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Presente

El pasants de esta Facultad HECTOR JAVIER OCAMPO
MARTINEZ, previa aprobacién del tema elaberade en este
Seminario a mi cargo denominado "LAS INNOVACIONES DE LA LEY DE
FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL", ha concluido
el trabajo recepcional de referencia.

En atencison a que tanto la investigacion realizada como
la tesis sustentada, satisfacen los requisitos establecidos en
el artfculo 10 fraccién VIII del Reglamento de Seminarios y
demds relativos a los exdmenes profesionales de esta Facultad,
tengo a bien aprobarla y autorizar su presentacion al Jurado
que lo ha de examinar en la réplica oral correspondiente.

ATENTAMENTE.

ACmARD o ESUFC .
mmmmw”,f

c.c.p.— Dr. Mdximo Carvajal Contreras.—- Director de la
Facultad de Derecho.— Presente.
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alumno  HECTOR JAVIER OCAMPO MARTINEZ, intitulade + "“LAS
INNOVACIONES DE LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL ".

Con fundamento en el articulo 21 del Reglamento para el
funcionamiento de los Seminarios. no encuentro objecién alguna
a dicha tesis, por lo que la turno a su superior
consideracién, no sin antes extender una cordial felicitacién
al futuro sustentante.

Atentamente
"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU"
Ciudad Universitaria, 9 de marzo 1994.

Profesora Rdaecrita al Seminario de
Derecho Administrativo
(turno matutino)
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Querido Maestro:
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cién, 1la elaboracién del trabajo tttulado:"us INNOVACIONES DE LA I.EY DE
FOMENTO Y FROTECCION DE L» PROPIEDAD INDUSTRIAL“, que propone como tesis

profesional para obtener el T{tulo de Licenciado en Derecho.

En ni concepto el trabajo de referencia reune los requisitos que por su
naturaleza se exigen en nuestra H. Facultad, ya que se trata de un traba

jo de andiisis, el cual requiera da un estudio especializado.
En virtud de 1o anterior pravia aprobacién de &l parte, le remito el tra
bajo para que gsea revigado por usted, y en su caso aqtorizada su impre--~

816n para someterlo al Sinodo correspondienta.

Sin otro particular, le reitero un cordial y afectuoso saludo.
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A ————e

LIc. IA2Z DE 1A CUEVA



A DIOS, por haberme dado fuerza
y la oportunidad de terminar una
carrera universitaria.

A mis Padres, HECTOR y MARIA ESTHER,
par haberme conducido por el camino
correcto. Por su apoyo y comprension,

sus regafios y desvelos. Nunca tendré

con que agradecerles todo lo que hicieron
para que llegara este momento.

A mis Hermanos, MARIA ESTHER y FAUSTO,

A mis Abuelos, MARIA DEL REFUGIO,
SALVADOR y FRANCISCA.

A MATILDE, por la paciencia que tuvo
durante dos aios para que pudiera
realizar la presente tesis.




A los Licenciada AMADA GAYTAN ARREDONDO
y Licenciada ADRIANA DIAZ DE LA CUEVA,

por su valiosa cooperaci6n en la direccién de

esta tesis.

Al SEMINARIO DE DERECHO ADMINISTRATIVO,
por haberme dado 1a oportunidad de realizar mi
servicio social y 1a presente tesis.

A la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE
MEXICO y a la FACULTAD DE DERECHO, con
mi eterno agradecimiento por permitirme cursar
una carrera universitaria.

A mis amigos y compafieros.

A todas las personas que desinteresadamente
colaboraron en la realizaci6n de este trabajo.




INDICER.

PROLOGO .

CAPITULO PRIMERO.=- EL DERECHO INTELECTUAL.

I.~ ¢Qué es el Derecho Intelectual? ...cevocierrvreenveasee 1

II.~ Clasificacidén del Derecho Intelectual. .....eovevseces 4
A.- La Propiedad Intelectual. Concepto.
B.- La Propiedad Industrial. Concepto.

III,~ Divisidn de la Propiedad Intelectual. ....ievevavesaell
A.- Derechos de Autor.
B.- Derechos Vecinos o Conexos.

IV.- Divisién de la Propiedad Industrial. soveserevssinessel?
A.~ De las Invenciones.
1.- Patentes.
2.~ Certificados de Invencidén.
3.~ Modelos de Utilidad.
4.~ Secretos Industriales.
5.~ Disefios Industriales.
a) Dibujos Industriales.
b) Modelos Industriales,
E.~ De los Signos Distintivos,
1.- Marcas.
2,~ Nombres Comerciales.
3.~ Avisos Comerciales.
4.~ Denominaciones de Origen.

