecha por 1la

Secretaria de Fomento. Rige la norma de quien es primero
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en tiempo, 1o es también en derecho (Articulo 8),
protegiendc a quien primero hubiera hecho uso legal de esa
marca, y para el caso de disputa entre dos propietarios de
la misma marca, la propiedad pertenecera al primer
poseedor, o bien, si la posesién no pudiera comprob§rae,
al primer solicitante.
Sistema de registro sin previo examen de novedad (Articulo
10), estableciendo que la declaracién hecha por 1la
Secretaria de Fomento de gue habla el Articulo 8, se hara
sin examen previo, bajo la exclusiva responsabilidad de
los solicitantes y sin perjuicio de los derechos de
terceros.
La Secretaria de Fomento hard publicar la solicitud del
interesadoe y, en el caso de oposicién, presentada dentro
de los noventa dias siguientes a la publicacién, no se
procederd al registro de la marca hasta que la autoridad
judicial decida en favor de quien debe hacerse el
registro.
Es curioso que los tribunales judiciales de aquella &poca
tuvieran entre otras cosas, resolver cuestiones puramente

técnicas y no juridicas, lo que debe haber ocasionado
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muchos problemas y descontentos tanto de cualquiera de las
partes en cuestién. Ejemplos de casos concretos pueden ser
consultados en los libros escritos tanto por David Rangel
Medina' como Justo Nava Negrete'd.

Duracién de la propiedad de una marca por tiempo limitado
(Articulo 12), estableciendo como causal de su terminacién
la clausura del local o la falta de produccién por mis de
un afno.

Nulidad de una marca obtenida en contravencién a las
prescripciones legales (Articulo 14), manifestando que
dicha declaracién se hard judicialmente a peticién de
parte.

Sanciones por delito de falsificacién (Articulos 16, 17 y
18), triplificando los delitos por la reproduccidén exacta
y completa; por imitaci6n parcial susceptible de confusién
sefialando como penas las propias del cédigo Penal
respectivo.

Comentarios sobre casos de falsificacién, pueden

Y7 RANGEL MEDINA, David. Trato de Derecho Marcario.
México, 1960, pags. 131 y siguientes.

B NAVA NEGRETE, Justo. Derecho de las marcas.
Editorial Porrua, México 1985, p&gs. 50 a 58.
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consultarse en Justo Nava Negretew
Adicién de los dibujos y modelos industrjales tratados
como equiparables a las marcas (Articulo 19),
estableciendo una igualdad o equiparacién con aguellas
figuras legales a las de una marca.
4.5.1.Decratos gsobra reformas y adiciones de la Ley de
Marcas de Fabrica.
Se acudié a varjas fuentes a fin de indagar las
consideraciones o explosién de motivos por las cuales se
reformo y adiciono a la Ley de Marcas de Fabrica.
Por su parte, David Rangel Medina®®, da sus comentarios
aungue a decir verdad no son del todo satisfactorios para
los suscritos. De manera similar, Justo Nava Negrete?'
presenta otros comentarios los que nos parecen mas
razonables.

Por tanto nuestras apreciaciones parten precisamente de

¥ NAVA NEGRETE, Justo. Derecho de las marcas.
Editorial Porrua, México 1935, p&gs. 30 a 58.

20 RANGEL MEDINA, David. Tratado de Derecho Marcario
1960, pag. 21.

21 NAVA NEGRETE, Justo. Uerecho de las Marcas.
Editorial Porrua. 1985, pag. S4
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los decretos que reforman y adicionan normas a la Ley
estudiada, basadas en las siguientes consideraciones.
1.~bada 1la insipiente industria de nuestro pais en el
slglo pasado, era natural la dependencia del exterior y
por ende, la aparicién de articulos con denominacién y
leyendas teniéndose connotacién extranjera.
2.~Resulta natural que cantidad de mercancias se
introdujeran por puertos provenientes de Europa, asi como
por la frontera norte, de los Estados Unidos de América.
3.~Ademas, la Ordenanza General de Aduanhag Martianas y
Fronterizas del 12 de junioc de 1981, establecfia en un
articulo 702, normas sobre la reputacién de articulos como
extranjeros aquellos que se hagan aparecer con tal
carécter por medio de envases, marcas o rétulos aun
cuando fuesen productos o manufacturas de origen nacional,
4.~Finalmente, la Ley de Marcas de Fabrica, en ninguno de
sus articulos regula con mayor énfasis los productos con
alguna connotacién extranjera.

Consecuentemente, los anteriores argumentos fueron
necesarios para reformar Yy adicionar algunos de sus

articulos.
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Dacreto dal 30 de junio de 1986 sobre deposito de marcas
de apariencia extranjera.
Este decreto reformo el del 12 de mayo de 1986 referente
a las reformas de la Ordenanza General de Aduanas.
Segn el articuloc 14, 1los fabricantes establecides en
zonas fronterizas, y que dieran alguna connotaciétn a sus
articulos por medio de envases, marcas o ro6tulos, estaban
obligados a depositar oportunamente sus marcas, pero ante
la Secretaria de Hacienda y en las Aduanas de sus
respectivas localidades, a fin de que mediante este
requisito, pudieran ser aceptados como nacionales, es
decir, autorizando su venta y su libre distribucién.
Decreto del 8 de febrero da 1887 sobre marcas de
apariencia extranjera.
Este decreto fijo los requisitos a que debian sujetarse
los industriales que dieran apariencia extranjera a sus
marcas.
En este decreto se fijaron bases para el control por parte
de las autoridades de la Secretaria de Hacienda y 1las
Aduanas Y Secciones Aduaneras, para gque pudieran

internarse o circular dentro de las zonas de vigilancia de
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aduanas, teniende la coebligacién de depcsltarv en la
mencionada Secretaria el numero de ajemplares que astas
les fijara la de marcas, etiquetas y demas distintivos
usados en los productos gque elabora, sin que dicho
procedimiento constituyera una falsificacién.

Por otro lado, se indica que el articulo 14 del decreto
del 30 de junio de 1896, queda derogado.

Finalmente, en el articulo transjtorio establece 1la
obligacién para los fabricantes o industriales que habfan
hecho su deposito, conforme a las reglas que establecis el
decreto.

Decreto del 11 de marszo do 1987 sobre las marcas de
apariencia extranjera.

Como afirma Rangel Medina®?:

"Acusa pues gue en el sistoma proteccionista de marcas de
la epoca, no era la indicacién de procedencia uno de los
objetivos o funcién de la marca; de lo contrario no se
habrfan dictado 1las curiosas prescripciones que son

pretexto de garantizar intereses fiscales, conforman este

2 RANGEL MEDINA, David. Tratado de Derecho Marcario.
México 1960, pag. 25
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decreto.
Evidentemente, al respuesta de 1los industriales vy
fabricantes no se hizo esperar, por lo que el decreto del
11 de marzo de 1897, se concede un plazo para el nuevo
deposito para articulos de apariencia extranjera, a que
alude el decreto anterior.
Reotificacién del 15 de 3junio de 1897 sobre marcas de
apariencia oxtranjera.
Esta Rectiflcacién tiene por objeto aclarar como debe
antenderse la apariencia extranjera de una marca conforme
el articulo 7 de la Ley de Harcas de Fabrica del 28 de
noviewmbre de 1889, Esta Rectificacién hecha por el
gobierno, aparece publicada en el periédico "Le Courrler
Francaise",
Dacrete del 17 de diciembre de 1897 relativoe a 1los
rTitulares extranjercs de marcas,
Por resultar inoperantes los articulos 4 y la fraccién IV
de 5, al Congresc decretof la reforma de tales
disposiciones manifestando que cualgquier propietarioc de
una marca de fdbrica, sea nacional o extranjero, residente

en el pais o fuera de el, podria adquirir el derecho
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exclusivo de usarla en la Repfiblica, sujetindose a las
formalidades de la Ley. Por tanto fueron derogados los
articulos 4o. y fracci6tn IV del 50.
4.6.Ley de Marcas Industriales y de Comercio del 25 de
agosto da 1$03 y au Reglamento del 24 de septiembre de
1903.

Divergencias de carfcter 1ntérnaciona1 sobre las
dificulitades legislativas de diversos paises en materia de
Propiedad Industrial, revelaron 1lo inoperante de la
legislacién mexicana, la cual no fue mas gque una
reproduccién de las leyes belga y francesa. Ante esa
situacién la Secretaria de Fomento presento el 25 de abril
de 1903 una iniciativa, dando origen al decreto del 28 de
mayo de 19037 para autorizar al ejecutivo a reformar las
diversas disposiciones sobre Propiedad Industrial, con
arreglo a las siguientes bases:

1.~Las marcas de fabrica se registraran sin examen previo
de su novedad u originalidad, y las patentes de invencién

se expedirén sin examen previc, en cuanto a su novedad y

s DIARIC OFICIAL del 25 de agosto de 1903, 24 de
setiembre de 1903.
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utilidad, sin responsabilidad de ninguna especie para la
Nacién, ni para la autoridad, en cuyo nombre se expidan;
2.-La tramitacién de 1las solicitudes sera sencilla y
r&pida. Los derechos por la expedicién de titulos, no
excederdn al gasto gque aproximadamente originem. E1
impuesto, si 1o hubiere, por el goce del monopolio, sera
progresivo;
3.-Se establecerd una penalidad especial para los delitos
contra la Propledad Industrial, modificando, si fuere
necesario, las disposiciones del cé&digo Penal;
4.-La translacién del dominio de cualquier Propledad
Industrial, ya sea parcial o total, para ser wvalida,
debera constar en el reglistro correspondiente,
modificdndose al efecto, las prevenciones del Cédigo de
Comercio, en cuanto sea necesario;
5.~5e dictaran disposicicnes eficases para favorecer la
construccién y elaboracién en el pais, de los aparatos y
productos de utilidad notoria que sean objeto de una
patente y;
6.~-Se establecerd un Museco Publico para que en el se

depositen todos los modelos de aparatos, planos, perfiles,
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dibujos, descripciones, productos Yy artefactos
relaciconados con las patentes de invencién que se expidan
y con las marcas de fabrica que se registren.
4.7.Ley de nmarcas y avisos y nombres comerciales del 27 de
julio da 1928, y su Reglamento del 31 de diciembre de
1928.

En esta legisiacion sobre Propiedad Industrial?®, donde
nuestro pais reune todas las experiencias expresadas en
las legislaciones marcarias de diversos paises asi como de
muestras; valiosos materiales administrativos como
judiciales. Asi mismo las revisiones del Convenic de Paris
celebradas en Washington el 2 de.junio de 1911 y en 1la
Haya el 6 de diciembre de 1925 en la que nuestre pais fue
uno de los signatarios, fueron también fuentes importantes
para la creaclén de esta Ley.

Entre las caracteristicas mas importantes contenidas que
conviene destacar, se encuentran:

1.-Define la marca como "un signo o medio material

distintivo que esté usando o quiera usar un comerciante,

% DIARIO OFICIAL del 27 de julio de 1928; =1 31 de
diciembre de 1928.
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industrial o agricultor para distinguir y denotar 1la
procedencia de los articulos gque expende, produzca o
fabrique®.
2.-Establece la forma de adquisicién del derecho de una
marca, adoptando el sistema mixto atributivo-declarative,
toda vez que no solamente puede adquirirse el derecho
exclusivo de uso de una marca, mediante su registro en el
Departamento de la Propiedad Industrial, sinc que, ademas
se reconocen los derechos adquirides por un usuario,
demostrando el uso ininterrumpido por mas de tres afos
anteriores a la fecha legal del registro.
3.-En el articulo 2o0. de esta Ley, se determina lo que
puede constituir una marca, lo cual se resume en:

" Los nombres bajo una forma distintiva, las
denominaciones y en general, cualquier medio material gque
sea susceptible por sus caracteres especiales de hacer
distinguir a los objetos a gue trate de aplicarse de los
de su mismas especie o clase; asi como 1las razones
sociales de los comerciantes y las leyendas, muestras o
ensefias de sus establecimientos, aplicados a las

mercancias gue venden"
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4.-Por lo que corresponde a los signos o medios materiales
no registrables, se incorporan los establecidos en la Lay
de 1903, agregdndose expresamente los siguientes:
"Articulo No. 7 No serdn registrables como marcas:
Fraccién I. Los nombres o denominaciones que se hayan
hecho de uso comGn en el pais, para designar productos
pertenecientes a la clase o especie gue trata de ampararse
como marca;

Fraccién II. Los envases que pertenezcan al dominio
publico o se hayan hecho de uso comln en México;
Fraccidn IT. El emblema de la Cruz Reja y la denominacibén
Cruz Roja o Cruz de Ginebra;

Fraceiédn VII. Una marca ¢que gea igual o tan parecida a
otra anteriormente registrada, que tomas en su conjunte o
atendiendo a los elementos gque hayan sido reservados,
puedan confundirse;

Fraccién IX. Una marca que ostensiblemente pueda inducir
al publico en error sobre la procedencla de los articulos
que ampara;

Fraccién X. Los nombres que indiquen simplemente 1la

procedencia de los productos, a menos que se trate de
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lugares de propledad particular y se tenga el
consentimiento del propietario®.
5.-~Respecto al derecho adjetivo de las marcas, se precisa
con mayor claridad los requisitos y formalidades.
6.-Es importante recalcar que por vez primera 1le
Reglamento de la Ley de marcas Yy avisos y nombres
comerciales, contenmpla una clasificacién de articulos en
50 clases.
7.-También por primera vez se faculta al Ejecutivo a
declarar, cuando lo estime oportuno el uso obligatorio de
las marcas para aguellos articulos gque por origen,
naturaleza o aplicacién se relaciones Intimamente con la
economia del pais y las necesidades publicas.
8.-Asi mismo se determino el examen té&cnico de novedad
cono requisito previo al registro de una marca, asi como
el procedimiento de oposicién de los terceros que se
consideren atectados.

Se estableci6 gque los interesados, de comin acuerdo
podrian sujetarse a la resolucién de una Junta Arbitral
para decidir acerca de la semejanza entre la marca

presentada a registro y las seflaladas como anterioridades,
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estipulindose que seria inapelable fallo de los &rbitros,
mismos que serviria de parimetros a la Oficina de 1la
Propiedad Industrial para admitir o rechazar la marca
solicitada.
8.~Se precisaron tanto limitativa como especificamente las
causas por las cuales el registro de una marca es nulo.
10.-Para la persecucién de los delitos dc falsificacién,
imitacién o uso ilegal de una marca, se establecié que
previamente al ejercicio de las acciones, se requeriria de
una Declaracién Administrativa emitida por el Departamento
de la Propiedad Industrial.
11.«Es muy importante destacar que se delimito a un plazo
el efecto del registro de una marca a veinte afos de
duracién, renovables por pericdos de diez a#os,
sancionindose la falta de dicha renovacién con 1la
caducidad del registro.
12.~Se instituyo la extincién del registro de una marca
por su falta de explotacién en un lapso de cinco a#os
congecutivos, salvo que antes del vencimiento de dicho
periodo, el reglstro fuese renovade manifestande su

titular la imposibilidad de efectuar la explotacién.
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Como corolario de este anilisis, consideramos que esta es
la primera legislaci6n moderna en materia de Propiedad
Industrial y su importancia radica en el hecho de haberse
convertido en fuente para las posteriores legislaciones
sobre la materia. Su influencia es patente aun en 1la
actual ley.
4.7.1Roforma y adicilonas a 1a Léy ds Marcas, Avisos y
Nombres Comerclales dae 8 deo septiembre de 1942,
Durante la Administracién del General Lazaro CArdenas,
aparece publicade en el Diario Oficial®?® Decreto con el
objeto de proteger a los artlculos de fabricacién nacional
de los extranjeros, considerandc que con el empleo de
marcas no registradas 1legalmente en articules due
elaboran, deberian emplear en los empaques Yy envases de
los mismos, ademas de sefialar tales denominaciones o
marcas, la leyenda "HECHO EN MEXICO" de una manera tan
ostensible come la marca. Asi mlsmo, esta obligacién se
impuso  también a guiénes adguieran articulos de
fabricacién nacional sin marcas o leyendas, para venderlas

después en establecimientos comerclales con marcas no

% DIARIO OFICIAL del 23 de septiembre de 1942.
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registradas legalmente. Para sancionar la inobservancia de
estas disposiciones, se fijaron diferentes sanciones
administrativas, comoc el caso en el que las marcas usadas
sin la leyenda "HECHO EN MEXICO" tuviesen el caricter de
extranjeros en articulos de fabricacién nacional, la multa
oscilaba entre quinientos y cinco mil pesos, sin embargo,
para su aplicacién se requeria de un dictamen pericial de
la Secretaria de Economfa para fundar la sancién. Ademas,
dentro de los quince dias siguientes a la fecha de la
resolucién el afectado podia solicitar la reconsideracién
de la multa ante la propia Secretaria.

Desde nuestro punto de vista, este Decreto solamente
contenia buenas intenciones ya que al parecer , no hubo un
solo antecedente de aplicacién de sus disposiciones,
debido principalmente a las modalidades que el propioc
Decreto exigia como son, la relativa al previo dictamen
pericial v a la oportunidad de que el infractor pudiera
obtener la revocaci®én de la sancién administrativa. A la
facha, sique siendo notoria la actividad de personas y
comerciantea sin escrfipulos que operan engafiando al

publico con marcas como las que pretendfa limitar este
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Decreto., Asi en la actualidad se siqguen viendo articulos
que ostentan leyendas engafiosas como "Hecho en: México -
Parls - New York" 1o gque por anticipado, podemos
manifestar que los fabricantes no tienen ni fabricas ni
relaciones comerciales en aguellas ciudades.
4.8.Ley de la Propiedad Industrial del 31 de dicilembre de
1942.
La caracteristica de esta Ley26 es la de conjuntar y
codificar todas las disposiciones relativas a patentes de
invencién y de mejoras, modelos y dibujos industriales,
marcas, nombres y avisos comerciales y competencia desleal
en un solo instrumento, a diferencia de las anteriores
legislaciones gque consideraban estos conceptos por
separado.
No obstante, esta ley conserva en general los sistemas y
principios fundamentales de 1las leyes anterlores,
tomandose en cuenta para su promulgacién los principlos de
la Convencién de Paris y sus revisiones.
En materia de patentes las disposiciones mas notables se

refieren a:

2 DTARTO OFICIAL del 31 de diciembre de 1542.
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Sefialar con mayor claridad lo que puede ser objeto de
patente, a fin de evitar controversias dilatadas y trabas
indebidas a la industria;
Se simplifican los tramites administrativos para su
obtencién, definiendo los efectos y consecuencias legales
de las omisiones en que se puede incurrir;
Se reduce el plazo de las patentes de invencibén a quince
afos, ya que se consideraba gue con el progreso industrial
en térninos cada vez mas cortos, se compensaba
suficientemente al inventor;
Se suprimieron las patentes de perfeccionamiento, ligadas
a una patente principal, substituyendolas por las patentes
de mejoras, independientemente y auténomas para lo cual
establecié reglas para su explotacién las cuales
respetarian el derecho del autor de la invencién amparada
por la patente principal;
Se establecieron reglas muy detalladas sobre las
congecuencias de la falta de explotacisn y sobre la forma
de obtener licencias obligatorias de explotacién.
En cuanto a marcas, podemos seflalar como las mas

destacadas las sigulentes disposiciones:
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Se determinaron cuales eran las denominaciones o signos
susceptibles de registro como marca y cuales agquellas que
ne podrian ser otorgadas como tales, por impedirle
consideraciones de orden publico;
Se prohibio el registro como marca de palabras de lenguas
vivas extranjeras, cuando se pretendieran aplicar a
productos que Unicamente se elaboraran en México o en
cualquier otro pais de habla espafiocla, lo anterior con el
objeto de evitar la induccién a error en el publico sobre
la procedencia de tales productos;
Se redujo a diez afos el plazo de vigencia de las marcas,
con el cobjeto de que fuera igual al que debla transcurrir
entre las renovaciones subsecuentes;
Se 1incluyeron diversas disposiciones relativas a 1la
autononia gue conferia el registro de las marcas, ademas
de otras gue permitfan a los propletarios nuevos registros
en los que pudieran introducir modificaciones a las que
hubieran hecho anteriormente;
Se establecieron reglas de caducidad de marcas registradas
durante la vigencia de las leyes de 1889 y 9013 que no

fueran renovadas en el plazo de cinco afos que se les
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concedid, con el fin de evitar la confusién que provocaba
el hecho de su conservacién de su vigencia de marcas que
no se hubieran renovado;

Se trato de impedir el uso de maréas registradas o no en
articulos elaborados en el pais que tuvieran apariencia
extranijera;

Se determinaron normas para evitar que se dispusieran de
las marcas en forma tal que llegase a existir
multiplicidad de propietarios de marcas idénticas o
semejantes que confundan al publico consumidor.

Por lo que respecta a los nombres comerciales, se
ampliaron y aclararon las disposiciones relativas a la
propledad de los nombres comerciales, y a los efectos de
su publicacio6n;

Se modifico la presuncién legal establecida en los casos
de la venta o transmisién de un establecimiento en el
sentido de que, cuando nada se exprese sobre el nombre
comercial, se transfiere la propiedad de este;

otras disposiciones de cardcter general contendidas en el
cuerpo de esta ley, son agquellas en las que se concedia

facultad al Ejecutivo Federal para el sefialamiento de los
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derechos fiscales que se causaron por los conceptos
estaplecidos por esta ley;

Asi mismo es establecid un procedimiento para dictar las
declaracicnes administrativas relacicnadas con esta
materia;

Se suprimié el procedimiento relativo al juicioc especial
de revocacién, de tal suerte, gue una vez agotado el
recurso de reconsideracién administrativa , en los casocs
establecidos por la misma ley, no habia otro medio de
impugnacién que el extraordinario del juicio de garantias. '
4.8.1.Reglamonto de la ley de la Propiedad Industrial del
31 de diciembre de 1942.

Conexe con la promulgacién de la Ley de la Propledad
Industrial, se expidieron las disposiciones reglamentarias
a dicha .l.ey27 que como las de ésta, entraron en vigor el
lo. de enero de 1943, de conformidad en el articulo Unico
Transitorio.

Este Reqglamento, esta formado de 87 articulos y uno
transitorio, desglosado en el 'i‘itulo I. patentes de

Invencisén; Titulo 1II. Marcas; Titulo III. Avisos

2T DIARIO OFICIAL del 13 de diciembre de 1942.
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Comerciales; Titulo IV. Nombres cComerclales y Articulo
Transitorio.
En lo referente a su contenido, difiere de los anteriores
Reglamentos en haber incorporado algunos de su articulos
a la Ley lo cual constituye indudablemente un acierto, sin
embargo, David Rangel Medina®® manifiesta:
", ... Sin embargo, debe decirse que en la proplia Ley se
conservaron reglas gue por su indole adjetiva debleran. En
rigor estar en el Reglamento. Por ejemple, las relativas
a los requisitos formales de la solicitud de registro y a
los documentos que con la misma deben acompafiarse,
consignadas en los articulos 116, 117 y 121 de la ley™.
Sobre dicha observacidn estamos totalmente de acuerdo,
pues para el caso de las patentes, no aparecen
disposiciones semajantes, sino que, lo remiten
directamente al Reglamento.
Asl por ejempic el articulo 14 de la Ley nos dice que para
obtener una patente deberid presentarse solicitud escrita

y cumplirse con todos los requisitos de forma establecidos

%% RANGEL MEDINA, David. Tratadc de Derecho Marcario,
México, 1960 pags. 49, 50.
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por la Ley y su Reglamento.
4.8.2.Reglamentacién de marcas deo registro obligatorias.
Durante la Administracién del Presidente Miguel Alenén,
fueron promulgados varies Decretos'mediante los cuales, se
reformaron varios articulos de la Ley, especlalmente los
98, 155 y 270 de la Ley de la Propiedad Industrial,
adicionandose también el articulo 277. Estos preceptos,
comprenden el uso obligatorio de marcas para determinados
articulos para toda la RepGblica Mexicana.
Dada su trascendencia, se enuncian dichos Decretos:
Decreto de el 10 de mayo de 1949 por el que se declara
obligatorio el uso de marcas para medias de nylon y otras
fibras artificiales o sintéticas que circulen en el
territorio nacienal®. )
Decreto del 22 de septiembre de 1952 por 1o que se declara
obligatoric el useo de marcas para articuleos de vialje,
cinturones, carteras, nonederos, billeteras, cigarreras.
llaveros, carpetas, portafolios, bolsas de mano, pastas de
argollas y blocks gque se fabriquen total o parclialmente

con piel en la Rep@iblica o se ponga a la venta en el

¥ PIARIO OFICIAL del 24 de mayo de 1949.
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propio territorio nacional®.
Decreto del 22 de septiembre de 1952 por el que se declara
obligatorio el uso de marcas para plata labrada, plateados
o de alpaca, que se¢ elaboren o se pongan a la venta en la
RepGblica Mexicana™.
Decreto del 10 de octubre de 1952 por el que se declara
obligatorio el uso de marcas para prendas de vestir que se
fabriquen total o parcialmente en ia Rep@iblica o se pongan
a la venta en el proplo territorio nacional®?,
Decreto del 31 de diciembre de 1953 por el que se reformo
nuevamente el articulo 155 de la Ley de la Propledad
Industrial estableciendo las indicaclones y leyendas gque
deben ostentar los objetos amparados por marcas de uso
obligatorio™.

Como una referencia mas amplia sobre este ultimo Decreto,

3 BIARYO OFICIAL del 4 de octubre de 1952.
3! DIARIO OFICIAL del 21 de octubre de 1952,
3 DIARIO OFICIAL del 31 de diciembre de 1953.

3 DIARIO OFICIAL del 6 de enero de 1954,
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Rangel Medina®

publico un libro expresc de ello bajo el
titulo de "Las Marcas y sus leyendas obligatorias", donde
hace un an&lisis de las leyendas. Particularmente, al
referirse de las razones para imponer la obligatoriedad de
uso de marcas en estas mercancias, indica lo siguiente:

" Son muy variadas las consideraciones expuestas por el
Presidente de la RepGblica en cada uno de los decretos
mencionados; en el caso de las medias de nylon y de otras
fibras artificiales y sintéticas, se persiguen diversos
objetivos de la Iindole sefialada, como son la determinacién
de la procedencia, evitar precios altos para los
consunidores y denotar la calidad de la mercancia,, con lo
cual al misme tiempo que se fomenta la industria nacional,
se benefician los industriales y los consumidores; tocante
a los articules de pilel, oademas de determinar la
procedencia y evitar precios altos, se persigue la calidad
exacta de los productos resultando beneficiados en este
caso también los industriales y los consumidores; por lo

que se refliere a las prendas de vestir entre las

3* RANGEL MEDINA, David., Las marcas y sus leyendas
obligatorias, México 1958, pag. 55 a 72.
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finalidades ya indicadas se destaca la de evitar la
explotacidén indebida del consumidor; ademas de los fines
antes mencionados, obedece al prestigio que en el &mbito
nacional e internacional ha alcanzade dicha industria
nacional, tanto por la exquisitez y belieza de su estilo
come la calidad de los artjculos producidos".

Ultimamente ha aparecido publicadas muchas Normas
oficlales sobre el usc de la leyenda N-0-M, en donde se
suele incluir recomendacicnes sobre el marcas de los
productos. Consideramos que dichas disposiciones ayudan en
gran medida tanto a 1los fabricantes, come a los
comercializadores y al usuario.

También la Secretaria de Salud, por su parte ha
astablecido clertas disposiciones para la mejor
orientacién al publico de los productos. Al respecto, es
importante consultar 1los articulos 179 y 181 del
reglamento de la Ley General de Salud en Materia de
control Sanitario de Actividades, Establecimientos,

productos y servicios®.

¥ DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION del 18 de enero de
1388.
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4.9.Leoy de Invencliones y Marcas del 10 de febrero de 1976.
La Ley de Invenciones y Marcas ge aprobd el 30 de
diciembre de 1975 bajo el titulo arriba indicado, pues
originalmente la iniciativa de dicha ley se presento con
la denominacién de "Ley que regula los Derechos de los
Inventores y el uso de 1los Signos Marcarios". Esta

% era mas coherente

denominacién se dijo en la iniciativa
con el espiritu de la letra del Articulo 28 Constitucional
que el de la ley en vigor, agregando que la patente no es
un derecho natural de propiedad como lo consldero el
libaralismo sino un privilegio que el Estado decide
concederle; por otra parte, las marcas denominaciones de
origen y nombres comerciales, se dan tanto en la actividad
comercial como en la industrial propiamente dicha.

Podemos afirmar que esta es una legislacién avanzada en
materia de "Propiedad Industrial* aplicable a las
circunstancias del pais, gque paso de ser eminentemente

agricola, a una Nacién con caracteristicas industriales.

En este sentido, esta ley incorpora conceptos novedosos y

3 MEMORIA DEL SENADO Iniciativa de Ley del 27 de
diciembre de 1975, pag. 294 a 296.
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actuales en relacién al avance tecnolégico. El1 Ejecutivo
en su iniciativa, afirmaba que:

"Las innovaciones contenldas en esta iniciativa tienden a
superar las deficiencias de 1la Ley de 1la Propledad
Industrial en vigor que, expedida hace un tercio de siglo,
no responde ya a los problemas de nuestros dias ni a los
cambios que demanda una epoca en al que, a la par que se
han venido definiendo nuevas formas de dominacién por
parte de los paises desarrollados, 1los paiseas en
desarrollo cobran cada dfa una conciencia mas clara de sus
derechos y del imperativo de ordenar conforme a la
justicia las relacionadas internacionales".

En este sentido, las disposiciones contenidas en esta
nueva Ley tuvieron como obijeativo eliminar los obstacules
para e} desarrolle del pais asi como estipular la
capacidad creadora de los mexicanos y abrir nuevos caminos
para liberar al pais de dependencia colonialista.

Dentro de las caracteristicas principales de esta ley
- destacan el hecho de que la patente y las demls formas de
la propiedad industrial se regularon de tal manera que se

ajustaron a los requerimlentos del interés colectivo. Al
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respecto el Ejecutivo Federal en su iniciativa consignaba:
"El articulo 27 Constitucional otorga a la Nacién en todo
tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las
modalidades que dicte el interés publico. Con igual o aun
con mayor razén, es aplicable esta norma a los privilegios
que el Estado concede a los particulares para el uso de
sus inventos, de acuerdo con lo dispuesto por el Articulo
28 constitucional®.

Es por ello que esta ley impusc la obligacién de que las
patentes fueran efectivamente explotadas cubriendo de una
manera integral las necesidades del mercado domestico; a
la vez se establecié el otorgamiento de licenclas
obligatorias si la explotacitn que hiclera el titular de
la patente fuere insuficiente para cubrir las demandas del
mercado ¢ bien cuando un tercero solicitara dicha licencia
para realizar exportaciones que el titular no estuviese
llevando a cabo.

Asi mismo se creo la licencia de utilidad publica que se
otorgaria en cualquier tiempo cuando razones de interés
publico lo justificaran.

Ademas se estableci6 que no se otorgarlan patentes en



112
campos iIntimamente ligados con la salud de la poblacién,
la alimentacidén, la producecién agricola, la defensa del
medio ambiente o con la energfia y la seguridad nuclear. No
obstante, con el objeto de fomentar 1la actividad
inventiva, se creo una nueva figura juridica denominada
#certificados de invenci6én®, la que ampararia por diez
a#os los derechos de quien registrara un invento en 1les
campos declarados como no patentables.
sin embargo, cualquier interesado podia explotar el
invento amparado por un certificado de invencién, estando
obligado a cubrir al titular del certificado una regalia,
la que estaria sujeta a la aprobacién del Registro
Nacional de Transferencia de Tecnologia o que Serjia por
este cuando no hubkiere acuerde entre las partes. La
diferencia pues entre la patente y el certificade de
invencién radica en que este ultimo no concede un derecho
exclusivo de explotacién.

Por otra parte, aun tratandose de materias patentables se
concedia al inventor © a su causahabiente la posibilidad
de optar entre el otorgamiento.de una patente y un

certificado de invencién. Esta opcién resultaba
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interesante principalmente a los inventores de escasos
recursos que no estuvieran en aptitud de cumplir con el
requisito de explotacién de la patente. Aunado a lo
anterior, esta ley establacié que el pago de derechos
correspondientes a los certificados de invencién, serian
inferiores a los exigidos a las patentes y ho estarfan
obligados al page de ningtn derecho por este concepto,
cosa que en la practica nunca ocurrié.

Por ultimo el plazo de duracién de la patente se redujo de
quince a diez afos y se exigidé gque la patente contuviera
una descripcién suficientemente clara y completa para
permitir su ejecucién por cualguier persona gque tuviese
los conocimjientos suficientes en. la materia de gque se
tratara.

En otro orden de ideas, en materia de marcas la iniciativa
contemplaba la vinculacién de una marca extranjera a una
cuyo registro fuese originaria de México y de 1la cual
fuese titular el licenciatario. Lo anterior con el objeto
de rechazar el impacto negativo que el uso de marcas
extranjeras provocaba en la poblacién, ademas de ser un

elemento nocivo de introduccién de principios de
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doninacién cultural.
Ademas se establecid la obligatoriedad del usc de signos
distintivos que hublesen sido registrados por el titular
de un registro marcario, con el objeto de evitar el
registro da marcas que no se utilicen y cuyo propésito sea
el de impedir que otros la usen. De igual forma, se
estableci® la posibilidad de que 1la Secretaria de
Industria y Comercio, obligara a que se usara una sola
marca para todos aguellos productos o servicies de un
misno titular; destinados a un mismo fin y
substancialmente iguales, con el propésito de evitar
confusiones en el consumidor y combatir el que se fijaran
precios diferentes a un mismo producto mediante distintas
marcas. Asi mismo, se faculto a la propia Secretaria para
que por razones de interés publico prohibiera el uso de
marcas en determinados productos obligando a que estos se
vandieran bajo sus nombres genéricos.
4.9.1.Reforma a la Ley de Invenciones y Marcas dal 16 de
esnero de 1907,

Las reformas adoptadas a la Ley de Invenciones y Marcas
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del 16 de enero de 1857 introducen una serie de
modificacliones interesantes e importantes en la propiedad
industrial de nuestro pais.

La Comisién de Comercio y Fomento Industrial de la LIII
Legislatura de 1la cCamara de D.i,putadcu;m presento una
relatoria de exposicisn de motivos para la reforma de la
ley sometida con anterioridad por el Ejecutivo Federal, en
la cual se mencionan 1la necesidad de mnodernizar vy
propiciar esquemas de apoyo a los inventores y un mayor
respeto y seguridad jurildica de los derechos derivades de
marcas y patentes y al mismo tiempo no aislar a México de
las tendenclas internacionales en la materia. También por
primera vez se hace mencién a las patentes y a las marcas
no solo como titulos que establecen el derecho del titular
de una invencién o marca frente a los demds, sino coi;o
verdaderos instrumentos de informacién Tecnolégica y

comercial cuya eficiente utilizacién redunde en el

37 PDTARIO OFICIAL DE LA FEDERACION del 16 de enero de
1857.

3 COMISION DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL, C&mara
de Diputados de la LII legislatura, 22 de diciembre de
14986.
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progreso y modernizacién de la industria, el comercio y
los servicios.
Otras reformas correspondieron a que algunas disposiciones
de la ley quedaron rebasadas por la realidad nacional y
las tendencias internaciocnales por lo gque algunas de ellas
mostraron poca efectividad. Tal es el caso de 1la
inoperancia de la famosa “"vinculacién® de una marca de una
empresa extranjera con la marca de un fabricante nacional;
la prohibicién de uso de vocablos extranjeros para marcas
y otras.
Con gran acierto Cesar Sepulveda” al ccmentar sobre las
reformas manifiesta que las mismas tropezaron con mucha
critica:
;Las enmiendas y agregados susodichos han tropezado con la
critica, tanto desde el punto de vista técnico de
adecuacién de lo nuevo con lo que ya existente cuanto por
los dudosos méritos de varias de las normas introducidas
y tendra que pasar algin tiempo para que el publico sc

familiarice con ellas, pues resultan demasiado

*® SEPULVEDA, Cesar. El sistema mexicanc de propiedad
industrial. Suplemento de la Segunda Edicién, Porrua,
México 1988, pag. 4.
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complicadas",
Gran variedad tiene dicho tratadista, pues al someter
debate 1la iniciativa ante el Poder Legislativo, fue
severamente criticada de gue dichas reformas tenian que
ver con dar seguridad djuridica para 1la actuacibén de
empresas trasnacionales en detrimento de la soberania
nacional; de ser un instrumento de formas de denominacién
a través del binomio compuesto por lo que se considera
inversién extranjera y transferencia de Tecnologia; por un
aumento en la vigencia de las patentes, mlentras que el
proyecto original de la Ley de Invenciones y Marcas,
pugnaba por lo contrario; la consideracién como
patentables de los procesos genéticos v biotecnolégicos;
por la patentabilidad de invenciones relacionadas con 1la
energia nuclear previo dictamen de la Comisién Nacional de
Seguridad Kuclear y Salvaguardas y muchas otras mas.
Al respecto, deseamos manifestar nuestro punto de vista en
el hecho de que la mayoria de las reformas y adiciones se
hicieron en el 4rea de patentes, poco al de marcas ¥y
tiende a una mayor protecci6n de los derechos en general.

Asi podemos presentar un esquema mas claro de las reformas
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en lo particular.
iDe las patentes y los gcertiticades de invenoidn.
En lo referante a 1las patentes eas importante la
restructuracién Qe las fracclones de todo el articulo 10
las que son d&iscutidas en el capitulo de la patente.
Por otra parte, destaca el hecho de alargar el termino de
vigencia de las patentes y los certificados de invencién
de 10 a 14 afos.
En lo que se refiere al Articulec 14 de la Ley se modifico
de manera mas congruente, elimlnapdo la exigencia de que
el solicitante eliminara la "clase de la invencién" maxime
cuando hunca ha exlstido una t_:lasificacién Oficial de
patentes de las que no existen publicacién formal no
estando a disposicién del publico en general.
En lo toc-unte al Articulo 20 de la Ley el cual establece
la obligatoriedad de sollicitar el examen técnico de
novedad, Prevé en forma discrecional 1la aceptacién de
exdmenes practicados por oficinas de patentes distintas a
la nacional, logrando con ello un ahorro considerable de
tiempo por parte de la Oficina de Patentes de M&xico.