CAPITULO BEGUNDO.- ANTECEDENTES HYISTORICOS DE LAS DISTINTASB
REGULACIONES QUE EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL HAN
EXISTIDO EN MEXICO.

I.- En México.
A.=- Fundamento Constitucional. .......ccivevvioraenc..+25

1.~ Constitucidn de cadiz.

2.~ Constitucién de 1824.

3.- Bases Constitucionales de 1836.

4.~ Bases Orgdnicas de 1843.

5.~ Actas de Reforma de 1847.

6.- Constitucidén de 1857.

7.~ Constitucién de 1917.

B.- Reglamentacion de la Materia@. tesessssscsnnrscnrsss3dl



1.~ Legislacion en materia de Patentes. sivecososesesd2

a) Cédigo de Comercio de 1854.

b) Cédigo de Comercio de 1884.

¢) Cédigo de Comercio de 1890.

d) Ley de Patentes de Invencién del afo de 1820.
e) Ley de Patentes de Invencidn del afio de 1832,
f) Ley de Patentes de Invencién del afic de 1890.
g) Ley de Patentes de Invencidn del ano de 1903.
h) Ley de Patentes de Invencion del afio de 1928.
i) Ley de Patentes de Invencién del afio de 1942.

2.- Legislacion en materia de Signos Distintivos. ...39
a) Codigo de Comercio de 1854. .
b) Cédigo de Comercio de 1884.
¢} Cdédigo de Comercio de 1890.

d) Ley de Marcas de Fabrica del aiio de 1889.

e} Ley de Marcas Industriales y de Comercio del
ano de 1903.

£) Ley de Marcas y de Avisos Comerciales del ano
de 1928.

g) Decretos en Materia de Marcas.

- Decreto de 10 de Mayo de 1949, por el que se
Declara Obligatorio el Uso de Marcas para las
Medjas "Nylon" y otras Fibras Artificiales
Sintéticas.

- Decreto de 22 de Septiembre de 1952, gque Declara
Obligatorio el Uso de FKarcas para todos los Ar-
ticulos de Plata lLabrada, Plateados o de Alpaca,
que se Elaboren en la Repiblica o que se Pongan
a la Venta en Ella.

- Decreto de 22 de septiembre de 1952, Declara O--
bligatorio el Uso de Marcas en los Articulos de
Viaje y Otros que se Fabriguen con Biel en la
Republica © se Pongan a la Venta en ‘el Territorio
Nacional.

- Decreto de 10 de Octubre de 1952, que Declara
Obligatorio el Uso de las Marcas en las Prendas
de Vestir que se Fabriquen en la Repiblica o se
Pongan a la Venta en el Propio Territorio Nacio-
nal.

3.~ Ley de Invenciones y HMarcas de 1975. ..c.v.ees.s.51

4,- Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad

Industrial de 1991, cei.verruvvenrsannsroreunsssaddd
a) Exposicion de motivos.
b} Efectos.

c) Su relacién con el Acuerdo Trilateral de
Libre Comercic Canada-E.U.-Mexico.

II.- Tratados INternacionaleS. ..vieessssssssssssssoresss63

A.- Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad



Industrial. Del 20 de Marzo de 1883. ......eceveeeess63

B.~ Convenio que establece la Organizacién Mundial de la
Propiedad Intelectual. Del 14 de julio de 1967. ....66

C.- Arreglo de Lisboa relativo a la Proteccidén de las
Denominaciones de Origen y su Registro Internacional,
Del 31 de octubre de 1958. ...vviiesessasssossacesessbT

D.- Tratade de Nairobi sobre la Proteccién del Simbolo
Olimpico, adoptado en Nairobi. Del 26 de septiembre de

L - P 1

E.- Tratado de Cooperacién Econémica en Materia de Paten-

= T S 1}
F.~ Tratado de la Patente Europea. «¢.vivvrevivnersansnes?d

G.~- Arreglo de Niza. Del 15 de Junio de 1957. ..cecivess?B

CAPITULO TBRCERO.-~ MODIFICACIONES IMPORTANTES EN MATERIA DE

PATENTES Y REGISTROS EN LA NUEVA LEY.

I.- De las INVenciones. ...eivereecriancsersevessoscssenssassld
A.~ GeneralidadesS. sevesenseosssssrnrasnessosssansavicesdld
B.~ Clasificacién Tradicional de las Invenciones. .......83
C.- Fechas utilizadas en materia de Propiedad Industrial.