Por 1lo referente al Articulc 30 sobre el recurso de
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reconsideracion administrative contra una negativa de
patente, se aumenta el plazo de un mes a dos meses.

En cuanto al Articule 36 sobre el derecho de prioridad, se
estructura de manera mas clara para sefalar el
raeconocimjento de wuna prioridad parcial cuando ge
pretendan mayores darechos gque los que ampara la solicitud
primitiva registrada en el extranjero, limitandose
parcialmente as la subsistencia de patentes extranjeras
que no se explotan en el pais.

Se reglamenta en forma mas extensa las 4reas de registro
mediante un certificade de invencién.

Se aumenta también el plazo de vigencia del certificado de
invencién da 10 a 14 afos.

2.D9 las marcas.

Se mejora la redaccién del Articulo 90 de la Ley con lo
que puede aceptarse como marca.

Se restructura y se redactan todas aquellas fracciones
prohibitivas para el registro de una marca sefaladas en el
Articulo 91, entre las que se elimina la fraccién XIII de
prohibir vocablos de lenguas vivas extranjeras o las

construldas artificicsamente de modo que por su grafia o



120
fonetismo parecieran voces extranjeras, cuande la marca se
solicitara para aplicarse a articulos o servicios que se
produjeran o prestaren en el pais o en cualquier otro de
habla espafiola. Esta fraccién fue motivo de multitud de
controversias suscitadas con la autoridad y ventiladas en
Juzgados.

Se aumenta también la fraccioén XIX del Articulo 91 el que
nos habla de no autorizar marcas iguales o semejantes a
otras aun no registradas que la autoridad estime
notoriamente conocidas, o bien gque sean susceptibles de
causar confusién, que puedan inducir al publico a error.
Otro afadide es referente al Articulo 99 que habklaba de
registros de marcas caducas o extinguidas, las gue ahora
forzosamente tendradn dque pasar nuevamente por el examen
administrﬁtivo previsto por el Articulo 103 de la lay.

En lo referente a la vinculacién de marcas gqueda dercgada
la disposicién.

3.En materia de procedimiontos =sdministratives e
infracciones administrativas y delitos.

En forma sucinta podemos decir gque las autoridades

recogieron todas las inquietudes y quejas por parte de los
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Titulares de patentes, especlalmente de los Titulares de
marcas extranjeras, gquiénes frecuentemente se velan
afectados por actos de pirateria reallzadas por vivales.
En general fueron reformados todo lo referente a los
procedimientos administrativos a formular tantas
solicitudes como acciones se deseen ejercer.
La obligatoriedad de sefalar domicilio en territorio
nacional para efectos de notificacién de cualgquier acto.
Se amplia la proteccién a los inventores y a los Titulares
de marcas imponiendo sanciones mas severas.
4.Pomento a las invenciones do aplicacién industrial.
Finalmente se adiciona el capitulo unico formade por los
Artfculos 86-A a 86-D mediante el cual se trata de
fomentar el desarrollo tecnolégico del pals en general, al
igual que Cesar Sepulveda‘’ hay que ver ese articulado con
bastante escepticismo, el cual no favorece a un desarrollo
tecnol6gico del pais, sino mas bien a tratar de proteger
a un grupo minoritario. A mayor abundamiento, recogemos

los comentarios de Cesar Sepulveda quien manifiesta:

4° SEPULVEDA, Cesar. El sistema mexicano de propiedad
industrial. Suplemento de la Segunda Edicién, Porrua,
México 1988, pag. 35, 36.
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"En general, todo este capitulo debe verse con
ascepticismo. Si 1los recurscs actuales disponibles,
humanos y materiales no alcanzan para desahogar el volumen
actual de negocios de esa Direcci6n General de Invenciones
y Marcas, puesto que es publico y notorio la existencia de
un atraso considerable en el despacho de los asuntos,
principalmente los técnicos, no puede concebirse como, por
una parte, pueden asumirse tareas tan delicadas de
difusibébn, de asesoria, de registro, de evaluacién y deméas
y por la otra, como puede informarse sobre la técnica
contenida en las patentes si estas toman mas de un
quinquenic para despacharse, con lo que la informacifn
infortunadamente siempre estarfia retrasada. ESta parte
puede verse mas bien como una aparato propagandistico a
enfrentar la critica que constar;temente se escucha de
inercia y de cierta deficiencia técnica de la Direccitn
General que aplica la LIM. Desde otro punto de vista, no
faltan comentarios que seBalan que con la expedicién de
este capitulo se busco contrapesar la actitud de aplicar
las duras sanciones de que hablamos antes con 1la

exhibicién de un espiritu generosc hacia los mexicanos,
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que son la parte mas afectada por esas sanciones. Por
ultimo, es visible que las tareas que ahora se encomiendan
a esa oficina, a virtud de los referidos nuevos Articulos
86-A a 86-D, no corresponden propiamente a una autoridad

registral”.

4.9.2.Reglamento de la Ley da Invenciones y Marcas del 20
de faebrero de 1981.

Con bastante posterioridad a la expedicién de la Ley de
Invenciones y Marcas (Diario Oficial de la Federacion del
10 de febrero de 1976} se publico su Reglamento“ mismo gque
entro en vigor al dia siguiente de su publicacién, el cual
ademas de adoler de serios defectos, inclusive de
redaccién, va mas alli de las normas de la Ley.

En efaecto, si bien el Reglamentc en cuestlén se funda en
una facultad Constitucional conferida al Ejecutivo en su
Articulo 89 fraccién I, el cual conforme a dicho precepto,
le impone al Ejecutivo la obligacién de ser un instrumento

de aplicacién de la ley, mas no para modificar o exceder

“ DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION del 20 de febrero
de 1981.
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la Ley que se reglamente. Tal criterio ha sidec ampliamente
sustentado por la Suprema Corte de la Nacién en 1la
Jurisprudencia,

Sin embargo aqul se presenta el casc de la excepcién a la
regla, pues resulta ser un instrumento en algunos casos de
reprimir un acto sin siquiera darle oportunidad al
interesado de intentar una defensa.

En efecto, baste cltar algunos preceptos para ver lo
disparado del Reglamento, el cual de la impresién de que
si bien el cuerpo Legislativo no aprueba algunas normas,
mediante el Reglamento el Poder Ejecutivo se impone.

Asf el Articulo 30. manifiesta la obligacién de presentar
los documentos exhibidos en ldioma extranjero con senda
traduccién correspondiente al espafiol, certificada por
perito traductor autorizado., En primer lugar conforme al
codigo de Procedimientos Civiles de aplicacién supletoria
en material federal, Gnicamente seflala la obligacién de
presentar tal traduccién; y por otro lado, los peritos
traductores deberdn tener titulo de la ciencla o arte a
que pertenezca la cuestién, casos, tendrian de traducirla

tres o cuatro traductores.
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Los Articulos 7 y 8, son un instrumento represivo
atentatorio a los Articules 14 y 16 constitucionales pues
establecen que la Secretaria "en todo tiempo" podra pedir
que se proporcionen, aclaren o complementen datos,
documentos, dibujos, etc., apercibidos de en caso
contrario abandonar el tramite respectivo.
El articulo 13 el cual se establece la caducidad de la
instancia por inactividad procesal, cuando el interesado
deje de actuar durante un afic contado a partir de su
ultima promocién o del ultimo acto de autoridad. Tal
disposicién obviamente no se establece en la lLey, resulta
por un lado atentatoria al Articulo 8o. Caonstitucional y
por otro disparatada, puea tal parece que precisamente es
el interesado qulen pretende propiciar la dilacién del
negocio, siendo precisamente lo contrario. El rezago que
existe en la Direccién General de Desarrollo Tecnolégico,
no es responsabilidad de los particulares que acuden a
solicitar un registro, sino precisamente de la autoridad
administrativa. A mayor abundamiento, si bisn todas las
solicitudes que se tramitan causan derechos fiscales por

tratarse de una prestacién de servicios, resulta
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contradictorio la caducidad por no prestar el servicio. En
la practica lo que ocurri6 con dicha disposicién es que
todos los interesados previendo tal situacién, presentaron
trimestral y algunos mensual recordatories, con le cual
como Se comprenderi se incremento el numero de asuntos en
una proporcién geométrica.

El Articulo 14 desl  Reglamento también resulta
inconstitucional, pues requla la transmisién de derechos
de los registros de dibulos y modelos industriales y los
avisos comerciales cuya requlacién de la transmisién no lo
contempla la Ley.

Asi podriamos seguir analizando los Artfculos 16, 18, 20,
37, 39, 47, 53, 62, 64 y otros mas.

Para un anilisis mas profunde puede verse el trabajo
elaborade por Mariano Soni®? Yy Cesar Sepulveda"s quiénes
hacen un anilisis clustico de dichos ordenamientos, con

los que convenimos en sus apreciaciones.

*? 50MI, Mariano. Criticas a la Constitucionalidad del
Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas., México.
Abril 1981.

3 SEPULVEDA, Cesar. E1 sistema mexicano de la
propiedad industrial, Suplemento de la Segunda Edicién,
Porrua, México 1988.
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4.9.3.Reformas del Reglamento de la Ley de Invencionas y
Marcas del lo. de septiembre de 1i982.
La reforma del Raglamento del lo. de septiembre de 1982%
resulta ser una fe de erratas en la gque se corrigen parte
de los errcres arriba seflalados. Asi{ se reforman 1los
Articulos 3, 11, 13, 14, 15, 18, 34, 39, 42, 56, 59, &0,
62, 64 y 66,
Sin embargo dichas reformas Gnicamente vinieron a tratar
de explicar mejor el Reglamento, pero persistiendo en los
mismos disparates como el de la caducidad de ia instancia
sefialado por el Articule 13, el 11 de podere; del
otorgante en la que al exhibir una escritura publica en la
que consten las facultades de quien otorga dicho peoder,
deberd manifaestarse bajo protesta de decir verdad que no
ha sido relevado de su mandato y otros mas.
4.9.3.Reglamento do la Ley de Invenciones y Marcas del 30
de agosto de 1988,
Nuevamente después de un retraso conslderable en la

publicacién de las Reformas a la Ley de Invenciones y

“ DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION del 1lo. de

septiembre de 1982.
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Marcas (Diario oficial de la Federacion del 16 de enero de
1987) =se publica un nuevo Reglamento de la Ley de
Invenciones y Marcas® el cual vino a complicar aun mas el
sistema legal de la propiedad industrial, pues ademas de
ir mas alli de las normas de la Ley, vino a acoger una
clasificacién de Articulos y servicios distinta, al cual
a la fecha ni las mismas autoridades encargadas han podido
ordenarla y manipularla de manera eficaz y expedita. Lo
anterior se colige por el incremento de asuntos rezagados.
Al respecto baste seflalar algunos Articulos para observar
su contradiccion.
El Articulo 2 del Reglamento, establece que para recibirse
cualquier solicitud o promocién, deberd hacerse de manera
respatuosa, en jidiloma espafol y escritas a maquina. Si
bien, en los dos requisitos estamos de acuerdo, no podemos
mas que externar muestra disgusto al ultimo requisito,
sablendo que en la practica se ha wvisto como algunos
interesados provenientes de latitudes distintas a la gran

urbe, escriben solicltando con letra manuscrita. El hecho

% DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION del 16 de enero de
1987.
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de promover ante autoridad, aun en el caso de amparo puede
hacerse en forma manuscrita y no tiene que hacerse a
maquina cuando se adolece de ella, pues lo importante es
el contenido.

El Articulo 30, establece que a la solicitud de una
patente deberi acompaflarse la descripcién en la invencién
en papel blanco de 36 kilogramos, tamafioc 21.5 X 28 cm. Al
respaecto podemos manifestar nuestro acuerde en utilizar
hojas tamafio carta, suprimiéndose las hojas especiales de
221 x 29.7 cm. seflaladas en el anterior Reglamento, las
que tenfan que fabricarse especialmente, sin embargo, no
se esta de acuerdo con el gramal del papel y la redaccién
deberia haber sido en "papel grueso", conc lo manisfestaba
el Reglamento de la Propiedad Industrial, tomando en
cuenta que solamente teniendo calibradores por parte de la
autoridad se podra verificar dicho requisito. En si debe
verse este Articulo como una disposicién temeraria por
parte de la autoridad. Adempas para poder aplicar
correctamente dicha disposicién, " todos 1os interesados
tendrian que solicitar una garantia escrita avalada por

el fabricante que todo el papel tiene arriba como abajo,
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seria rechazado Ipso facto.
El Articulo 11 establece para los actos por via sucesoria
l1a inscripcién en el Registro Nacional de la Transferencia
de Tecneclogia. Nosotreos nos preguntamos, si la ultima
voluntad de un interesado se expresa mediante su
testamento, debldamente requisitade y resuelto por
autoridad Judicial, como entonces el Registro Nacional de
la Transferencia de Tecnologfa lo va a cuestionar o a
reglamentar. Ya nada mas falta la peticién de la autoridad
para presentar el difunto. A nuestra manera de pensar
resulta absurdo el gque el Reqiutro Nacional de 1la
Transferencia de Tecnologia Gnicamente tome nota de un
acto, el cual fue resuelto mediante via sucesoria por
autoridad judicial.
A mayor abuhdamiento, como se van a presentar una cesién
de derechos de modelos o dibujos industriales, nombres o
avisos comerciales cuando la propia Ley no regula.
En sintesis a nuestro modo de ver, este Reglamento viene
a ser un refrito del anterior, aumentando las confusiones
de la ya de por si deteriorada propiedad industrial

mexicana.
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S0tras disposiciones en materia de propiedad industrial.
Ademas de las reglamentaciones arriba expuestas, fueron
promulgadas otras, las cuales no restan importancia a
estas disposiciones y que no se ahatizan por brevedad en
este trabajo; pero si pueden ser resumidas de la siguiente
maneras, cltando tan solo fuentes donde se puede aumentar
el acervo.
1 Leyes circulares y acuerdos sobre marcas durante la
Revolucién Mexicana®.
Acuerdo del 29 de agosto de 1914, desconociendo las
disposiciones y actos emanados de los tres poderes del
llamado Gobierno del General Victoriano Huerta, asi como
de los gobiernos de los Estados que lo hubieren reconocido
o lo reconocieren.
Acuerdo del 20 de septiembre de 1915 declarando nulos los
ragistros otorgados por el gobiernco ilegal 1lamado
Convencionista.
Acuerdo del 25 de noviembre de 1915 concediendo plazo para

ravalidar 1los registros da marcas, expedidos por el

“ NAVA NEGRETE, Justo. Derecho de las marcas. Porrua,
México, 1985, pags, 72 & 104.
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gobierno de Huerta.
Acuerdo del 27 de enero de 1916 otorgando plazo mayor para
revalidar los registros por motivos de la Primera Guerra
Mundial; acuerdo tomado del 25 de mayo de 1916 concediendo
otro plazo por el mismo motivo.
2 Leyes y acuerdos en el México postrevolucionario.
Acuerdo del 25 de noviembre de 1915 emitido por 1la
Direcci6n de Patentes y Marcas, exigiendo la justificacién
de al existencia o sociedades que hubieran solicitado un
derecho marcario, asi como la personalidad del
representante legal; Acuerdo del 19 de septiembre de 1917
exigiendo Gnicamente que los testiges de las cartas poder,
expresan en ellas que atestiguaban la existencia de 1la
compafila y que la persona que otorgaba el poder era la
legitima representante de la sociedad.
Acuerdo del 6 de septiembre de 1919 fijando requisitos
para solicitar la Prioridad.
Acuerdo del 6 de septiembre de 1919 prohibiendo el uso del
emblema y de las palabras CRUZ RoiA o CRUZ DE GINEBRA.
Aviso del 26 de Jjunio de 1920 prohibiendo el uso de

palabras como marcas de apariencia extranjera.
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3 Legislacién de urgencia durante la Segunda Guerra
Mundial.
Acuerdos del 9 de febrero de 1944, 2 de agosto de 1944 y
13 de septiembre de 1944 desconociendo los registros del
Eje-Berlin-Tokio~Roma.
Acuerdo revocatorio del 9 de julio de 1949.
4 Acuerdos delegatorios de autoridad.
Acuerdos dal Secretario de Economlia delegando en el
Ot;cial Mayor, en el Director General de al Propiedad
Industrial y en el Subsecretario, para emitir decisiones
administrativas sobre marcas.
Acuerdo del 25 de septiembre de 1947, Acuerdo del 12 de
febrero de 1953, Acuerdo del 10. de marzo de 1956, Acuerdo
del 25 de abril de 1858, Acuerdo del 29 de junio de 1961;
ACuerdo del 4 de enero de 1965, Acuerdo del 13 de enero de
1971, adicionado mediantaea Acuerdo del 6 de abril de 1971;
Acuerdo del 15 de agosto de 1973, reformando por Acuerdo
del 2 de marzo de 1976.
5 Decreto sobre tarifa para el cobro de derechos.
Decreto del 22 de marzo de 1920; Decreto del 14 de

septiembre de 1921; Decreto del 4 de enero de 1522;
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Decreto del 8 de abril de 1929; Decreto del 8 de febrero
de 1929, Decreto del 20 de mayo dc 1955 y otros mas hasta
llegar a la actual Ley Federal de Derechos del 31 de
diciembre de 1987.
6 Decretos sobre obligatoriedad del usoc de marcas.
Decreto del 10 de mayo de 1949, declarando el uso
obligatorio de marcas para medias de nylon y otras fibras
artificiales o sintéticas y que circulan en el mercado
nacional,
Decreto del 22 de septiembre de 1952, declarando el uso de
las marcas en articulos de viaje, cinturones, carteras,
monederos, billeteras, cigarreras, 1llaveros, carpetas,
portantillos, bolsas de mano, pastas de argolla, blocks,
que se fabriquen total o parcialmente con piel en el pais
o se pongan a la venta en la Repﬁl;uca.
Decreto del 10 de octubre de 1952, declarando el uso
obligatorio de marcas para prendas de vestlr, fabricadas
en el pais o que se pongan a la venta en el mismo.
Decreto del 31 de diciembre de 1953, estableciendo las
indicaciones y leyendas que deben ostentar los objetos

amparados por marcas de uso obligatorio.
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Todos estos Daecretos quedaron incorporados en el anflisis

particular de cada legislaclién en este capitulo.
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I.DE LAS PATENTES.

De acuerdo a esta nueva Ley, se amplia sustancialmente el
campo de las jinvenciones . patentables, incluyendo 1las
invenciones que se refieren a materia viva, con algunas
excepciones en este aspecto particular.

En virtud de lo anterior, desde ahora son patentables las
invenciones relativas a productos quimicos, medicinas
aleaciones, aparatos anticontaminantes, especies
vegetales, alimentos y beblidas, energfa y seguridad
nuclear, fungicidas, plaguicidas y herbicidas, que no se
encontraban protegidas conforme a la legislacién anterior.
El término de validez de las patentes se aumenta de 14 a
20 afios contados a partir de la fecha de presentacién de
la selicitud, En el caso de las patentes relativas a

productos farmacéuticos o quimico-farmacéuticos este plazo
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puede aumentarse por uno adicional de tres afios, en el
caso de que el propietario de, la patente otorgue una
licencia dentro de 1lous seis weses siguientes a 1la
obtencién de la patente a una sociedad Mexicana, con
mayorfia de capital mexicano, para la explotacién de dicha
invencién.

La nueva Ley adopta el sistema de reconocer los derechos
sobre la invencién al inventor o causahabiente gue tenga
una solicitud con fecha de presentacién m&s antigua.

El término de validez de los disefios industriales se
aumenta de 7 a 15 afios contados a partir de la fecha de su
presentacioén.

Se incluye una nueva figura juridica consistente en los
"modelos de utilidad", los cuales protegen los objetos,
utensilios, aparatos o herramientas que, como raesultado de
una modificacién en su disposicién, configuracién,
estructura o forma, presenten una funcién diferente
respecto de las partes que lo integran o ventajas en
cuanto a su utilidad.

Estos registros estarin en vigor por un plazo de diez afios

contados @ partir de la fecha de presentacién de la
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solicitud correspondiente.
Todas las solicitudes de patente deberan ser publicadas lo
mas pronto posible después del vencimiento de un plazo de
18 meses, contado desde la fecha de presentacién.
La nueva Ley permite el que en caso de gue la patente
concedida contenga errcres ohvios o erxrores de forma, se
pueda corregir dicha patente después de su expedicién o
inclusive se pueda limitar el alcance de las clausulas
correspondientes si asf lo desea su propietario.
Los contratos de licencia de explotacién de patentes
deberdn registrarse en la Direccit6n General de Desarrollo
Tecnolébgico pero con el tfinico objeto de que produzcan
efectos legales en contra de terceros.
En forma importante, se hace notar la disposicién
contenida en el articulo décimo transitorliec que establece
la obligacién de que se pida en relacién con solicitudes
de patente pendientes el que se contintde con el trémite de
dichas solicitudes dentro de un. plazo de seis meses,
contado a partir del 28 de junio de 1991, ya gue en caso
de no cumplirse con este requisito se tendrdn por

abandonadas dichas solicitudes de patentes respecto de las
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¢uales no se haya pedido contlnuar con el trémite.
También en forma muy importante, se hace notar la
disposicién del articulo décimo sequndo transitorio
conforme al cual podrd solicitarse vilidamente en México
una patente correspondiente a solicitudes presentadas
antes del 28 de Jjunio de 1991 en cualquiera de los pailses
miembros del Tratado de Cooperacién en Materia de Patentes
respecto de procesos blotecnolégicos de obtencién de
productos farmoquimicos, medicamentos en general, bebidas
y alimentos para el consumo animal, fertilizantes,
plaguicidas, herbicidas, fungicidas, o aquellos con
actividad biolégica, los procesos genéticos para obtener
especies vegetales, animales o sus variedades y los
productos quimicos, los productos gquimico-farmacéuticos,
Estas patentes podri&n concederse validamente a pesar de
que se hubiera realizado una explotacién o publicacién en
el extranjero de 1las invenciones, siempre y cuando en
México no se haya iniclado la explotaci6n de la invencisn
¢ la importacién a escala comercial del producto patentade
obtenido por el proceso patentade por cualquier persona

con anterioridad a la fecha de presentacién de 1la
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solicitud en nuestro pais.
Estas patentes tendréan un plazo de.vigencia de veinte afios
contados a partir de la fecha de presentacién de 1la
solicitud original en el pais miembro del Tratado de

Cooperacién de Patentes.
IX.DE LAS MARCAB.

La proteccién de las marcas se anplié de un plazo de 5
afice a 10, contado a partir de la fecha de su
presentacién, o en el caso de marcas ya registradas,
contado a partir de su préxima renovacién.,

El Articulo 130 establece que si una marca no es usada
durante tres afios consecutivos. en los productos o
serviclos para los cuales fue registrada procederé’la
caducidad de su registro.

A fin de esntablecer la validez de las marcas serd
recomendable el presentar una declaracidn de uso cada tres
afilos y también al momento de renovacién, junto con una
etiqueta o facturas relativas a la marca.

Se establece la prohibicién de gue una marca registrada
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pueda ser usada como hombre comercial o parte del nombre
de una sociedad si no se cuenta con la autorizacién
expresa del propietario de dicha marca registrada para ese
propésito.

Conforme a la nueva Ley serd protegible como marca
cualesquier signo visible que sea distintivo incluyendo
ahora las formas tridimensionales.

Todos los productos amparados por las marcas o© la
publicidad relativa a marcas de servicio podrin llevar la
leyenda "Marca Registrada", su abreviatura "Marc. Reg.",
las siglas "M.R", o la letra "R" dentro de un circulo.
Los convenlos de licencia de uso de marcas y los convenios
de Ceslédn de derechos de marcas deberin ser inscritos en
la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial para que

puedan producir efectos en contra de terceros.
IIX DE LOS BECRETOS8 INDUSTRIALES
Se protegen los secretos industriales, considerando como

secreto industrial teda informacién de aplicacién

industrial gque guarde una persona fisica o moral con
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caricter confidencial, que le signifigque obtener o
mantener una ventaja conmpetitiva econémica frente a
terceros en la realizacidn de actividades econémicas y
respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas
suficlentes para preservar su confidencialidad y el acceso
restringido a la misma.
La informacién objeto de dichos secretos industriales
deberd constar en documentos, medios electrbébnicos o
magnéticos, discos Spticos, microfilmes, peliculas u otros
instrumentos similares, por 1lo que. la informacién oral no
est§ protegida como secreto industrial.
La persona fisica o moral que revele secretos industriales
serd responsable del pago de dafios y perjuicios. También
la persona fisica ¢ moral que contrate a un trabajador o
profesionista, asesor o consultor con el fin de obtener
secretos industriales tamblén ssrid responsable del pago de
dafios y perjuicios.
Se considera como un delito punible con pena de prisién de

2 a 6 aflos, el revelar los secretos industriales.

IV. DB LOS AVIBO8 COMERCIALES
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La proteccién relativa a avisos comerciales contintia
siendo por un plazo de 10 aflos contados a partir de la
fecha de su solicitud, pero se autoriza la renovacién de
dichos avisos comerciales, la cual anteriormente no estaba

permitido.

V.DE LAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS

Las infracciones adninistrativas se regulan
sustancialmente en la misma forma como se establecia en la
derogada Ley de Invenciones y Marcas, requiriéndose el
seguir el procedimiento administrativo ante la Direccién
General de Desarrollo Tecnol&gico a efecto de que se

inponiga la sancién correspondiente.

VII.DE LOS DELITO8 POR INVABIOM DE PATENTES Y MARCAS

Las suposicicnes de esta nueva Ley permiten el acudir

directamente a la Procuraduria General de al Repiiblica a

efecto de denunciar hechos que puedan constituir un delito
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por invasi6én de marcas o patentes.
La Secretaria de Comercio y Fomento Industrial intervendri
dnicamente para proporcionar un “Dictamen Técnico" al

Ministerio PGblice.

VIXIXI.DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOI;OGIA

Dado que se abroga la Ley sobre el Control y Reglistro de
Transferencla de Tecnologfa y el Uso y Explotacién de
Patentes y marcas y su Reglamento, los convenios de
asistencia técnica y los convenios de licencia de uso de
dereches de autor, ya no se deberdn registrar y en
consecuencia tampoco seé regquerira comprobar la inscripcibn
en el registro Nacional de Transferencia de Tecnologla
para los efectos del articulo 24, fraccilén decimo primera,

de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
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CARITULO V
LA PATENTE

1.Concepto legal de la patente.

Los difarentes tratadistas sobre la materia de Propiedad
Industrial, frecuentemente rehuyen a entrar al estudio,
andlisis y discusién del concepto de patente. Es por ello
que en los diferentes libros escritos no se habla del
concepto, sino m&s bien de los efectos, alcances Yy
distintas formas de transmisién de los derechos de una
patente.

Bs cierto que la manera mis sencilla serfa recurrir a la
definicién que nos da un diccionario enciclopédico, sin
embargo esta seria una locucién muy corta la cual como se
comprenders, se aparta del concepto legal.

La Enciclopedia Britanica'’, hace una breve semblanza del
origen de esta palabra, que se deriva de la locucién
"documentc patente", "carta patente”, con la cual se

designaba al documento por el cual un soberano conferia un

& Enciclopedia Briténica. Tomo XIXI, EDicién 1983,
pag. 1983.
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privilegio o derecho exclusivo a alguna persona.
"The word patent is derived from ‘letters patent', wich
earlier designated the document by which a soveregn
conferred a privilege or right on someone. The name was a
reference to the fact that the document, addressed to the
public at large, was sealed with the great seal in such a
way that the document could be unfolded and read whitout
breaking the seal."
Ya en el capitulo de los antecedentes sobre el Convenio de
Paris, se hizo mencién a que desde el siglo XIV un
soberanc otorgaba privilegios especiales a los inventores
por tiempo determinado.
La palabra patente, deriva dc_: la locucidn latina
"patentis"‘a cuyc significado se traduce come "“abierto,
expuesto, pGblico", y por extensién a "documento pdblico
o abierto".
En efecto, los reinados y principados utilizaban un
documento en forma de perganino, llevando un gran sello de

tal manera que al desenrollarlo podia ser leido sin que

“® pnciclopedia Britanica. Teomo XIII, Edicisn 1983,
pag. 1071.
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se rompiera el sello. Este docurmento era leido a los
sGbditos en forma pGblica, a través de este, se otorgaba
el privilegio a una persona, es decir, se hacia "patente",
pQblico y abierto. La Ley del nminimo esfuerzo empezd a
denominar incorrectamente como patente no al hecho de la
expedicisn de un documento pﬁb11c9, sino precisamente al
documento que contenia el privilegio. Es as! como hasta la
fecha se le sigue llamando patente al documento que
comprende una invencién. Resulta muy curioso observar
muchisimos documentos sobre patentes de otros paises los
que llevan un gran sello, uniendo todas las hojas con un
listén, lo que viene siendo una reminicencia de 1los
documentos o certificados que entregaban los monarcas a
sus slGbditos.
En la actualidad el término patente se refiere més al
otorygamiento de un derechoe sobre una invencién y no a las
formalidades y solemnidades sobre el otorgamiento de un
privilegio real casi ya desaparecido.

El Lic. Rub&n Beltr&n cuerrero, ex-director de 1la

‘? BELTRAN GUERRERO, Rub&n. Revista Expansién, México,
marzo de 1986, pag. 28.
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Direccién General de Invenciones, Marcas y Desarrollo
Tecnolégico, define a la patente como "un privilegio
legal, al principio de libre competencia , que el Estado
otorga a un sujeto para que &ste pueda explotarla en forma
exclusiva durante diez afios la invencidn registrada".
Tal Concepto no es del tode satisfactorio para nosotros
pues para el Estado Moderno, no puede conceptualizarse una
patente como un "privilegio™, pues este viene slendo como
una reminicencia de una concesién de tipo mondrguieo, la
cual en este caso resulta inaplic_able tomando en cuenta
nuestro sistema actual de gobierno republicano.
Por lo que toca a la Constitucién Politica de nuestro
pais, el parrafc octave del articulo 28 cConstitucional
establece’® que tampoco constituirén monopolios los
privilegios que por determinado tiempo se concedan a los
autores y los artistas para la produccidn de sus cobras y
los que para el uso exclusive de sus inventos, se otorguen
a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora.

"Tampoco constituyen monopolics los privilegios que por

% constitucién Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, Articulo 28, Parrafo octavo.
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determinado tiempo se concedan a los autores y artistas
para la produccién de sus obras y los gque para uso
exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y
perfeccionadores de alguna mejora."

A tal aseveracitn, aunque lo sefiale la propia Constitucién
Politica, se discrepa de la nisma por las anteriores
razones, ademis de qgue en el enunclado se entremezclan los
derechos derivados tanto de la Propiedad Industrial como
de Derechos de Autor. A la vez, tampoco se estd de acuerdo
porque mientras la vigencia de una patente es por tiempo
determinado, no lo es para los Derechos Autorales, que
resultan para toda la vida méds cincuenta afos adicicnales
a la muerte de su creador de conformidad cﬁn el articulo
7 fraccién 1 del Convenio de Berng“. Finalmente, tampoce
es aceptable en virtud de que finicamente se contempla 1lo
referente a inventos y no para las marcas, los nombres y

los avisos comerciales, o los certificados de invencién,

5! convencién de Barna para la proteccién de obras
literarias y artisticas firmada el 9 de septiembre de
1886, completada en Paris el 4 de mayo de 1896. Revisada
en Berlin el 13 de noviembre de 1908, compietada en Bernal
el 20 de marzo de 1914, revisada en Roma el 2 de junio de
1528, y revisada en Bruselas el 26 de junio de 1948.
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consultando la ley de Invencicnes y Marcas, no establece
nada especifico sobre lo que se entiende por patente.
Nuestro comentario sobre el particular, es que la Ley de
la Materia deberla especificar con toda propiedad lo gue
se entiende por patente.

Nuestro comentario sobre el particular, es que la Ley de
la Materia deberia especificar con toda propiedad lo que
se entiende por patente, En vista de lo anterior, nuestra
proposicién se basa en expresar el siguiente concepto.

"Decumento plblico otorgado por una autoridad competente,
mediante el cual se otorgan derechos de exclusividad a su
titular para su uso, comercializacién o transmisién de
esos derechos titular por un tiempo determinado y los
cuales protegen la manera de fabricar, desarrollar u
operarar un bien conocido exclusivamente por su autor y

que constituye un invento®.

2.-Elementos da axistencia de una patenta.
Retomando el concepto de elementos de existencia de un
acto juridico, podemos afirmar en forma andloga que para

que un invento pueda ser consilderado como patentable, es
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decir, registrable ante la autoridad competente, deben
satisfacerse dos premisas: su novedad; y su aplicacién
industrial.

En efecto, el articulo 15 de la Ley de Fomento y
Praoteccién de la Propiedad Industrial®, nos establece como
definicién la sigquiente:

"Es patentable la invencién gque sea nueva, resultado de
una actividad 1inventiva y susceptible de aplicacién
industrial, en los términos de esta Ley".

Sin embargo, no solamente seran patentables las
invencliones que sean nuevas, sino que también lo serén
agquellas gque constituyan una mejora novedosa de una
invencién ya conocelda.

De 1lo anterior se colige, que sgeordn patentables los

inventos que satisfagan los requisitos de existencia.

2.1. La invencién nueva o novedosa.
El primer requisito de existencia que nos sefiala la Ley de

Proteccién y Fomento de la Propiedad Industrial, es lo

52 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION del 27 de junio de
1991
Ley de Fomento Y Protececién de la -Propiedad Industrial.
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referente a una nueva invencién.
Por nuevo debemos entender como su nombre lo indica, que
se ha descubierto por primera vez por inventor y que é&ste
la da a conocer plblicamente ante la autoridad competente
para su ragistre. Luego entonceg, una invencién ne se
considerard como nueva si ésta se ha hecho accesible al
piblico mediante cualquier método que permita su ejecucién
por cualquier método gque permita su ejecuciébn por
cualquier tercero. Por extensién, se considerara accesible
al pfiblico, cuando exista una descripcién oral o escrita
del invento ya sea en el pais como en el extranjero.
Tal comentario poedria pensarse que se trata de una
expresién nacionalista, sin embargo, este misme principio
estd aceptado por la mayoria de los palses miembros de la
Convencién de Paris.
Se estima, que si un invento se da a conocaer, entonces ho
puede ser patentable per la simple razén de carecer de
novedad.
Ya con anterioridad, se hizo el comentario que como
antecedentes de la Convencién de Paris, hubo una previa en

Viena, consistente en una exposicién de inventos.
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Actualmente, basta depositar ante la autoridad
administrativa la solicitud y los documentos previstos por
el Reglamento de la Ley para que no se¢ plerda la novedad
de la invencién. En efecto, el articulo 18 de la Ley. Nos
sefiala lo anterior en la siguiente forma:
"La divulgacién de una invencién no afectari& que siga
conslderandose nueva, cuando dentro de los doce meses
previos a la fecha de presentacién de la solicitud de
patente o, en su caso de la pr.ioridad reconocida, el
inventor o su causahabiente hayan dado .a conoccer la
invencisn, por cualquier medio de comunicaciédn o la hayan
exhibido en una exposicién nacional o internacional. Al
presentarse la solicitud correspondiente deberd incluirse
la documentacién comprobatoria en las condiciones gque
establezca el reglamento de esta ley."
Como se advierte, esta disposicién juridica trata de
proteger a los inventores considerando la hip6tesis de
acudir a una exposicién industrial come las que
frecuentemente se presentan en toda Europa.
Resulta curioso observar la mentalidad existente entre la

industria americana y la de los Europeos. Efectivamente,
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mientras que en las ferias de maquinarias de 1los
americanos se exhiben unas cuantas muestras y se
distribuye muchisima publicidad de otros tipos y las
caracteri{sticas técnicas de las variantes de las miquinas;
los eurcpeos, exponen la maguinaria totalmente y la venden
a base de la comprobacién efectiva de la maguinaria en
operacién.

En lo particular unicamente se ha tenido un casoc en el
cual se solicit6 ante 1la Autoridad administrativa 1la
anuencia para no perder la novedad por la asistencia del

interesado una feria internacional de maquinaria.

2.2 La aplicacién industrial.

El segunde elemento de existencia de una patente, lo
constituye su aplicacién industrial. Aungue claramente lo
sefiala el articulo 15 de la Ley de Fomento y Proteccisn de
la Propiedad Industrial. Conviene hacer los siguientes
comentarios al respecto.

Madiante la patente, se trata de proteger un invento, pero
de nada servirfa contar con la proteccién legal si el

interesado no la explota. As{ por ejemplo, si una persona
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desarrollara un aparato para :horrar corrierte eléctrica
er una casa, no tendria sentide el otorgamiento de un
derecho si este no se hace accesible al pdblico. Ello
daria por resultado que a la larga otros inventores
descubrieran un mecanismo semejante o quizis hasta
mejorado cen lo gue aquella ya ho tendria razén de
existir.

Con anterioridad dentro del capfitulo de los antecedentes
drl Convenio de Paris, se sefialé el criterioc celoso que
tenfan los monarcas cuando se desarrollaba un invento.
Este se guardaba y no se permitia su difusién. Sin
embargo, este criterio de nada sirvié pues ya vemos que
con la aparicién de las maquinas de vapor, se
desarrollaror muchisimas aplicaciones y aparates conexos
con el invento inicial.

En sint&sis, el hecho de haber guardado celosamenta por
ejemplo la m&quina de vapor, hubiera dado por resultado
que otres inventores la hubieran desarrollado con
posterioridad, ademas, para el inventor resulta mucho mis
rentable dar a conocer el invento pues de esa manera

quiz&s industriales de otros paises se interesaran por la
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invencién y se acreditaran como licenciantes, de otra
manera, 1la falta de difusién no seria econémicamente
atractiva.

Finalmente, la Ley de Fomento y Protecci6n de la Propiledad
Industrial, dislumbra dos principios esenciales
relacionados con su aplicacién industrial de las patentes:
1.~ El otorgamiento de la patente implica la obligacién de
explotarla en territorio nacional.

2.- Para los efectos de 1la ley, es explctacidén la
utilizacion permanente de los procedimientos patentados
por la fabricacién del producto amparado por la patente,
efectuadas directamente por el titular de la patente sus
causahabientes o sus licenciatarios, en volGmenes gue
correspondan a una efectiva explotacién industrial y en

condiciones adecuadas de calidad y precio.