1.~ Fecha Legal. teiveverevnvenssenososessssssoncssseseBd
2.~ Fecha de Concesién.
3.- Fecha de Expedicion.
4.~ Fecha de Prioridad.

II.- Modificaciones a las Patentes en la Nueva Ley. ......%4

A.- Otorgamiento de Patentes en Areas Tecnolégicas no
empleadas en MéXiCo, ,.everererocrencrenenansearsanse94

B.~ Vigencia de las Patentes y Registros su duracidn. ..97

C.- La Fecha de Prioridad en Materia de Patentes. .....100

D.- Sobre la Publicacion Oportuna de las Invenciones
para las cuales se solicitan las Patentes. ........104

E.- El Otorgamiento de las Licencias Obligatorias y por
causas de Utilidad Publica. ..eeceveencneiontoenesss107



F.- La Desaparicidn de los Certificados de Invencidn. ..111
G.~ Introduccién del Modelo de Utilidad, con caracteris-
ticas idéneas para incentivo las Innovaciones Sen--
L= I 0 - U I ¥
H.=- Secreto Industrial. ........ciiiiiiinenrcerancieassal20

I.~ Mejoramiento en la Proteccidén a los Disefios Industria-

185. sevninvsisisiricarisessnarrsortastasesirssressrel2d

J.- Las Nulidades en materia de Invenciones. ceereaeeel2?

CAPITULO CUARTO.~- MODIPICACIONES IMPORTANIES EN 1O QUE 6B
REFIERE A LA PROTECCION DE LOS SIGNOS DIBTINTIVOS.
I.- De los Signos DistintivosS. svsecicirtioesronrsnasvearssld?
A.~ Generalidades. ..ueeveiirescarsonorssboiacsisniseweseld?
"B.~ Clasificacion de los Signos Distintives.  <......00239
1.~ De las Marcas.
2.- De los Nombres Comerciales.
3.~ De los Avisos Comerciales.
4.- De las Denominaciones de Origen.

C.- Fechas Utilizadas en materia de Signos Distintivos. 159

II.- Modificaciones a los Signos Distintives. ............159
A.~- Vigencia de los Signos Distintivos. ceeeevecesacsieod59

B.~ Como se mide la Vigencia de los Registros y Pu-
blicacién de los Signos Distintives. ..eevecssserrsa161

C.~ Revalidacién en México a favor del Inventor Original,
la Novedad de Signos Distintives para los cuales se
hubiere solicitado el Registro en el Extranjero. ...162

D.~ Sobre la prueba del uso efectivo de la Marca. .....164

E.- De las Marcas Golectivas. ..viniasiiienvisavsascisssl69

F.- Mejoramiento de la Proteccidén en México de las Mar--
cas usadas y registradas en otros paises. ..e..000.170



G.- Ventajas derivadas del Libre Comercio Internacional
que representan a los Consumidores, las mercancias a
las que legitimamente se aplica una Marca Registra--

- O T T T T S P £

H.~- Mejoramiento de la Proteccidn a las Medidas Comer--
clales en relacidn con la Mercadotecnia. R &

I.- Los Derechos que se transmiten a través del Contrato
de Franquicia respecto a los Signos Comerciales. ...17%

J.— D& los Nombres COmerciales. ....sseeeeiesssvasssassa198
K.~ De 108 Avigos ComercialeS. ...eoseeesnssansavessinsa200
L.~ De las Denominaciones de Origen. .....ceeeeevevssass20l

M.~ De las Nulidades en Materia de Signos Distintivos. .204

CAPITULO QUINTO.- EL INSBTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL Y LA TRANSFERENCIA DE LA TECNOLOGIA.

I.-~ Creacién del Instituto Mexicano de la Propiedad Indus-

Tlals reevesosssacsaranssnosvassrsrsasnassvessssasssasdld

A.- Naturaleza. (veeovversonnssocssorsomsnsnsosacsessnsnes2lb
1,~ De la Centralizacidn Administrativa,
2.- De la Desconcentracién Administrativa.
3.~ De la Empresa Publica.
4.~ Del Fideicomiso Publico.
5.~ De la Descentralizacién Administrativa.

B.- Tipos de Descentralizacién atendiendo a su
NatUralezZa, coeccrnrerensrocorsrornscsassnansosscnss o229
1.- Descentralizacién por Servicio.
2.~ Descentralizacién Por Colaboracién.
3.~ Descentralizacidén por Regién.