3.- Qué es una invencién.

No todo descubrimiento técnico o cientifico es patentable,
pues algunos de ellos se referirdn més a sistemas, planes
o métodos desarrollados aungue en forma fortuita pcro gue

carecen de una aplicacién industrial, o bien éstos se
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refieren a consideraciones doctrinales o principios
tedricoes.

Consecuentemente, se despliegan de las invenciones las
correspondientes a las relativas al Derechc autoral, asi
como a los principios tedricos o cientificos.

La Ley en su articulo 19*' establece en forma bastante
clara lo gue no es jinvencién y por consiguiente, no es
patentable o registrable.

"Articulo 15.- No son invenciones para los etectos de esta
ley:

I.- Los principio tedricos o cientificos;

II.- Los descubrimientos que consistan en dar a conocer o
revelar algo que ya existia en la naturaleza, aGn cuande
anteriormente fuese desconocido para el hombre;

IIl.- Los esquemas, planes, reglas y métodos para realizar
actos mentales, juegos o negocios.

IV,—~ Los programas de computacioén;

V.- Las Formas de presentacién de informacién;

vI.~ Las creaclones estéticas y las obras artisticas o

53 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION del 11 de febrero
de 1976. Ley de Invenciones y marcas.
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literarias",.
De estas limitaciones gque marca la 1ley., las que
ultimamente se estdn poniendo de moda y se busca tener una
proteccidn, son los programas de computacién. Mucho se ha
hablado de ellos, sin embargo, fGnicamente se pueden
registrar como un derecho autoral. Durante el estudio de
la modificacién de la ley se propuso el registro de dichos
programas pero no fue aceptada.
Nuestra opinién en este sentido es que‘los programas de
computacién no son invenciones y por lo tanto no son
patentables en razén de gue tnicamente son instrucciones
para que una magquina electrénica opere bajo determinades

estimulos de entrada proporcionandc una salida.

4. La naturaleza de la patente.

De conformidad con lo antes expresado, consideramos que
resulta interesante analizar la naturaleza de la patente.
Asi en este c¢aso, podemos ver que la raturaleza se le
puede observar de distintos puntos de vista, siendo estos
el juridico, el técnico, el econdmico y el tecnolébgico.

4.1 Naturaleza juridica.
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Hemos visto en los capituleos anteriores las razenes por
las cuales fue necaesario regular el otorgamiento y 1la
proteccién de los inventos. Consecuentemente, una patente
se puede ver desde el punto de vista juridico tomando en
cuenta la existencia de una Ley que regula el otorgamiente
Y proteccién de un rejistro, asi como ademds la proteccisn
al inventor de una posible usurpacién por parte de un
tercerxo.
Las neormas juridicas enunciadas per la Ley de la Materia
en el capitulo de lz patente, hablan del invento y lo que
no es patentable. No menos importante, la misma ley
también sefiala las infracciones administrativas y los
delitos gque se tipifican por el uso indebido y el
aprovechamiento de una patente sin consentimiento de su
titular. Asi mismo las sanciones por medio de las cuales
se tiende a reprimir esta derominada competencia desleal.
Finalmente también se contempla la transmisién de sus
derechos, su necanismo, asi como la nulidad de las
patentes cuando esta proceda.
En sintesis, consideramos que al existir una serie de

disposiciones - juridicas sobre 1la patente, debe ésta
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vérsele como un documento legal. A mayor abundamiento,
retomande los conceptos jurfdicos del acto Jjuridico
estableclido por la legislacién civil. A mayor
abundamiento, retomando los conceptos juridicos del acto
juridico establecido por la legislacién ecivil, observamos
gue asi como aguel contempla los elementos esenciales,
estos también son aplicables al caso, de suerte que, al
otorgar la patente, esta viene con ciertas forinalidades
como, gque el otorgamiento .se hace en
nombre del Presidente de la Reptiblica; gque es por un
tienpo determinado; due aparece el nombre de los
inventores as! como el de los titulares; sus domicilios;
el numero de su solicitud y la fecha de su presentacidn;
la prioridad en su caso , etc. no sin mencionar que el
Titulo comprende un 1istdn mediante el cual se atan todas
las hojas gue hablan sobre la patente, y sobre el listén
un gran sello con el escudo nacional.

Comparativamente con los documentos oficiales de otros
paises, podemos decir que nuestro pais otorga un documento

formal de excelente calidad. Véase el 1libro Patent
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information and documentation in western Europe®, el cual
muestra distintos documentos que se otorgan en los paises
del viejo continente.

Por 1o que toca a las razcnes juridicas de proteger una
patente, resultan del todo obvias, basadas en un derecho

natural del inventor.

4.2. La naturaleza técaica.

El titule de 1la patente involucra ante todo un
conocimiento apoyado en 1leyes y principios cientificos
cuya combinacién de partes, piezas o la secuencia
procedimental se obtiene un resultado novedoso,
susceptible este de aprovecharse industrialmente.

Es innegable anterior tomando en cuenta el desglose de los
capitulos que involucra pudiendose resunir de la siquiente
forma:

1. Extracto de la invencién. Consiste en un resumen de lo

novedoso de la invencién, es decir, las caracteristicas

5 BANK, H., FENAT-HAESSIG M., ROLDAN M. Patent
information and documentation in western Europe. An
inventory of services available to the public. Second
Reviged and enlarge edition, 19381.
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técnicas mediante las cuales se reclama su titularidad,
haciendo mencidén de las partes, mecanismos o etapas de un
procedimiento sobresaliente.

2. Campo de accibn de la invencién. Consistente en
descubrir el alcance gue pueda tener la patente,
mencionandose a que tipo de industria o actividad se
piensa desarrollar.

3. Antecedentes de la invenci6n. Comorende un pegue#o
estudio de las invenciones conocidas en la actualidad
resaltandec sus ventajas y desventajas, asf como destacar
las correspondientes a la nueva invencién gque se trata de
proteger denotando las ventajas mediante las cuales suplen
los inconvenientes de las conocidas.

4. Descripcién de la invenci6n. Consiste en la descripcién
especifica de la patente, apoyandose en los principios
técnicos y cientificos existentes, pero sin que ello
signifigque una disgregacién de tipo matemdtico, sino mas
bien la posicién que guardan las piszas con el resto del
conjunto y la funciénh que tienen de tal forma gue ne
pueden trabajar sin la misma, ¢ en su caso la secuencia de

etapa en etapa para dar un resultado novedoso, indicandose
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las condiciones de reaccién, de reactivos asi como las de
operacidén para llevar a cabo el procedimiento.

Es necesario cuando as{ lo requiera la invencién acompafiar
dibujos ilustrativos para denotar las partes mas
importantes asi como formulas' quimicas cuando sea
necesario, diagramas eléctricos o electrénicos en su caso.
En algunos casos es posible acompafiar fotografias y aunque
deberia ser requisito acompafiar una muestra, en la
practica no se hace,

5. Capitulo reivindicatorio. Es la parte mas delicada de
la patente pues de ella depende el alcance y proteccion
que el inventor pretenda. Por su naturaleza, resulta
bastante complejo en algunos casos.

En otras palabras, las clausulas reivindicatorio las que
van de lo general a lo particular, constituyen el aspecto
técnico reclamade por parte del inventaor Y por
censiguiente, lo protegido juridicamente mediante un
registro.

Finalmente, la experiencia en este campo nos lleva a
expresar gue muy pocos especlalistas existen en este

&mbito y gue pocos llevan un apropiado orden y por
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consiguiente el capitulo de novedad resulta bastante pobre
¥y en algunos casos hasta mediocre. Lo anterior puede ser
constatado pues en caso de conflictos por invasion de
terceros, pocos son 1los casos por los que el inventor
logra evitar la usurpacién de sus derechos asi como la
competencia desleal. Basta revisar las gacetas de
Invenciones y Marcas o su correlativa la de la Propiedad
Industrial, para comprobar lo anterior manifestado,
agregando que aquellas de la Propledad Industrial tienen
la ventaja de que viene transcrita en su totalidad la
Resolucién Administrativa, por 1o que se demuestra

plenamente lo arriba expresado.

4,3. La paturaleza econdmica.

Edith T. Penrose®® economista britanica sefala airadamente
que resulta en verdad extrafo que los economistas hayan
descuidado tanto el tema, si se considera que el propésito
principal de la patente es econbémico.

“La mayoria de los argumentos que Se presentan en las

%  PENROSE, Edith T. La economfa del sistem.
internacional de patentes. Editorial Siglo XXI, edicién
1951.
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‘cuestiones acerca de las patentes. provienen de abogados,
ingenieros y técnicos, que contrihuciones esporadicas aes
altos ejecutivos. De esto se deriva que la atencién se
concentre er. cuestiones periféricas mas que en el problezma
econémicoe fundamental: el balance de costos y ganancias,
Resulta en wverdad 2xtrafo que Jlos economistas hayan
descuidado tanto el tema, si se considera que el propésito
principal de las patentes es econémico".
Nada tan acertado como lo manifestado por la economista
britinica, pues la patente tiene un alto significado tanto
para el autor como para sus titulares, particularmente si
estos son grandes consorcios, carteles o trust, pues de
aquellas se alimentan y crean su rigueza. En efecto, los
paises mas ricos se caracterizan por la multiplicidad de
patentes gque registran, lo que les permite otorgar
licencias de uso a terceros principalmente de paises menos
desarrollades como el nuestro, Las regalias que reciben
aquellos en verdad son sorprendentes. Asi mismo, para
quier lucra directamente con su patente en forma
apropiada, vera las altas utilidades que obtiens.

En la practica, wmuchas personas .reguntan al momento de
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iniciarse el tramite de una patente, el costo gue tendra
esta sin estimar que la pregunta mas adecuada seria,
cuanto voy a ganar con el registro?

Es decir, el aspecto econémico de una patente, no se debe
desligarse pues en verdad resulta algo asi como un

reqist;o que otorga el "Rey Midas'.

4.4. La naturalaza tecnolégica.

Ya indicamos el hecho de que una patente involucra un
conocimiento cientificos o técnico. Pues bien, el mismo
registro comprende en muchos casos en forma amplia de la
manera o forma de realizar la misma. Es en si un compendio
de todas las posibilidades experimentadas y por
consiguiente una extensién del "Kow how". Por tanto, una
patente es un documento tecnolégico.

Existen en el mundo multitud de documentos tecnolégicos
gque se encuentran libres y gue por consiguiente son del
dominio publico, lo cual favoreceria a los paises mas
pobres.

$in embargo, la ignorancia, la apatia y la falta de una

apropiada coleccién actualizada y ordenada por parte del
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Gobierno, origina que los industriales de paises pobres
adquieran de los rices tecnologias chsoletas o libres
pagando exorbitantes cantidades de dinero por concepto de
regalias. Aungue en nuestro pais se ha tratado de regular
la transferencia de la tecnologia, podemos afirmar que
poco se ha hecho, pues aquella Direcciétn General
Ginicamente se ha convertido en una oficina tramitadora del
otorgamiento de una inscripcién, pero para nada se le ha
ayudado al industrial o al inventor a sefialarle cuales
invenciones est&n a su alcance para que en tal caso las
estudiara y las mejorar. A guisa de ejemplo, el gobiernc
de Grancia regale una filmacién de las patentes concedidas
en aquel pafs durante log Gltimos veinte afos. A la fecha
no esta al alcance del publico dicha informacién y no se
sabe para cuando.
En cuanto al Consejo Naciocnal de Ciencia y tecnologia
tampoco ha cumplido con su objetivos pues Gnicamente se ha
convertido en un centro de tramitacién de becas para el

extranjero sin ayudar al pais a salir del subdesarrollo.

5. El procedimiento de registro de una patente.
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Para 1la obtencién de una patente, no basta que la
invencién posea las caracteristicas de novedad y de
originalidad y que susceptible de aplicacidn industrial,
sino ademas es necesario satisfacer todos los requisitos
que la Ley determina. Frecuentemente se critica a la
Autoridad la gran cantidad de requisitos gue establece a
veces Jjustificadas y muchas veces también injustificadas
madiante loe cuales se trata de proteger al inventor,
quien en algunos casos llega a fastidiarse y plensa que no
se le comprende, lo cual da por resultado el abandono de
todo el tramite, otros por el contrario, continGan el
tramite aunque al momento de redactar la proteccion y
alcance de la patente en el capitule de ncvedad de la
invencién, lo hacen de una manera muy discreta por lo que
su proteccion resulta muy endeble.
El propésitc de este estudio, es sefialar en forma breve
las caracteristicas de los requisitos enunciados por los
articulos 38 al 61 del capitulo V de la Ley de Fomento y
Proteccién de la Propiedad Industrial.
La B8olicitud.- Para iniciar el tramite para registrar

obtener una patente, sea esta de invencién o de mejoras y
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por extensién a los dibujos industriales o los modelos
industriales, es necesario solicitarle por escrito ante la
Direccién General de Desarreollo TecnoléSgico de 1la
Secretaria de FPomento y Protececifin Industrial. Esta
solicitud deberd hacerse por triplicado, expresande el
titulo que se le da a la invencién en forma correcta
evitande hacer denominacién a nombres de fantasia y marcas
evocativas cuyo propésito es poderla clasificar
apropiadamente; el nombre y nacionalidad del inventor; el
nombre y nacionalidad del causahabiente, en caso de que el
autor haya transmitido sus derechos hacia una persona
fisica o moral; el domicilic del solicitante y del
inventor, proporcionande en forma clara y precisa; el
nombre y domicilio del apederado, si 1le hay, y en toedo
caso el domicilie para recibir todo tipo de notificaciones
y documentos , el lugar y la fecha, la cual debe coincidir
con la fecha de presentacién, la firma del inventor, del
causahabiente, en su caso, o del apoderado; y la fecha de
prioridad en caso de reclamarse.

Al calce debe anotarse la lista de los documentos que se

remiten, los cuales pueden resumirse como: Descripcién del
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invento por triplicado, dibujos asi e¢omo duplicados de los
mismos; la declaracién de protesta, la carta poder en caso
de ser tramitada por un apoderado; el contrato de casisdn
de derecheos en su caso, debidamente certificado por
notario piblico; la constancia notarial por medio de la
cual se prueba la personalidad del otorgante en caso de
ser persona moral, el documento de prioridad debidamente
ratificado por el gobierno de aquel pais donde se tramito
por primera vez, acompafiado con la ratificacidn que se
hace ante el Consulado de nuestro pais en el extranjero;
la traduccién de todos los documentos en caso de venir en
otro idioma diferente al aspafiol.

Esta solicitud debera hacerse en papel blanco, y gruesc de
tamafio carta, por un solo lado, empleando tinta de color
negro Yy redactado en espaficl. Aungue la Secretaria
proporciona gratuitamente una forma para ser coplada
conviene .utilizar la 1libre redaccién que 1llepar un
"machote" en el que los espacios destinados para escribir
los datos en la mayorfa de los casos neo pueden ser
ocupados debidamente en virtud de la diversidad de tintas,

méquinas, y espacios que tienen las miquinas de escribir.
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En algunas ocasiones ha ocurrido gque acuden extranjeros
directamente a las oficinas de la Direccién General de
Desarrollo Tecnolégico, y al presentar la solicitud la
realizan utilizando vocablos extranjeros eoriginando que su
solicitud sea rechazada.
Ya indicamos que 1la solicitud serd signada por el
inventor. por el causahabiente si es perxrsona fisica, por
el representante legal o bien por su apoderado. Pudiera
darse el caso de un inventor considerado menor de edad, en
ese caso, deberi ser firmada por la persona que ejerza la
patria potestad.
En caso de ser un inventor extranjero residente en el pais
o mexicano naturalizade deberéd mencionarse en la solicitud

debiendo comprobar su estancia legal en el pais.

El1 mandato.~ No hay diferencia entre el poder que el
inventor otorga en México y quien lo vaya a representar en
la tramitacién de la patente Este mandato, puede consistir
en una simple carta-poder, suscrita ante dos testigos
haciendose constar los nombres completos y los domicilios

de estos. la complejidad o complicacién surge cuando esta



- 172

carta-poder proviene dael extranjere, porque entonces se
requiere acompafiar una traducciédn de un perito traductor
registrado. No se admiten libres traducciones.
Para evitar esta dificultad, se acostumbra presentar el
mandato en ambos idiomas lado a lado, colocindose la firma
del poderante debajo y en medio de los dos , as! como los
nombres de los testigos a cada lado, debiendose indicar el
nombre completo de aquellos.

Los poderes otorgados en el extranjerc por disposicién

expresa de la ley no tiene que legalizarse.

La Descripcién.- Por obviedad Gnicamente sefialaremos que
debe hacerse por triplicado en papel tamafio carta, blanco
y grueso, redactado en espafiol con tinta de color negro
por un solo lado, deiandose un margen izquierde de cuatro
centimetros.

El tnico comentario adicional gque. podemes recalcar es el

&

manifestado por Cesar SepC\lveda,s quien respecto de las

clausulas reivindicatorias afirma:

S¢SEPULVEDA, <César. El Sistema Mexicane de la
Propiedad Industrial. Editorial PorrGa, Segunda
Edicién, 1981 pag.72
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""Es precisamente en la redaccién de las reservas en donde
86 pons da manifiesto la sagacidad y el talento Adel
concoedor en la materia de propiedad industrial, y 1la
inversa, agqui es donde sa atestigua 1a incapacidad del

improvisado."

pibujon.~ Afirmamos con anterioridad que si bien una
descripcién correcta de un inventa da como resultado una
buena proteccién de la patente a futuro. también no menos
importante resultan 1los dibujos esguemdticos de una
invencién que tienen por objeto hacer mas comprensible la
descripcion, haciendose referencia a las distintas partes
caracterizando el invento, sefialandose con nGmeros o
letras o simboles todas las partes constitutivas Y
particularmente aquellas donde destacan las mejoras o
novedad de la invencién.

Ademds si se considerdn necesarios deber&n una o varias
secciones, indicandose en el dibujo general, por lineas de
puntos, o rayas y puntos cuidando siempre de marcar en la

seccién el sitio de referencia de la linea a gque
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corresponda.
Las piezas representadas en el -corte se marcaran con
lineas oblicuas o no menos de 1.5 mn entre si. Finalmente,
los signos de referencia serdn letras o nGmeros no
menores, en ningtin casc de tres milimetros. Si hubiere
lugares en donde no cupleren, o se tema gue causen
confusidén, deber&n ponerse lo mis préximo que sea posible
y unidos al punto gque indican por una linea guebrada o
curva.
A la solicitud de patente, deben también acompafarse
duplicados de los dibujos. La ley anterior seflalaba que
decaerfian ser por triplicado y en menores dimensiones, o
sea, del llamado "tamafic carta', lo cual nos pareceria una
verdadera conmplejidad pues no en todos lados se podrian

conseguir dibujos reducidos.

La declaracién de protesta.- Una reforma introducida a la
Ley de Proteccién y Fomento de la Propiedad Industrial, es
el hecho de indicar por parte del solicitante, bajo
protesta de decir verdad ser el mejor mé&todo concido para

llevar a cabo una invencién.
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Esta disposicién establecida en la Ley se basa, segln nos
dice septlveda®’ en que siendo el privilegio que concede el
Estado a cambio de explotarse o aprovecharse por otros una

vez vencido el plazo, es por tanto que nace la obligacién.