C.=- Naturaleza del Instituto Mexicano de la Propiedad
INAUSErial. Lo..eeiienririaanttecsnnttenontorsertsonannes 24l

D.~- Composicién del Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial. Integracién de los Organos que lo componen. ..243
1.~ Consejo Consultivo.
2.~ Director general.
3.~ Director de Area, Secretario Auxiliar y demés
Funcionarios de primer nivel.

E.- Patrimonio. seeeciensscsressnsoreosessncannsossnnsss2dB

F.~ Relaciones Laborales. ..ieeescetsscesosnosssenosess 249



Ge= ODJEtO. tuivrreiointescsnnvensensesssennrssaccnsess 249

H.~ De las Areas, Direcciones y demas Departamentos
que deben componer al INstitufo. ...ceveccrreerccnes. 254
- 1.- Del Consejo Consultivo.
2.~ Del Director General.
3.~ De la Secretaria General.
4.~ Del Area de las Invenciones.
5.~ Del Area de los Signos Distintivos.
6.~ De las demds Direcciones que compondran al
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
a) Direccién de Planeacién.
b) Direccién Técnica.
c) Direccién de Servicios de Apoyo.
d) Direccién Administrativa,

II.- Abrogacién de la Ley en Materia de Transferencia de
TeCNOlogia, cecoevssvesvvaaronsvacsrsernenovsossncssssdlh

A.~ Importancia de la Regulacién de la Transferencia
de Tecnologia dentro de LeYy. cceverocascerstasssessss2BS

CONCLUBIONEB: srerorsasscrrsornrronrscssovoscarrocscsnsese28

APENDICE UNO cvovrevercsnonncnssrenssnrseerssonsseavnserss30)

APENDICE DOB sevssesevescansosessassoasecsnossscasossnonssedll

BIBLIOGRAFXA: ssvsnscrsassvsasnssnssssassnsssssavussssnnanrsldOl



PROLOGO .

El presente trabajo tiene como propésito, el
analizar los avances o retrocesos gque se han regulado
en nuestro pais en materia de Propiedad Industrial
dentro de la Ley de Fomento y Protecclén de 1la
Propiedad Industrial vigente, con respecto a la Ley
de Invenciones y Marcas ya abrogada.

Pretende ser un breve estudio de la forma en
que en nuestro pais se regularda la Propledad
Industrial con respecto a la celebracién y entrada en
vigor del Tratado de Libre Comercio de Norte América
del cual México forma parte.

Agimismo, trata de sefialar las posibles fallas
que pudiesen presentarse :en la practica, con la
aplicacién a 1los particulares por parte de las
Autoridades Administrativas, de las disposicicnes que
dicha Iey requla.



= CAPITULO PRIMERQ -

EL DERECHO INTELECTUAL

I.~ (QUE ES EL DERECHO INTELECTUAL?

Para comprender mejor este punto, empezaré por analizar
que se entlende por Derecho y que se entiende por Intelecto e
Intelectual.

Por afios, dentro de la doctrina y la filosofia juridica
se han propuesto muchos y muy variados conceptos del Darecho.
Segin esas diversas apreciaciones, el Derecho busca 1la
coordinacidén objetiva de las accionss posibles entre varios
sujetos conforme a un principio ético (Del Vecchio); procura
la solucidén de conflictos a base de reglas generales; da a
conocer a un ciudadano lo que puede y lo que no puede hacer;
trata de poner coto al poder arbitrario, eliminando la
sujecion estableciendo 1la igualdad (Bodenheimer):; intenta
armonizar al individuo con el Estado; monopoliza y reglamenta
la fuerza en su calidad de orden de coaccién (Kelsen); estd
encargado de determinar los deberes y los derechos de los
individuos; coloca fronteras para evitar los choques entre
los hombres: es un instrumento para realizar précticamente la
justicia en la vida social (Villoroe):; cumple una delimitacidén
de competencias para érganos del estado e individuos (Jéze):



estd al servicio de las clases dominantes para someter a los
explotados, etcétera (1).

Pero en realidad segun Eduardo Novoa Monreal, el
Derecho tiene por objeto esencial, imponer en la sociedad un
régimen determinado de ordenacidn, afirmande que el Derecho
es en si mismo, el conjunto de reglas que fuerzan a un orden
dado de 1la socliedad, y de sus miembros; y ese conjunto
sistemdtico de reglas juridicas obligatorias que el Derecho
aporta a la sociedad constituye sélo el medio para que se
alcance un determinado orden social. El Derecho solamente
opera como apoyo formal de la politica como ciencia y
practica del gobierno de la sociedad, que en ésto obra
auxiliada por la economia y la sociologia, ya que-la politica
es la que a fin de cuentas sefiala las ideas directrices y
lineamientos que aspiran a conformar de manera dada a la
sociedad (2).

El maestro Garcia Maynes, en su libro Introduccion al
Estudio del Derecho, divide al Derecho en derecho objetivo y
derecho subjetivo. Nos dice que el derecho objetivo, es un
conjunto de normas, tratese de preceptos imperativo-
atributivos, es decir, de reglas que, ademids de imponer
deberes concede facultades. Mientras que el derecho
subjetive, es una funcién del objetivo, es decir, éste es la
norma que permite o prohibe; aquél el permisoc derivado de la
norma. En otras palabras, frente al obligado por una norma
juridica, encontraremos siempre a otra persona facultada para
exigirle el cumplimientoc de lo prescrito. La autorizacioén
concedida al pretensor por el precepto, es el derecho en
sentido subjetivo (3). Lo anterior, me lleva a tomar la
definicién que al respecto nos da el Maestro Rafael De Pina

(1) HOVOA MOWREAL, Eduardo; L _Derecho_como Obstdcuto al Combio Sociat;
Editoriel Siglo XXI; México, 1988, p: B8,

(2) MOVOA MONREAL, Eduardo; Ibidem; p.p. 84 y 85.

(3) GARCIA  MAYNES, Eduardo; ]ntroduccién sl Estudio  del Derecho;
tditoriat Porria, S.A.; México, 1979; p.p. 36 y 37.




el cual dice: "que el Derecho en general, es todo conjunto de
normas eficaz para regular la conducta de las personas,
siendo su clasificacidn mds importante la de Derecho Positive
y Derecho Natural,"(4)

Por otra parte, para tratar de llegar a conocer lo que
enclierra la palabra "intelectual", ‘es necesario conocer
antes, cue es la inteligencia. Pues bien, la inteligencia:
"es la facultad de conocer o de entender algo", segin lo
expone el diccionario enciclopédico "Manual Sopena"(S). Desde
mi punto de vista, considero, que la inteligencia no sélo es
la facultad de conocer o entender algo, sino también, es la
facultad de poder crear, inventar, modificar o transformar
alguna cosa. Lo que me da pauta para también de poder decir,
que la palabra intelectual, sirve para connotar o se aplica
a una persoha, que es capaz ho sélq de conbtcer o entender las
cosas, sino que también tiene la capacidad suficiente para
poder crear, modificar o transformar cosas.

Lo planteado con anterioridad, me lleva a tomar la
definicidn que da el maestro Rangel Medina al respecto: "Se
entiende por derecho intelectual el conjunto de normas gue
regulan las prerrogativas y beneficios que las leyes
reconocen y establecen en favor de los autores y de sus
causahabientes por la creacién de obras artisticas,
cientificas, industriales y comerciales'(6).

Existen algunos autores que denominan a los derechos
intelectuales, como derechos inmateriales, otros como Joao
Gama Cerqueira, prefieren la denominacién “propiedad
intelectual", Nicola Stolfi denomina "bienes juridicos

{4) PINA, Rafsel De; Diccionario de Derecho; Editorisl Porrda, S5.A.;
Néxfco, 1975; p. 178,

{5) Dicefonsrio  Manwal Sopena,  Enciclopddico e [lustrads: Temo 115
tditorfal RamSn Sopena, S.A.; Barcelona, 1967; p. 1253,
{6)  RANGEL  MEDINA, David; rech Progl rdustria

Intelectusl; Univeraided Nacional Autéoma de  Méxfco; Institute de
Investigaciones Jur(dicas; México, 1991; p. 7.



inmateriales", al conjunto de bienes que son objeto de la ley
sobre derecho de autor y de las gue regulan institutos afines
come los dibujos y modelos de fabrica, las patentes de
invencién y 1las marcas de fébrica y de comercio, Por su
parte, Edmundo Picard, adopté el término de ‘“derechos
intelectuales", para designar una nueva categoria de derechos
que son de naturaleza siii generis y tienen por objeto las
concepciones del espiritu, en oposicidén a los derechos reales
cuyo objeto son las cosas wmateriales, Los derechos
intelectuales, seguin Picard, son: 1) los derechos sobre las
obras literarias y artisticas; 2) los inventos; 3) los
modelos y dibujos industriales; 4) las marcas de fabrica, y
5) las ensefias comerciales (7).