“"La declaracidén exigida se basa en al principlo de qua
siendo la patente un privilegio tamporal qua concsde el
Estado a cambio de que después pueda ser aprovachada pox
otros, el inventor o el solicitante eatfin en la obligacién
da proporcionar los elementos necesarios que aseguren una

axplotacién sin complicaciones*.

Nuestro comentario al respecto es gque generalmente los
inventores no =olo crean un invento, sino que su mente
slempre es creativa y se obtienen mejoras perfeccionande
lo dascubierto. De alll que el hecho de signar bajo
protesta de decir la verdad ser el mejor wmétodo para
desarrollar un invento no deje de ser més que una

declaracién fatil.

SYSEPULVEDA, César. "EL Sistema Mexicano de la
Propiedad Industrial. Editorial PorrGa, 2a. Edicién 1981
pag. 74.



176
Por otro ladeo, las grandes compafiias suelen proteger la
invencidén principal asi como las posibilidades
desarrolladas y que gravitan sobre un invento principal
con el propésito de evitar por terceros el desarrollo de
mejoras. De esta forma se asegura ala no competencia en

determinado campo.

Los Clisés.- Una vez concluido el tramite de registro de
una patente Yy con el propésito de publicar dicha invencién
en la Gaceta de Invenciones con el objeto de su
conocimiento general, se hace necesario presentar un
extracto de la invencién, asi como los dibujos de una
vistas que a juicio de la autoridad destacan mejor.

Por otro lade el reglamentc de la propla ley establece que
al efectuatée el pago deben acompafiarse las pruebas finas
en las dimensiones gue sefiala la propia ley. Por tanto
debemos concluir la existencia de discrepancia entre la
ley y el reglamento, pues la ley manifiesta que los clisés
podran presentarse dentro del término de dos meses después

de exigidos.
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Dooumento de Cesién.- En la gran mayoria de las
solicitudes de una patente, é&sta ée solicita por persona
distinta al inventor, gquien en algunos casos es un
trabajador de una sociedad o corporacién.
Como sabemos el causahabiente es aquella persona gque
después de haber celebrado un acto juridico, adguiere de
alguna de Jas partes los derechos y okligacicnes gque
nacieron originalmente por gquiénes celebraron el acto
juridico.
En estos casos el causahabiente viene a ser el titular de
los derechos y obligaciones gue le confiere una patente,
nacida de la imaginacién creativa del inventor.
Nos parece en verdad apropiado a la legislacién civil del
todo formal el hecho de exigir el documento de cesién
mediante el cual el inventor transfiere sus derechos y
obligaciones al causahabiente.
El mismo principio aplicado para 1la institucidén de 1la
compra-venta se aplica para la transmisién de una patente,
es decir, debe formalizarse ante fedataric pOblico, por
tanto tratindose de un derecho que se va a adquirir el

cual naturalmente proporcionard un beneficio econémico de
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cuantfa, debiendo ajustarse a las formalidades de 1la
legislacién conin.

Come final, podemos decir gque trat&ndose de persconas
morales, el notario pGblico demandard a &stos la
comprobacién de sus facultades. El1 problema seria si en
este acto juridico naciera an el extranjero, y cuyo caso
los vpoderes del representante extranjero se pueden
acreditar ante el cdnsul de México, sin requerir la
autenticidad de del ceé6nsul ante 1la Secretaria de

Relaciones Exteriores.

6. Otorgamiento de las patentaos.

Cuando proeceda, la expedicién de una patente, se
notificara al solicitante, para que dentro del termino de
dos meses cubra el pago de derechos asi como a presentar
el clise y las etiquetas. En caso dc no cumplir en dicho
termino, se tendri por abandonada la gestién.

En lo particular nos ha tocado ver algunos interesados
quiénes acuden a efectuar el pago fuera de tiempo. No
puede haber excepciones y en estos casos resulta

lamentable para el autor después de haber pasado todos los
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problemas que su tramite quede insubsistentes, Tampoco es
posible acceder a una prorroga cuando el tiempo vencis.
Esta se solicita por motivos realmente trascendentes y que
previendo el incumplimiento se solicita oportunamente.
De acuerdo con la Constitucion Politica de nuestro palis,
la Gnica persona quien puede otorgar una concesidn de
tiempo monopélica es el Presidente de la ReptGblica,
aspecto ya explicade en el capitulo de la Propiedad
Industrial y el Derecho constitucional.

Por tanto, los titulos serdn en nombre del Presidente de
los Estados Unidos Mexicanos, e iran firmados por el
Secretario de Comercio y fomento Industrial o por el
funcionario en quien delegue la facultad y se clasificaréan
las patentes segin su tipo.

Los comentarios que podemos hacer son los siguientess:

El hecho de <c¢lasificar la patente, no es un simple
capriche, sino que es una gran ayuda tanto para la
localizacisn de patentes 2 través de la Caceta de
Invenciones y Marcas, como desde el punto de vista
universal. En efecto, la gran mayoria de los paigses han

adoptade la clasificacién internacional de patentes. De
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esta manera uno podra revisar Gacetas de otros paises con
la mayor facilidad, aun sin necesidad de conocer el
idioma. Asi mismo, todos los datos se han clasificado
mediante una clave.

Como un ejemplo de la clasificacién mundial es dtil
consultar el libro de los autores Bank, Fenat®.
POr lo tocante a los demis datos, a la duracién de su

vigencia preferimos hacerlo por separado.

7. La vigencia do una pateante.

La vigencia de una patente se ha cuestionade en todo
tiempo y ha ocurrido que quiénes utilizan una patente con
gran éxito han querido prorrogar su vigencia por un
periodo mayor.

Las patentes dijimos fueron introducidas en el sigle XV
como un privilegio otorgado por ciertos estados de Italia.

El primer antecedente que se tiene” ocurrié en la

% BaNK, H., FENAT-HAESSIG M., ROLAND M. Patent
information and documentation in western Eurcpe. An
inventory of services available to the public. Second
edition, revised, 1981.

%° Enciclopedia Britanica. Tomo XIII, Edici6n 1983,
pag. 1983.
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Reptiblica de Florencia en 1421, aunque tambié&n hay
antecedentes en Venecia hacia 1474.
La duracién de las patentes en Inglaterra fue de 10 a#os,
pero luego se reformo mediante acta del parlamento a 14
afos.
En Mexico, la Ley de Patentes de Invencién de 1928%
consignaba en los articulos 31 a 35 la vigencia ga2
patentes de invencién, de Modelo y Dibujo Industrial.
Por 1o que toca a la Ley de la Propiedad Industrial
establecfa una Descripcién similar a la enunciada arriba,
sin embargo el plazo se redujo.®'
Finalmente, la Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad
Industrial®? publicada en 1991, consignho en su articulo 23
lo siguiente:
“Articulo 23. La patente tendr& una vigencia de 20 afios

improrrogables, contados a partir de 1la fecha de

¢ DIARIO OFICIAL del 27 de julio de 1928 Ley de
patentes de invencibn.

¢! DIARIO OFICIAL de Ley del 31 de diciembre de 1943.
Ley de la Propiedad Industrial.

% piario oficial de la Federacion del 27 de junio de
1991, Ley de Proteccidon y fomente de la Propiedad
Industrial.
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presentacién de la solicitud y estarid sujeta al pago de
derechos que gefiale la ley correspondiente.

En el caso de productos farmogquimicos o farmacéuticos o de
procasos de obtencién de estos productes la patente podra
ampliarse por tres afios mas, siempre. que su titular
conceda licancia para su explotacién a alguna persona
moral con capital mayoritariamente mexicano."

El primer comentario que podemos hacer es respecto al
nmétodo de wvalorar o computar el plazo de vigencia.
Mientras la mayoria de las legislaciones scobre patentes,
y Mexico no es la excepcién, establecleron plazos contados
a partir de su fecha de presentacién; lo cual consideramos
nuy atinado, si tomamos en cuenta que la anterior ley de
Invencicnes y Marcas computaba el plazo a partir de la
expedici6n del titulo. Esta modalidad tenia la ventaja de
extender por asi decirlo, el plazo de su vigencia, pues
considerando un tramite de una patente de unos cuatro
afios, adicionando seria de 18 afios lo cual resulta
satisfactorio. Como se observo, las antiguas legislaciones
computaban los plazos deade el inicio de la gestidn, lo

cual al final de la patente era desalentador para el
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interesado.
Un comentario similar hace el maestro sapulveda“.

quien manifiesta:

8. La anualidad de una patenta.

Para conservar la vigencia de una patente, la autoridaq
exige se paguen anualidades durante todo el tiempo que
considere al titular. As{ una patente concedida cuyo
interesado no encontrd un atractive econémico con 1la
misma, puede gser que decida ya no continuar con el derecho
otorgado renunciando por tanto al mismo. Esta renuncia
bien se podria hacer por escrito en cuyo caso seria una
cancelacién voluntaria del registro o bien sin realizar
ningdn tramite, en cuyo caso se considerara su derecho
extinguido de pleno derecho, es decir una cancelaciédn de
pleno.

De acuerdo con el articulo 4 de la Ley de Derechos, se
establece que las anualidades se debera&n pagar por

anticipado estableciendose exclusjivamente el mes de enero

® SEPULVEDA, Cesar. E1 sistema mexicano de la
propiedad industrial. Editorial Porrua. Segunda Edicién.
Mexico 1981, pag. 83.
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para su pago, podra sin embargo presentarse la solicitud
dentre de un plaze de gracia de cinco meses, contados a
partir del vencimiento de cada plazo, si paga, ademas de
los derechos ordinarios, el recargo que sefiale la tarifa
respectiva. Vencido el plazo de gracia sin que se presente
la solicitud se extinguird de pleno derecho el Titulo de
ratente.

Ahora bilen, ya examinamos con anterioridad gue al momento
de citarle al interesado concediendole le registro de la
patente, conlleva intrinsecamente el pago de las tres
primeras anualidades. Desde la cuarta  hasta la
decimocuarta, se deberidn pagar anualmente tomando como
base la fecha legal. Desde luego como sSe comprenderd, la
fecha legal no coincidird con el mes de enero, razén por
la cual el mismo articulo 4 de la Ley Federal de Derechos
establece que durante el mes de enero se deberd cubir el
pago complementario a la tercera. anualidad siendo
coincidentes todos los pagos de la patente.

Con la Antigua Ley de la Propiedad Industrial, era posible
pagar anticipadamente todas las anualidades, sin embargo,

para el Erario Publico, no resultaba atractivo. Ahora se



188
tiene que pagar por anualidad sin que se puedan adelantar,
excluyendo desde luego el pago anticipado de las tres

primeras anualidades.

9. La explotacién dae la pateonte.

Segln seflala el articule 41 de la Ley, el otorgamiento de
la patente implica la obllgacién de explotarla en
territorio nacional. El capitulo IV del Titulo Primero de
la Ley comprende una serie de disposiciones que no van de
acuerdo con el espiritu del Convenio de Paris.

Estamos de acuerdo que si bien se concede una patente a un
titular, es con el propésito de que al darle a conogcer
pGblicamente, todos se beneficien del invento: a contrario
sensus, el no explotar la patente implica una renuncia por
parte del inventor de tipo téctica pues la colectividad no
tendri ningfin beneficio. Surge por tanto una sancidn por
parte de Estado de cancelar por Ley el registro, es decir,
caducarle de pleno derecho.

Existen muchisimas discrepancias entre la posicién de
demostrar la explotacién de una patente y sobre 1a

posibilidad de caducar de pleno derecho.
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Una primera posicién afirma que no debe caducarse una
patente cuando no se explota en el territorio nacional con
fundamento en la Convencién de Paris, revisada en Lisboa
Y Estocolmo, pues conforme al articule 5o, parrafo A.
inciso 3, ssefiala que no puede decratarse la caducidad de
la patente de un titular domiciliado en algGn pais de la
Unién sino cuando han pasado dos afos de la concesidn de
la licencia obligatoria.
Por otra parte, la Exposicién de Motivos de la reciente
Ley de Invenclones y Marcas, seflala entre otras cosas que
a través de la Ley se persiguiera la obligacién de que
efectivamente las patentes sean explotadas Y
consecuentemente la utilizacién cubriera integramente las
necesidades del mercado y alentaran el desarrollo del pais
sin convertirse en freno para la explotacién. tales
consideraciones no dan soporte técnice ni fundamento lo
gue ha hecho por consecuencia gran incoformidad.
A su vez, el concepto de explotacién de una patente como
una utilizacién permanente en volimenes que correspondan
a una efectiva explotacién industrial en condiciones

adecuadas de calidad y preclo, no dejan de ser simplemente
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una retérica Juridica la cual no conduce a un fin
especifico. A guisa de ejemplo, qguiere decir gue 1la
interrupcitn de 1la explotacién - de una patente por
resultar aplicable en un periodoe de tiempo especifico
daria por resultado la caducidad., lo cual nos aparece un
verdadero disparate; tal seria el caso de mejoras en un
tractor el cual pudiera aprovecharse en una sola epoca del
af#o. Lo mismo podiamos decir de mejoras en un avién, pues
estos no se venden todos los dias. Por lo que toca a los
conceptos a los conceptos de volimenes y condiciones de
precio y calidad, tambisn son realmente un disparate
juridico pues no existe patréSn para su cuantificacién y
consecuentemente resulta una aberracién.
Finalmente sobre el aspecto de caducar después de dos afos
de concedida una licencia obligatoria, podemos afirmar que
si durante la vigencia de la Ley de la Propiedad
Industrial (34 afos) no se presente ni una sola solicitud
de licencia obligatoria, menos lo sera en la actualidad
por no establecer ninglGn atractivo al solicitante, ademas
de no establecer un procedimiento idéneo.

Ultimamente se ha logrado presentar una solicitud de
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excusas de no explotacién de la patente en el territorio
nacional y aungue no ha sido bien visto por 1las
autoridades han tenido que ceder a la légica.

Nos aparece mas congruente esa posicién que la de caducar
indiscriminadamente una patente por nc explotar la patente
en el territorio nacional.

Abundando, un titular de una patente debe intentar
comprobar la explotacidn dentro del periodo establecido de
tres afos y en caso de no poder explotarse en el
territorio nacional, solicitar la declaracién de excusas
en.cuyo caso la patente seguira vigente y de lo contrario

caducara.

10. La transmisidn de lom derechon.

Una patente puede ser transmitida mediante las
disposiciones de la legislacién ¢ivil, es decir, en este
caso mediante un contrato simple de compra-venta. Sin
embargo debido a abusos de antafo, dicho contrato surtira
sus efectos legales siempre y cuando este se inscriba ante
el Registro Nacional de la Transferencia de Tecnologia

(Articulo 44 y 45 de la Ley.



189
No hay mayores comentarios que hacer sino al hecho de que
la Direccidn General sobre el Control de Transferencia de
Tecnologia, se ha convertido en una oficina tramitadora y
expeditadora de constancias en forma burocritica, es
decir, donde se solicitan cantidad de papeles inttiles y
no hay criterio ni técnico ni juridico amen de adolecer de
otros mecanismos como vudiera ser 1ia publicacidén de
resclucicnes via Gaceta o criterios generales para su

interpretacién, cuadros comparativos, etc.

11. Nulidad de una patente.

La Ley de Invenciones y Marcas en el capitulo VI del
titulo I, consigna las causas por las cuales una patente
ya concedida puede nulificrrse. Asi mismo eskablece en el
articulo 62 del mismo apartado las causas de caducidad de
una patente previamente explicados.

Conforme a los artficulos 4, S5 y 19 fraccidn Vv, de la Ley
de Invenciones y Marcas, para el otorgamiento de una
patente debe satisfacer los requisitos de existencla
consistente en novedad y su posiblé aplicaci6n industrial.

Consecusntenmente sin esos dos elementeos, una patente
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concedida por error, puede ser nulificada.
Podemos entonces afirmar gque una patente es nula cuando
por error, inadvertencia de apreciacién o falta de datos
esta puede ser nulificada.
Podemos entonces afirmar que una patente es nula cuando
por error, inadvertencia de apreciacién o falta de datos
esta se haya otorgado.
El articulo 59 de la Ley sefiala en forma mas clara la
nulidad de las patentes:
*Articulo 59.~ Las patentes podran ser nulas cuande por
error, inadvertencia, carencia de datos u otros motivos
semejantes, se hayan otorgado en contravencién a lo
dispuesto en esta Ley. Por tanto serdn nulas en los
siguientes casos:
Fraccién I. 81 la invencién no es patentable de acuerdo
con lo dispuesto en esta Ley;
Fraccién II. Cuando la invencién que amparen no tenga
novedad o aplicacién industrial;
Fraceién III. Cuando amparen dos o mas invenciones gue
deban sgser objeto de patentes independientes; pero sera

parcial, ya que podra subsistir por la invenciotn
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reivindicada en primer lugar;
Praceibn IV. Si la Descripcién de la invencisén o las
reivindicaciones no se ajustan a lo dispueste en el
articulo 17 de esta Ley.
Incurrido en abandono de la solicitud."
El unico comentario que podemos hacer al respecto es que
las fraccilones III, IV, y V del articulo 59 de la Ley son
reiterativas del abandono de la patente, luego entonces
salen sobrando ya que una patente abandonada no se a

revivir y otorgarse,

SAPITULO VI
LA MARCH..

La marca es una institucidn abundantemente definida por la
doctrina, 1la legislacién y la Jjurisprudencia. Puede

sefialarse que existen miltiples definiciones, por la cual
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afirma David Rangel Medina® "que no es exagerado decir que
se encuentra una por cada autor de obras es decir que se
encuentra una por cada obre fkelacionada con dicha
disciplina.” Con lo cual estamos de acuerdo.
para Jaime Alvares Soberanis®® La marca es una institueién
clasica objeto de andlisis en la ciencia juridica, mas sin
embargo, existen escasa informacién estadistica sobre la
funcién econémica de esta agregando el haber abordado sus
aspectos de origan, caracteristicas, proteccién, etc.
Desde un punto de vista legal.

Por su parte Justo Nava Negrete, hace una recopilacién muy
acertada de diferentes definiciones, haciendo un

concienzuda andlisis de las mismas, que vale la pena

leer.%
SRANGEL MEDINA David. Tratado de derecho Marcario,
México 1960, pag 154.

85 ALVARES SOBERANIS Jaime, La regulacién de 1las
invenciones y marcas de la transferencia de tecnclogia,
Editorial Porrta, México 1979, Pag 52

% NAVA NEGRETE Justo, Derecho de las Marcas.
Editorial PorrGa, México 1985, pags. 143-165
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Finalmente César Septlveda®’, define la Marca de una manera
tajante sin entrar a un andlisis comparativo, pero
analizando su objeto, propb6sito a cumplir, causas por las
cuales se debe proteger, teorias de las Marcas, y otras
més.
Empezaremos a presentar un an&lisis brevisimo de 1las
diferentes definiciones para determinar, como bien lo

afirma Rangel Medina, una definicién mas.

1.1 Los Derechos Inmateriales. Diferentes Taorias.

El concepto jurisprivatista de la propiedad actualmente en
uso, comprende la suma de valores materiales cbjetivamente
atribuidos a una persona para su exclusiva utilizaci6n y
disposicién. por otro lado, el derecho de autor comprende
la proteccidn Juridica para el autor de una obra
intelectual.