Al respecto, considero que es mis adecunada la primera
denominacion, porgue el creador de una obra, invencidn o
signo distintivo, al tener la idea del mismo en su mente, no
puede ser objeto de plagla por la imposibilidad material;
misma que al ser transformada en algo tangible o material,
corre el peligro de ser objeto de usurpacidén. Asi, la
denominacién de "derechos intelectuales", protege a la idea
(parte inmaterial) transformada ésta en algo tangible {parte
material); wientras gque si usgramos la denominacion de
"Derechos Inmaterialesh, ésta sélo comprenderia a las ideas
que no se han transformado en algo tangible, como un escrito,
una pintura, etc.; es decir, gue no han salido de la mente de
su creador y por lo tanto nadie las conece y no pueden ser
objeto de usurpacidén peor parte de persona alguna, come
tampoce lo son de proteccidn,

IX.~ CLASIFICACION DEL DERECHOC INTELECTUAL.

{7) RANSEL MEDINA, David; Jratado de Detecho Marcario; Primera Edicién;
Néxico, 1960; p.p. B89 ¥ 90,



El Derecho Intelectual, se ha dividido en dos grandes
ramas y son las siguientes:

A.- Propiedad Intelectual vy,
B.- Propiedad Industrial.

Ramas gue a continuacién definiré a fin de tener uxa
nocién nas amplia al respecto de la materia.

A.~ La Propiedad Intelectual. Concepto,

Cuando las obras satisfacen los sentimientos estéticos
o tienen que ver con el campo del conocimiento y de 1la
cultura en general, las reglag que los protegen integran la
propiedad intelectual en un sentit‘io estricto o derechos de
autor, que también se conocen como propledad literaria,
artistica y clentifica, las cuestiones, reglas, conceptos y
principios que tienen gque ver con los problemas de los
creadores intelectuales en su aceptacién mas amplia,

En otras palabras, y de acuerdo con la anterior
definicidén, me atreveria a decir, que la Propiedad
Intelectual comprende a las ideas (parte inmaterial); a 1la
transformacidén de éstas ( parte material), en obras de tipo
cientifico, artistico y literario y, a los derechos que las
protegen de cualquier usurpacién; en otras palabras, a los
derechos de autor.

"El objeto propio de la Propiedad Intelectual, es 1la
creacion que se logra, cuando el hombre combina los elementos
ya existentes para sacar de ellos utilidades nuevas. En
materia de propiedad intelectual, se dice que hay una
creacisén original cuando el autor, al combinar los elementos
que le son facilitados por el fondo comin de las ideas,
produce un todo nuevo. La originalidad consiste, pues, en la



forma nueva de expresién, la cual se supone un trabajo de
transformacidén o elaboracidn, realizado por el autor" (8),

El Doctor Rangel Medina, en su obra de Derecho
Marcario, establece que hasta la fecha, ni la doctrina ni la
legislacién, han establecido una denominacién uniforme, para
designar esta categoria de derechos inmateriales.

Asi tenemos, que los tratadistas Gutiérrez Bayo y
Rodriguez Arias, aceptan 1la denominacién de '"Propiedad
Inmaterial", por ser la usual y corriente en Espaha, por ser
la mAs conocida entre el publico. En cambioc, en Argentina,
Isidro Satanowsky, los denomina "derechos Intelectuales",
dado que el aspecto material del derecho de auter, ha ido
abandonando el concepto de propiedad, por estimarlo en la
actualidad, insuficiente y provocador de confusiones.

En la legislacién Anglo-Americana, el derecho de autor,
se designa con el término Y“copyright", cuyo uso se originé en
la época, en que copiar era casi el tunico medio de utilizar
las creaciones de los autores. El término, es Jinapropiado
actualmente, cuando se aplica al conjunte de prerrogativas
acordadas a los autores, tales como los derechos de ejecucidn
de obras musicales o dramdticas; exhibicién de la obra
artistica, adaptaciones y transformaciones de la obra;
transmisién publica por radio, etc.

La Propiedad Inmaterial, sin embargo, sostiene el
Doctor Rangel Medina, generalmente es conocida con el nombre
de ‘"Derechos de Autor", =-de los cuales hablaremos mds
adelante-, cuyo calificativo se ha extendido universalmente,
lo cual se confirma, consultando la doctrina contemporianea
belga, francesa, italiana, etc.; y con la Convencidn
Universal sobre Derechos de Autor, firmada en Ginebra el 6 de
Septiembre de 1952, gue dice: "Cada uno de los Estados
contratantes, se compromete a tomar todas las disposiciones

(8) RANGEL MEDINA, David; [bidem; p. 91.



necesarias, a fin de asegurar una proteccién suficiente y
efectiva de los Derechos, sobre Jlas obras literarias,
cientificas y artisticas, tales como los escritos, las obras
musicales, dramaticas y cinematograficas y las de pintura,
grabado y escultura"(9).

B.- La Propiedad Industrial. Concepto.

Asimismo, afirma el Doctor Rangel Medina, que ‘cuando
la actividad del intelecto humano se aplica a la busqueda de
soluciones concretas, de problemas también especificos, en el
campo de la industria y del comercio, o a la seleccién de
medios diferenciadores de establecimientos, mercancias vy
servicios, entonces estamos frente a los actos que son objeto
de la propiedad industriali"(10).

Para explicar mejor, considero importante, transcribir
lo gque establece el Doctor Rangel Medina en su obra de
Derecho Marcario: '"el hombre con el fin de satisfacer sus
intereses econémicos, inventa, c¢rea, imagina o utiliza
diversas cosas. Inventa un producto nuevo ©O un nuevo
procedimiento de fabricacidén. Crea un dibujo o modelos
nuevos. MAdopta para sus productos una marca distinta o
utiliza un nombre comercial, el nombre del lugar donde su
negociacién esta ubicada, etc. Es a estos aspectos de la vida
humana que el término de la "Propiedad Industrial" se aplica,
por lo gque puede decirse gue la Propiedad Industrial, esta
constituida por las prerrogativas industriales gue aseguran a
su titular, frente a todo mundo, 1la exclusividad de 1la
reproduccion ya de una creacién nueva, bien de un signo
distintivo" (11).

(9) RANGEL WEOINA, David; 1bidem; p.p. §2 v 93,
(10) RAMGEL MEDLKA, David; Derecho do \s Propiedad Industeial e

jntelectual; p. 8.
{11) RANGEL NEOINA, David; Iratado de_Oerechg Marcario; p. 100.




El sistema de la Propiedad Industrial, se crea con el
propdésito de proteger las invenciones recompensando al
inventor y, de esta suerte, promoverlas para beneficio de la
comunidad. En este sentido, desde su origen, ésta se nos
presenta vinculada al desarrollo tecnoldgico (12).

Pese a su importancia prdctica, 1la teoria de la
Propiedad Industrial, no ha sido muy estudiada y divulgada,
debido a que se origina en el mundo moderno; pues es el fruto
de la libertad de comercio y de la industria y, solamente ha
podide desarrollarse en un régimen de competencia econdmica
(13).

Por otra parte diremos, que es el Estado en ejercicio
de sus funciones administrativas, de conformidad Gcon los
articulos 28 y 89 fraccidén Xv Constitucional, quién se
encarga de intervenir en el reconocimientc de los derechos de
Propiedad Industrial; organizando de un modo adecuado la
proteccién juridica de los mismos y garantizando su ejercicio
por Qarte de sus titulares, protegiendo al mismo tlempo, los
intereges de la colectividad y los del orden publico.

El Doctor Rangel Medina, establece que las finalidades
del Estado en materia de Propiedad Industrial son las
siguientes:

a) Verificar el concurso de las condiciones de que
dependen el reconocimiento y la proteccién de los derechos
que a los particulares confieren las patentes, las marcas,
los nombres comerciales, los avisos comerciales, las

'muestras’ los roétulos y demas signos distintivos:

b) Decretar la nulidad, la caducidad y la extincidn de
los actos administrativos correspondientes;

€12) ALVAREZ SOBERANIS, Jaime; La Requlacidn de las Invencioncs y Msrcas
¥ la Transferencis de 1s Tecrologle, Editorfal Porris; México, 1979: p.
37, .

€13) RANGEL KEDINA, David; JIratado de Derecho Marcarig; p. 100.



c) Dar publicidad a los actos que afecten los derechos
de Propiedad Industrial y que requieren de tal formalidad
para la seguridad de las relaciones Jjuridicas frente a
terceros, como lo son los actos relativos a la concesion de
las patentes, al registro de las marcas y avisos comerciales,
a la exclusividad de 1los otros signos distintivos, al
registro de transmisién de los derechos, etc., y

d) Velar por los intereses del orden publico y por los
de la colectividad en materia de propiedad industrial, ya sea
reprimiendo los actos de competencia desleal, ya poniendo las
bases técnicas necesarias para la persecucidn de los delitos,
reprimiende de manera directa los actos u omisiones que
tienden a sorprender o engafiar a los consumidores (14).

El misme Doctor Rangel M'edina‘, continda diciendo que el
Estado cumple con la consecucién de estos fines, mediante la
institucion de registros de Propiedad Industrial y de
procedimientos especiales. Registros y procesos que por su
organizacién, por sus funciones y por el cardcter de los
funcionarios cjue en ellos intervienen, son de indole
esencialmente administrativa, regulandose, por tanto, por los
principios y normas del Derecho Administrativo.