Come creacién intelectual, en el 'sentido del derecho de

autor, se consideran los libros, cualgquiera otras obres

7 SEPULVEDA Cesar, El Sistema Mexicano g&e 1la
Propiedad Industrial. Segunda Edicién, PorrGa, 1983 pag.
2113
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escritas, dramiticas, composiciones musicales, peliculas,
dibujos, pinturas, esculturas, obras de arquitectura y de
artes plasticas, etc. Este derecho de autor concede a éste
el derecho exclusivo a la valorizacién y aprovechamiento
de obra por medio de la publicacién, exhibicién, u otros
medios apropiados, y las ventajas materiales y personales
que de ella puedan derijvarse. Finalmente, este derecho
queda regulado por el convenio de Berna y se encuentra su
clara expresién en el articulo 27 de la Declaracién
General de los Derechos Humancs®® aceptada por la asanblea
general de la ONU el 10 de Diciembre de 1948 con la

abstencién del blogque oriental y que se establece:

* I.Todo sor humanc tieno derecho a participar en la vida
cultura de la socliedad, a racrearss con las obres de arte
Y & participar de 1los progreses clentificos y sus

beneficion.

IX.Todo ser humano tiene derachc a la proteccién de los

6 KPRING,C.D. Marxismo y Democracia, Derecho 2,
Ediciones Rioduero, Madrid 1975, pag. 157.
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intereses morales y materiales que puedan resultar de toda
produccién ciantifica, literaria o artistica de la cufl

sea su autor."

Se afirma que el derecho de una marca, no debe ser
considerado como un derecho de propiedad, pues el titular
siempre conserva los derechos, adem&s de que si bien,
cualgquior perscona adquiere articulos marcades, cllo no
implica adquirir el derecho el derecho de la marca. Por
otro lado, la marca es reproducida en veolfimenes apreopiados
de mercancias, sin que el derecho de la marca se
acrescente o disminuya en razén directa de la proporcién;
y para el caso de una marca aplicada a servicioes,
Gnicamente el usuario del serv%cio recibe atenciones
especiales, pero no se transfiere el derecho.

Asi algunos autores encuentran una jdentidad entre el
derecho intelectual y los derechos de una marca, pues
existen muchas similitudes. Por su parte Xshler®

manifiesta gue la naturaleza de un derecho de marca es la

% KERING, C.D. Marxismo y Democracia, Derxecho 2,
Ediciones Rioduero, Madrid 1975, pag. 157.
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de un derecho inmaterial, a 1los gue 1llama "bienes
inmateriales” o come productos de trabajo y no como
"productos de intelecto".

La actual Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad
Industrial, Enfoca sus definiciones como un derecho de uso
mas no de propiedad y asi se habla de titularidad de los
derechos de una marca. ’

En mi opinién, me inclino a considerar a la marca c¢omo un
derecho de propiedad de bieanes inmateriales, con la
caracteristica de poderse reproducir ¢ bien de acudir a un
lugar que proporcicna serviciocs que de acuerdoc a su

reputacién son de calidad.
1.2pefinicionas Doatrinales.

Como hemos dicho es de tal manera abundante el nGmero de
definiciones de esta figura legal, por lo gue nos
suscribiremos a notar solamente autores mexicanos, y citar
referencias donde se puedan localizar otras definiciones

de extranjeros.
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Rangel Medina® manifiesta que existen cuatro corrientes al
respecto gue son:
“La que sefiala a la marca un papsl de signo indicador de
del lugar de procedencia de la =mercancia; agquella gque
conaidara a la marca come un agente individualizador dal
producto mismo; una m&s que reune los rasgos distintivos
de las dos moncionadas; y otra que, adoptando la tesis
mixta ya indicada enfoca la esaencia da la marca en funcisn
de la clientela."
La corriente francesa, representada por Ives Saint Gal®
define a la marca como:
"Un signo distintivo que permite a su titular (fabricante
o comerciante) distinguir sus productos o mervicios de los
de su competencia. La marce es pues, un signo de adhesidn
de la clientela."
La organizacién mundial de a Proteccién Industrial

establece que se entiende por marca:

8 RANGEL MEDINA, David. Tratado del derecho marcario.
México 1960, pag. 156.

% ALVARES SOBERANIS, Jaime. la regulacidén de las
invenciones y marcas y de la transferencia de tecnologia,
Editorial Porraa, México 1979, pag 54.
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"un signo visidble , protagido por um derecho exclusivo
concedido en virtud de la ley, qu; sirve para distinguir
las mercancias de una empresa dae¢ lae otras empresas."
Como resultado de mi investigacién me permito aventurarme
proponiendo la siquiente definicién:
La marca ea un dasumento plblico concedido a una persona
fisica o moral, cuyoe otorgamiento corresponde a una
autoridad competents y medianta el ouiAl se le asignan
derechos dea exclusividad para el uso de un signo o figura
o la combinacién de estos por un tiempo daterminado, a
través de los cuales se permite dlastinguir los productos
que sa elaboran o expenden, asi como aguellos servicioa
que se proporcionan en relacién de otros similares con el

fin de atraer la clientela, mantensrla y conservarla.

1.3Jurisprudencia.

Por lo gue toca a la jurisprudencia sa a pronunciado la
siguiente tesis:

" marcas. Las marcas deben ser suficientemente distintivas
para poder distinguir los productos o servicios a los que

se aplican y no deber&n registrarse si son confundibles
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con otras registradas con antelaciétn. Peculiaridades de
las warcas. Tratandose de cuestiones relativas a 1la
confusion da las marcas, debe sostenerse que es el pGblico
consunidor quien fundamentalmente merece proteccién para
evitar 1la desorientacién y el error respecto a la
naturaleza y origen de los diferentes productos que
concurren en el mercado, Yy 6viamente, al mismo tiempo,
garantizar la integridad y la buena fama del signo
distintive adoptado por el comerclante, asegurande 1la
fdcil identificacién de las mercanclas; en otras palabras,
la marca ha de ser peculiar para poder distinguirse entre
las demés marcas gque fluyen en el comercie o estén
registradas y la proteccién de la ley ha de ser plena para
que su poder de atraccién y su capacidad distintiva no
sufran mengua; esto justifica la existencia de 1la
exigencia de que las marcas sean suficientemente
distintivas ente si, de suerte que el pGblico consumidor
no solo no se confunda con otra, sino de gque ni siquiera
exista la posibilidad de que las confunda. estas
paculiaridades las implica la ley de la materia.

Amparo en revisién 1829/81.- Hardy Espicer Limited.-~ 15 de
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marzo de 1982,.- Unanimidad de votos.- Ponente: Genaro
David Gongora Pimentel.- Secretario Guillermo Antonio
Mufioz Jimenes.

Presedentes:

Amparo en Revisién 146/81.~ Laboratorios Miles de México,
S.A. 7 de Septiembre de 1981.- Unanimidad de votos.
Amparo en revisién 746/81.- Intercontinental Hotels
Corporation 7 de septiembre de 1981 unanimidad de votos.
Amparo en revisién 68/82.- Banco de California 15 de marzo
de 1982 unanimidad de votos.

Amparo en Revisién.- Kern Foods Inc. 3 de mayo da 1982,
Unanimidad de votos.

Poco puede afiadirse a la expasicién que de la ley hace el
poder judicial.

1.4 Alcance de la Marca.

Una marca es empleada para sefalar y caracterizar
articulos, mercancias, o productos de la industria, o bien
servicios prestados por una agencia, o establecimiento o
para diferenciarlos de otros de su misma especie o clase.
Uno de sus propésitos fundamentales es el de proteger a

esos productos o servicios en contra de una competencia



201
desigual o desleal. Adem&s logra aportar a la mercancia
una individualidad, en virtud de éue dentro del universo
de articulos o servicios es posible reconocer aquella. Por
otra parte , la marca constituye una garantia de calidad
y reconocimiento del producto o servicio en beneficio del
consumidor.

Desde el punto de vista juridico, la marca protege al
comerciante o prestador de servicios en contra del
imitador o falsificador: asimismo las marcas de un pais
extranjero constituyen una garantfa para los exportadores
o prestadores de servicios nacionales; finalmente, indica
y garantiza su procedencia.

Mi investigacién me ha llevado a concluir que la marca
también cumple con una funcién social, dado gque es
frecuente que las personas encuentren una identificacién
personal dentro de una marca a su estatus social, es
decir, se tiene prestigio social respecto de los bienes
que se consume o© 1os establecimientos de servicies
utiljzados, dejando a un lado la calidad intrinseca , sin

gue realmente importe el precio.
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1.6 Bujetos Titulares de una Marca.
Como principio general cualquier persona puede ser titular
de los derechos que confiere una marca, sin embargo. es
importante destacar que en nuestra actual legislacién se
egstablece la obligatoriedad para el titular de demostrar
el uso ininterrumpido y continuo de una marca en los
voltmenes y condiciones que correspondan a una efectiva
explotacién comercial en el territorio nacional.
De lo anterlor se colige que los titulares de una marca le
serdn los comerciantes , industriales, productores,
intermediarios de comercio, agricultores, pescadores Yy
prestadores de servicios , lo cual me parece atinado y
justo ya que seria ilégico pensar que el titular de una
marca fuera alguien que no tenga intenciones legitimas de
ofrecer un distintivo de sus productos presumiblemente de

mala calidad.

2. Requipitos de valides.
Diversas son las corrientes de los tratadistas sobre 1la
materia respecto de cuales conforpan los requisitos de

validez de una marca.
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Para los afectos de este estudio nos 1limitamos a
transcribir los propuestos por Rangel Medina. y Justo Nava
Negrete.

70

Rangel Medina alabora su propia clasificacién de 1la

siguiente forma:

" A) Caracteristicas y condiciones eamenciales, de validex
o de fondo.
1. La maroa debe ser distintiva.
2. La marca debe ser especial.
3. La marca debes ser novedosa.
4. La marca debe ser veras.
B) Caracteristicas acoidentales, secundarias o de forma
1. El uso da la maroa es poteatativo;
2, Lo inecesaxio de la adherencia;
3. La marca debe ser aparente, y
4. Bl carficter individual del signe."

A su vaz Justo Nava Nagrete,’ considera como alementos de

™ RANGEL MEDINA, David. Tratado de derecho marcario.
México, 1960, paqg 184.

™ Nava NEGRETE, Justo. Derecho de las marcas, Edit,
Porrda. México 1985, pag 166.
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validez los siguientes: .
" a) Capacidad o eticacla daistintiva.
b) Licitua. ¥
Por nuestra parte , coincidimos en los requisitos que
propone Justo Nava Negrete, pues finicamente se reguiere
que una marca sea distintiva para singularizar el producto

o servicio que ampara, y a la vez sea lfcita.

3. Designaciones no Registrables.

Algunas veces se piensa que cualquier denominacién mas o
menos llamativa , puede ser utilizada come marca, sin
embargo, existen limitaciones en la Ley de Fomento y
Proteccién de la Propiedad Industgial enumerando aquellos
cagos en los cuales una marca no puede ser admitida a
registro.

Alqunas de estas fracciones son a menudo mal interpretadas
por las Autoridades, originando para el particular gastos
innecesarios, gquien muchas veces tiene que recurrir al
auxilio y protecciédn de la Justicia Federal.

La primera de las prohibiciones sefiala:
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I.Las denominaciones figuras o formas tridimensionales
animadas o cambiantes que se expresan de manera dindmica
atn cuando sean visibles.
Es decir gue solo podran reglstrarse como marcas , las
denominaciones '4 signos visibles suficientemente
distintivos y cualquier otro medio suceptible de
identificar los productos o serviclos a que se apliquen o
traten de aplicarse, siempre que no contengan algdn tipo
de expresiotn dinamica olografica o tridimensional, frente
a los de su misma especie o clase.

La sequnda prohiblcién se refilere a:

II.Los nombres técnicos o de uso comin de los productos o
servicios que pretendan ampararse con la marca. asi como
aquellas palabras que, en el lenguaje corriente o en el de
las prdcticas comerciales, se hayan convertidoc en una
designacién usual o genérica de los mismos.

La razbén es enteramente explicable, porque de aceptarse
como marcas equivaldria constituir en favor de un
particular un monopolic sobre el lenguaje, que es comGn a

todos, y de libre uso. Esta interpretacién es usuvalmente
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mal interpretada por el particular, pues se pilensa que las
palabras de uso comin o los nombres propios no son
registrables, lo cual es falso. La prohibiciétn solo se
dirige a dichos términos cuando se pretenda amparar con
ellos precisamente los articulos o servicios de gque se
tate.

Algunos ejemplos de designacién usual o genérica de
productos los encontramos en algunas palabras que ahora se
han convertido en no registrables pero que originalmente
constituyeron una marca:

Cellophan,

Nylon,

Quinque,

Aspirin,

Mimeograh, entre otras.

La tercera prohibici6n que sefiala la ley es:

IIZI.Las formas tridimensionales que sean del dominio
pdblice o que se hayan heche de uso comGn y aquellas que
carezcan de originalidad que las distinga f&cilmente, asi
comec la forma usual y corriente ‘de los productos o la

impuesta por su naturaleza o funcién industrial.
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bbos embases por sl mismos no pueden constituir una marca
para amparar articulos de la misma clase, es decir,
recepticules, pero silo podrin ser para articulos de otra
clase, siempre y cuando el envase contenga caracteristica
esenciales, particulares o propias. Asi es nmuy frecuenﬁa
registrar' envases para amparar productos cosméticos,
alimentos y bebidas principalmente.

La cuarta prohibicién para el reglstro de las marcas es la
que se refiere a:

IV.Las denominaciones figuras o formas tridimensionales
que, considerando el conjunto de sus caracteristica, sean
descriptivas de los productos o servicios que traten de
protegerse como marca. Quedan en el supuesto anterior las
palabras descriptivas o indicativas de 1la espacie,
calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen de los

productos o la época de produccién.

Para comenzar, la redaccién de esta fraccién es confusa,
1o cual provoca perjuicles a los particulares dado que

permite una amplitud de criterieos por parte de la
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autoridad en su interpretacién. Efectivamente, varias de
las negativas de registro de las marcas se han emitido por
considerar que sean descriptivas ya sea del destino,
propiedad o calidad del producto.

Como ejemplo tenemos que se negé: la marca PLAYBOY para
amparar aparatos cientificos y de medicién, en especial
anteojos para el sol al considerar que la marca describia
el destino de los antecjos porqgue eran para un 'nifio
bonito". Evidentemente el solicitante no estuvo deacuerdo
con la traduccién de la marca, no obstante ello se propuso
una limitacién de productos para que la marca se aplicara
solamente para amparar anteojos para ancianos, mujeres y
jovenes feos... (sic) El registro se neqd y fue necesaric
recurrir al sjuicio de amparec, que en ultima instancia
resolvibs sobre la registrabilidad de la marca.

Por su parte Cesar sapulvedar{ después de analizar

minuciosamente afirma:

"Debe tomarse an cuenta la pobreza dal idioma espaficl, en

7 SEPULVEDA, Cesar. El Sistema Mexicano de 1la
Propiedad Industrial, Sequnda Edicién, Edit. Porrta 1983
pag. 124 y 125
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el que por otra parte existe la existe la fonética
figurada para concluir que resulta més dificil para el
solicitante obtener vocablos para marca. 81 a eso se
agrega un rigorismo exagerado, una incompransisn de 1las
autoridades administrativas oncargadas del ramo, debe
concluirse que existe un fervor burocrético que no sa

Justifica y que va mas allé dol texto de la ley.

El fundamento té&onico, de la prohibioién contenida en la
fracci6én que se analiza es el de evitar el monopolio de
palabras comunes ¢ descoriptivas como signo de marca; esté
puesta ahi para prevenir monopolios indebidos o injustos
sobre partaos del lenguaje e impedir su uso cctidiano por
los demés. poro ne debe convertirse esa regla en un
instrumento de opresién, extandiondola a cuantas palabras
paregcan descriptivas, medio ello con eoxcesivo rigor

oficial."

aan y cuando esta opinién se elaboro en torno a la
fraccién referida de la anterior ley de Invenciones y

Marcas el contenido de la misma es valido ya que la Gnica
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diferencia que notamcs de fondo en la actual ley es la de
incluir las formas tridimensionales gque en nada varian el
concepto anterior.

La fraccién V sefiala como prohibicién:

Las letras, los colores, los nmeros aislades a menos que
estén combinades o acompafiados de elementos tales como
signos, disefios ¢ denominaciones que les den un car&cter
distintivo,

Esta prohibici6n se basa nuevamente en evitar un abusec de
un particular en monopolizar un nGmero. A la vez el crear
con cualquier otra marca gue usara una letra, un color, un
ndmero, aungue la marca no fuera igual.

Mariano Soni™ sostiene que la prohibicién debi6 referirse
al registro de nmeros registros ailslados, pues un nfimero,
ésea la convinacién de uno o mas digitos si deberia ser
registrable.

Discrepamos de la docta opinién de Mariane Sodi, en virtud

de que la representacién de un nfimero se hace mediante la

73 SONI, Mariano. Criterios de registrabilidad de
marcas. Ponencia del seminario "El papel de las marcas en
la comercializacitn de productes en 1la coyuntura
presente." México 8 de septiembre de 1983, pag 6
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convinacién de uno o varios algoritmos los qgue representan
exactamente una cantidad. Asf entre 123 y 3, representan
exactamente eso; 8if 1la primera cantidad pudiera
representarse mediante un solo signo, seria iqual que la

segunda cantidad.

Las fracciones VI, VII, VIII, IX, X, y XI del mencionado
articulo 90 vienen a completar los argumentos de 1la
fraccién V.

La fraccidn XII establece la prohibicién de registrar:
Los nombres, seud6nimos, firmas y retratos de personas,
8in concomimlento de su autor, o si ha fallecids, de su
cébnyuge, parientes consangineos en su grade mas préxime o
parientes por adopcién.

Se trata de proteger el nombre, el seudbénimo, la firma y
la esfige de los bienes de las personas, privativos, del
que no pueden disponer un tercero en nir-lgfm caso, sin el
permiso del interesado o de sus causahabientes.

De igual modo la fraccién XIIT establece la prohiblcisdn de
registrar:

Los titulos de obras literarias, artisticas o cientificas
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Y los personajes ficticios o simbélicos , salvo con el
concomimiente de su autor, cuando, conforme a la ley de la
materia estd mantenga vigentes sus derechos; asi como los
personajes humanos de caracterizacién , s8i noe se cuenta
con su conformidad.
Esta fraccién viene a complementar la anterior
determinando la protecciétn de 1la obra intelectual del
autor, es decir, aqui se protege el producto de la
invenclién registrada de un nombre o autor. evitando asi el
uso ilegal de un personaje famoso creado por el autor,
La fraccién XIV sefiala:
Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales
suceptibles de engafiar al publico o induecir al error,
entendiendose per tales las que constituyan falsas
indicaciones sobre los componentes o© cualidades de los
productos o servicios que pretendan amparar.
Esta fraccién pretende proteger a los consumidores de caer
en un equivoco al requerir un producto que supuestamente
posee calidad y cualidad determinada en la marca siendo
que el producto que adquirié posee otro tipo de

caracteristica diferentes a la seleccionada en su caso por
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el consumidor.
La fraccién XV prohibe el registro de:

Las denominaciones, filguras o formas tridimensionales,
iguales o semejantea a una marca que la Secretaria estinme
notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a
cualquier producto o servicio.
En nuestro pais la defensa de marcas famosas de otros
paises no registradas en México, resulta muy d&ificil por
la falta de un texto legal en nuestra ley, por lo gue
habfa necesidad de recurrir al articulo 6 bis de la
Convencién de Paris para reclamar la proteccidén de las
nismas.
Este problema se corrige con el texto de esta fraceidn sin
embargo presenta un problema de egquidad pues solamente se
refiere a las marcas neotoriamente conocidas en México.
Ademas, se deja al arbitric de la autoridad el decir la
marca de prestigio de manera subjetiva, pues no existe un
catalogo donde las enlisten aquellas marcas, por ejemplo,
registradas en varios palses, como tampoco se propone un
procedimiento para que aquellos interesados pudieran

registrar y publicar en ese libro o gaceta sus marcas de
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prestigio.
No obstante estas deficiencias es de reconocer la
actualizacién en relacién a las necesidades contemporéneas
de nuastra legislacién.
La fraccién XVI és en esencia complementaria de 1la
fraccidn XIY de las que podemos sefialar que:
La regla de la apreciacién de estas fracciones establece
que la comparacién debe hacerse “tomandola en su conjunto®
por lo gque en primer lugar las marcas se deben comparar en
su integridad, tanto sus elementos fonéticos como
gridficos, para establecer si efectivamente son semejantes;
después debe tomarse en cuenta gque del examen deben
prevalecer las semejanzas sobre las diferencias. Por lo
tanto no es correcto dividir, partir, separa o descoyuntar
una marca para encontrar cierto parecido de sus

fragmentaciones a otra marca ya registrada ni viceversa.

4. Bl titulo de una marca.
Una vez que se efectGa el registro de una marca, no podran

aumentarse los articulos o servicios que proteja, pero si
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podré linitarse la proteccién a determinados productos o
serviéios cuantas veces se so0licite en este caso para
proteger ulteriormente un producto o un servicio diverso,
con una marca ya registrada serd necesario un registro
nuevo.
El derecho al uso exclusive de una marca, se acreditara
por medio de del titulo correspondiente , el cufl serA
expedido por el Secretario del ramo o por el funcionario
en gquien delegue esa facultad. Lo anterior tiene
importancia tratandose sobre todo de litis entre marcas,
en cuyo caso se debe verificar en el Diario Oficial 1la
facultad del funcionario para firmar.
El Titulo deberad contener el namero de marca, el cuil
deberd cotejarse en la gaceta de Invencilones y Marcas
correspondiente a fin de evitar errores, y en tal caso
presentar escrito aclaratorio junto con el titulo para
corregir el mismo; fecha legal de registro v de 1la
prioridad en su caso; fecha de expedicién del mismo;
nombre del titular y ublcacién del establecimiento
principal del mismo. Jjunto conr el titulc, se anexari un

ejemplar debidamente sellado de las reservas asf{ como la
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raproduccisén de la marca, marbete o etigueta exhibida por
el solicitante debidamente sellada por la autoridad.

. También en el titulo apareceré la leyenda de la duracién
de la marca para que el interesado esté pendiente de su

revocacioén.

5. Bl uso de la marca.

La marca deberi usarse tal y como fue registrada, pues su
uso en forma distinta traerd come consecuencia la
extincién del registro.

Asi toda modifjcacién de sus elementos constitutivos seré
motivo de una nueva solicitud de registro. Asi si una
marca fue registrada en una sola denominacién y, después
se agrega la etiqueta, figuras y convinacién de colores,
habri necesidad de registrar la marca, la cu&l al no haber
inconveniente, se concede al interesado como una variante
de la anterior.

En una marca concedida deberd insertarse la leyenda "Marca
Registrada", su abreviatura "Mar. Regq." o las siglas
"M.R.", cual&uier otra leyenda no se considera valida. La

omisién de estos requisitos privard al propietaric de las
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acciones civiles y penales que para el caso concede la ley
de la materia,

Cuando se trate de productos de elaboracién nacional, la
ubicacién de la fabrica deberd anotarse en las marcas.
Cuando aquellas se fabriquen también en el extranjero,
corresponderd precisamente a la ublcacién de la de Mé&xico.
Adicional a lo anterior, los productos naclonales deberdn
obstentar en forma clara y visible la leyenda "Hecho en
México." Los productos de exportacién deberdn obstentar,
adem&s, la contrasefia gue en su caso establezca la
Secretaria de Comercio y Fomento Industrial. La omisién a
la leyenda y 1la contrasefa anteriormente citadas
originaran las sanciones correspondientes.

Es potestativo el uso en 1la marca del nombre del
propietario y del nGmero y fecha del registro.

Cuando se altera una marca registrada y no se registran
los elementos adicionales introducidas en la etiqueta,
como por ejemple figuras o© colores, no se incurrird en
responsabilidad, pero si se tendri una marca muy débil.
Por otra parte el uso que se hace de una marca diferente

a la que ha sido registrada, no favorece al titular cuando
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ese uso produce efectos ante terceros.
Cuando se han omitido las leyendas obligatorias y 1la
ubicacién de la fabrica, sl se quiere tener derecho a
ejercitar las acciones civiles y penales, entonces debe
;;ublicarse en la gaceta de la Secretaria de Comercio y
Fomento Industrial un aviso participando al pfGblico que
con esa fecha comienzan a ponerse esas menciones, con lo
cudl a partir de treinta dias sigulentes a la publicacién
pueden ponerse en practica las accyiones civiles y penales
que se deriben del registro. En la préactica este
procedimiento no se realiza ya que la gaceta va atrazada
por mas de un afio.
Tratandose de marcas de uso obligatorio, deber& figurar en
la etiqueta el nombre de su propietario y algunos otros
registros, para identificar plenamente los articulos y
plenamente y prevenir asi la indebida competencla entre
los mismos industriales y la posible explotacién del
consumidor.
8i a una marca se aplica a un producto destinado a la
explotacidén, podra usarse las 1eyeﬁdas en cualguier idioma

pero advertido que los articulos no pedrin ponerse a la
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venta en territorio nacional con tales leyendas sin
incurrir en infraccién.

Para proteger al pablico, la Secretaria del ramo, puede
'cancelar el registro y usoc obligatorio de marcas de
cualguier producto o servicioc. Esto se puede realizar
cuando la marca se haya utilizado de manera diversa a la
autorizada; por ser elemento de pricticas meonopdlicas,
oligopélicas o de competencia desleal; porque implica 1la
distribucién de la produccién o comercializacién; o por
causas de interés pablico en los casos de emergencia
nacional que impidan, entorpezcan ¢ encarezcan el articulo
o servicio.

Quiénes vendan articulos o productos de origen extranjero
con marcas en las que se indique que estan registradas,
sin haberlo sido en México, afln cuando efectivamente 1lo
estdn en otro pais, deberan indicar claramente el lugar de
su registro, pues de la contrario ameritaréan las sanciones

que establezca la ley.

6. Transmisidn de los derechos.

Una marca puede venderse o traspasarse a otras persona



220
fisicas o morales.
Cuando esto sucede, se formula un contrato privado con las
clausulas esenciales de toda compra-venta, el cudl
deacuerdo a la legislacién comfin, debar& certificarse las
firmas bajo notario pfiblico. posteriormente el contrato
debera inscribirse en el Registro Nacional de
Transferencia de Tecnologia, presentando el cuestionario
expreso para ello.
Una vez, con la constancia de inscripcién, serd necesario
acudir a la Direcci6n General de Desarrollo Tecnolégico a
solicitar se efectu& la Transmisién de derechos.
Cuando seon varias las marcas quc se traspasan, la
inscripciébn en el Registro antes seflalado se efectGa
acompafiande una lista de todas ellas, nada mas que el
finico préblema a resoiver serd solicitar tantas copias de
la constancia de inscripcién, o solicitar se compulsen las
copias simples que se acompafie en cada marca con el
original que obra en el expedlente respectivo.
Es pertinente manifestar que tratandose de marcas ligadas,
solamente podr& hacerse total y no parcial y - a una nmisma

persona.
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Puede la Transmisi6n de una marca hacerse voluntariamente
o forzosamente v.gr. atravéz de mandato judicial. también
es de observarse que se puede efectuar acto entre vivos o
mediante sucesién pero en este caso también sera necesario
contar con el registro sefialada anteriormente.
Se hace notar también que sold se admite la Transmisioén de
marcas que estén vigentes de ahi gque resulta mnuy
importante mostrar al nomento de la Transmisién los
documentos probatorios de la comprobacién de uso y las
resoluciones por renocvacién.
Finalmente las marcas en tramite también podrédn cederse,
pero en este caso 1o que realmente se transfiere es

finicamente el derecho de la fecha de presentacién.

7. Usuarios autorisados.

El titular de una marca podrA autorizar a una o més
personas el uso de la marca aplicada a distinguir a algunec
o todos de los productos o serviclos protegidos por dicha
maraca.

En este caso =e aplican las reglas ya vistas para la

Transmisién de derechos, considerandose al usuario
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autorizado como una Transmision limitada.
Para los casos de invasiones de derechos o infracciones,
el usuario registrado podrid tomar las medidas legales
necesarias para impedir la falsificaci6n, limitacién o uso

ilegal de la marca.

8. Cesacién de los derechos.

El Gltimo tema comprende la cesacién de los derechos de
una marca. El capfitulo VIT Titulo Cuarto de la Ley de
Fomente y Proteccién de la Propiedad Industrial se refiere
a la nulidad, extincién y cancalacién de un registro.
Comenzaremos por el primer tema de nulidad, expresando que
el articulo 151 establece varias hipétesis para 1la
nulificacién de los derechos contraidos por una marca.

la ley establece mas adelante el procedimiento
administrative para la nulidad de unma o varias marcas,
haciendo la aclaracién de que deberan formularse tantas
declaraciones administrativas como marcas se traten, pero
si se podradn formular en una sola declaracidn tantas
acciones como nazcan de cada caso especifico.

un aspecto sumamente importante y que algunas veces se
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descuida es el de los plazos, pues no todas las acclones
de nulidad se pueden intentar en todo tiempo. Estos plazos
se computaridn a partir de la publicacién del registro en
la Gaceta, por lo cual sera necesario revisar primeramente
la fecha que aparece en esta.

Asi la accién de nulidad fundada en las acciones I, IV
podrid intentarse en cualquier tiempo; las sustentadas en
las fracciones IXI, V y VI, en un plazo de cinco afios, y la
basada en la fraccién III, en un término de un afio.

A manera de ver globalmente la nulidad, se transcriben las

fracciones del articulo 151.

"articulo 151,.,- El registro de una marca s nulo cuandg:
I.~8a haya otorgado an contravencién a las disposiciocnas
gobre requisitos y condiciones para el otorgamiento del
roegistro los aestablecidos en 1las fraccionas I a XV del
articule 90;

Il.-La marca sea idéntica o semejante en grado de
confusién, a otra que haya sido utilizada en el pais con
anterioridad a la faecha da la presentacién de la fachza de

la presentacién de la marca registrada y se aplique a los
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mismos o similares productos o servicios, aiempre que,
quien haga valer el mejor dereche por uso anterior,
compruebe haber utilizado la marca ininterrumpidamente en
el pais, antes da la fecha de presentacién o, en asu caso
de la fecha del primer uso declarado por sl gue 1la
registrs.

III.-La marca se haya venido usando con anterioridad on el
extranjero en la misma hipéStesis de la fraceién anterior,
8l ademés dael usoc existe ol registro extranjexe, y que el
pais de origen tenga reciprocidad con México;

IV.-BEl registro se ubiese otorgado con base en datos
falgos o inexactos contenidoa en su solicitud gque ssean
esenciales;

V.-El agenta, 81 representante, el wusuaric o el
digtribuidor d4el titular de una marca en el extranjero,
solicite y obtenga el registro a su nombre de esta u otra
similar on grado de oconfusidn, s8in el concomimiento
expreso del titular de la marca extranjera. En este caso
vl registro se reputari comc obtenido de mala fao.

Las acciones de nulidad que se deriben del presente

artioculo podrin ejercerse dentro de un plazo de cinco afios



225
contados a partir de que surta efectos la publicacién en
la Gacata acepto las relativas a las fracciones I y VI qua
podrén ejercitarase en cualquier tiemps, y la fraccién YII

que podr& ejercitarse dentro del plazo de un afio.

Consideramos que del enunciado del articulo 151 es lo
suficientemente claro como para entrar en un anilisis
detallado.

Por lo referente a la caducidad, el articulo 152 de manera
clara esta, sefialando gque caducari&n los derechos de
aguellas marcas que no se renueven en términos de 1ia ley,
especificamente los articulos 133, 134, y 135, Ademds de
aesta cancelacién de ley, se puede hacer esta
voluntariamente prevista por el artfculo 154.

Finalmente en lo referaente a la extinci6n, estatuida por
el articulos 128, uso de la marca en forma distinta; 130
falta de comprobacién de uso; procederd la extincién del
registro de una marca cuando el titular a provocade o
tolerado que se transforme en denominacién genérica la que
corresponda a uno o varios productos o servicios para los

cuales se registré, de tal modo que en los medios
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comerciales y en el uso generalizado de dicha denominacién
por el piblico, la misma haya su significacién distintiva,
como medic de identificar el correlativo producto o
servicio a que se apligque. En tal caso, desahogando el
procedimiento administrativo, la denominacién pasarid al
dominio pGblico, a partir de la publicacién de 1la
declaracién resolutoria en el Diario Oficial de 1a
Federacion.

Otra causal para la cancelacién, es la que se refiere en
el articulo 155 de la ley por la especulacién o uso
indebido en el precio o calidad de un producteo o servicioc
que realice el titular de una marca en detrimento del
plblico o la economia del pais.

Por lo que se refiere a la cancelacién voluntaria, ésta se
puede solicitar por escrito en cualquier tiempo. En tal
caso, la autoridad gozari de un derecho de pedir, a juicio
de ella la ratificacién y firma de quien solicita 1la

nulidad, si lo considera necesarid.



CONCLUSIONES

Esta e la investigacién que reallcé sobre el alcance de la
denominada Propiedad Industrial en México, desde sus
inicios hasta la actualidad y que han dado origen a nuastra
legislacién actual, y muy en particular a la patente y a la
marca.

De la presente investigacidn podemos resumir las siguientes
conclusiones que ya se encuentran insertas en el texte de

la investigacién:

PRIMERA. Mi propuesta de definicién respecto de lo que se

debe entender por Propledad Industrial es:
Es una modalidad de propiedad consistente en un
derecho de privilegio' o concesién otorgada por una
autoridad a una perscna, para el uso, goce, disfrute
y explotacién de un signo suficientemente distinguible
o un invento para proteger a su titular o su
licenciatario dentro de la concurrencia en un mercade

de competitividad industrial y comercial.

SEGUNDA. For lo que corresponde a la ubicacién que tiene la
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Propiedad Industrial dentro de 1la ciencia juridica,
afirmamos que:
1. La legislacién sobre la Propiedad Industrial, es en
cuanto a su forma, materia de derecho Administrativo;
2. En cuanto a su fondo, es materia de estudio de derecho
Mercuntil
3. La Legislacién sobre Propiedad Industrial, regula entre
otras cosas el otorgamiento de asuntos eminentemente
técnicos, por lo cual para dimitir las controversias que se
susciten entre particulares, existe un tribunal dependiente

del Poder Ejecutivo.

TERCERA. El convenio de Paris ha sido fuente inagotable de
principios gue regulan la Propiedad Industrial, en el
ambito Internacional. Asi uno de sus principios
fundameritales establece que debe darse una retribucién a
quien desarrolle un invento.

En la actualidad este principlo sigue teniendo gran validez
pero ahora que se ha superado la etapa del individualismo
y hoy cuande son las grandes corporaciones las que se
preccupan pcr wmantener un equipo de investigadores que
desarrollen invenciones en su provecho, es importante

determinar quiénes deben recibir el beneficlio de una
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patente, esto es, las corporaciones o el equipo de técnicos
o cientificos. Ahora bien, la justa retribucién resulta ser
un elemento subjetivo, pues estd en funcién de 1las
condiciones que priven en una sociedad y en una é&poca

determinada.

CUARTA. En nuestro pais desde su época independiente se ha
manifestado una constante preocupacién por regular todos
los aspectos inherentes a la Propiedad Industrial. Asi lo
demuestra la multiplicidad de leyes, reglamentos y decretos
publicados.

La actual Ley de Proteccién y Fomento de la Propiedad
Industrial, es la legislacidn mas moderna eh esta materia,
aplicable a las actuales circunstancias del pafs y a los
cambios que se acercan con la mayor inversién extranjera
atravéz del T.L.C. mAs aln si recordamos que nuestro pais
paso de ser en los dltimos afios de una nacién agricola a
una, nacidn con caracteristicas Industriales, en este
sentido la ley incorpora conceptos novedosos en relacién al

avance tecnolégico.

Quinta. En cuanto a la ccmpetencia desleal, la ley no

define con claridad este término ni tampoco lo regula a
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fondo, tal es el caso del descrédito, el engafioc al pfiblico
consumidor, el uso indebido de denominaciones, sefiales a
avisos comerciale, corrupcién de trabajadores u Srganos de
empresa. Ml particular propuesta seria que se ampliara el
capitulo correspondiente y se tipificara cada acto

suceptible de considerarse como competencia desleal.

SEXTO. Mi propuesta definitoria sobre patente es:
Documento Pablico otorgado por una autoridad, mediante
el cPal se otorgan derechos de exclusividad para uso,
comercializacion o transmisién de esos derechos a esa
persona por un tiempo determinado y 1los cuales
protegen la manera de fabricar, desarrollar u operar
un bien conocido exclusivamente por su autor y que
conatituye un invento.

Por lo tanto la patente incorpora un derecho de explotacién

y no tanto de uso.

SEXTA. La patente ha sido estudiada ampliamente atendiendo
a sus naturalezas juridica y técnica, sin embarge desde el
punto de vista econémice no se le ha dado la importancia
que merecé, y resulta extrafic que los economistas hayan

dejado de lado este tema, si se considera gue el propésito



principal de las patentes as econdémico.

SEPTIMA. Considero a la marca como un derecho de propiedad
de bienes inmateriales, con la caracteristica de poderse
reproducir o bien de acudir a un lugar que proporciona
sarvicios, que de acuerdo a su reputacién son de calidad.
La definicisdn que propongo al respecto es:
La marca es un documento pGblico concedido a una
persona fisica o moral por una autoridad competente,
mediante el cual se le otorgan derechos de
exclusividad para el uso de un signo o figura o 1la
combinacién de estos por un tiempo determinado, a
través de los cuales permite distinguir los productos
que elabora o expende, asi como agquellos servicios que
proporciona en relacién a otros similares para atraer

a la clientela y después conservarla y aumentarla.

OCTAVA. Uno de los aspectos que preocupa fundamentalmente
al particular es la negativa al otorgamiento de un registro
de marca, dadas las inumerables objeciones arguidas por la
autoridad, que adecGa criterios dispersos en cada caso, por
lo que no existe uniformidad para resolver los asuntos. Por

esto, propongo la creaci6n de un libro donde se integren
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los criterios y se explique su utilizacién para el registro

de una marca.
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