Pe lo anterior se desprende que, la intervencidén del
Estado a través de sus funcionarios en el dominio de la
Propiedad Industrial, no tiene por objeto crear y conferir
derechos, sino reconocer y garantizar derechos subjetivos
preexistentes, organizando su proteccidén juridica. Los actos
de concesién de patente, registros y publicacién, son actos
eminentemente declaratorios y no constitutivos de un derecho.
Por otro lado, 1la administracién publica, no puede a su
arbitrio, conceder o negar la patente, el registro o 1la
publicacién solicitado; pues wuna vez verificadas las
condiciones y supuestos legales, le compete reconocer el

(34) RANGEL MEDINA, David; Ibidem; p.p. 108 y 109.
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derecho disputado por el particular, y expedir el titulo
indispensable para reconocerle su calidad de inventor; para
que pueda este ultimo, ejercitar todas las acciones y
derechos inherentes a la invencidén, gque la ley le confiere.
Por consiguiente, la concesioén de los privilegios y garantias
industriales pertenecen a la clase de los llamados actos
vinculades o ejecutivos (15).

Por ultimo, diremos gque al hablar de Propledad
Industrial resulta conveniente distinguir tres ambitos: (16)

a) El1 Internacional.~ Las normas internacionales del
Tratado de Paris, que contiene principios generales
obligatorios para los Estados miembros y ademds incluye
preceptos que no pueden ser legalmente infringidos 'por las
legislaciones locales; (17)

b) E1 Nacional,~ las leyes nacionales de Propiedad
Industrial expedidas por los Estados en ejerciclo de su
soberania (18).

¢) El Local.~ El sistema local de administracidn de los
instrumentos legales de Propiedad Industrial (patentes,
marcas, avisos y nombres comerciales, etc.).

Cabe aclarar que en nuestro pais no existe un sistema
local para cada Estado miembro del Pacto Federal, sino que
toda inscripcién o registro se hace en la Direccién General

(15) RANGEL KEDINA, David; Ibidem; p. 110.

(16) ALVAREZ SOBERANIS, Jalme; Ob. Cit; p. 40,

{(17) Et Tratado de Parfs del cual nuestro pafs forma parte, fue aprobada
por Lls H., Cémars de Senadores del Congreso de la Unién, ef 11 de
Septicmbre de 1975; el Decreto por el cual se aprobd, fue publicedo en el
Dierlo Oficial de Ia Federacién el 5 de Marze de 1976; sin cmbarga, el
Tratade se publicd en et Diario Oficial de La Federacisn hasts el 27 de
Julio det mismo siio.

(18) La Ley que se debe tomar en cuenta para los efectos que sefala este
punto es, la Ley de Ffomento y Proteccidn de la Propledad [Industrial,
publicada en el Diarfo Offcial de lo Federacion el dfz 27 de Junlo de
1991, que es ls que Se encuentra vigente,
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de Desarrollo Tecnoldgico, dependiente de la Secretaria de
Comercio, la cual se encuentra en la capital del pais.

IIX.- DIVISION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

La Propiedad Intelectual se ha dividido, por los
estudiosos de la materia, en dos ramas, a saber:

A.- Derechos de Autor y,
B.- Derechos Vecinos o Conexos.

Ramas que resultan importantes para nuestro estudio,
para poder diferenciar con exactitud los limites entre 1la
Propiedad Intelectual y la Industrial.

.= Derac de _Autor.

Lo gue para nuestro estudic hemos denominado Derechos
de Autor, por ser el término mas aceptado internacionalmente,
ha recibido, a través del tiempo, en las distintas
legislaciones tanto nacionales como internacionales y, aun en
la doctrina, diferentes acepciones, entre las que destacan
las siguientes: “"propiedad literaria y artistica", "“derecho
del arte y de las letras", "derecho de la personalidad",
"bienes y derechos intelectuales", “derechos del escritor y
del artista", "propiedad intelectual" (19).

El Doctor Rangel Medina, ha definido a los derechos de
autor, como el conjunto de prerrogativas que las leyes
reconocen y confieren a los creadores de obras intelectuales

{19)  RANGEL MEDINA, Oavid; Derecho de Lo Propiedsd Industrial e
Intelectusl; p. 83; Esta acepciones corresponden a €. Poulliet, A,
Letarnec y A. Francon; R, Savatier; Gutidrrez y Gontdler; E. Pitsrro
Davile; Mouchet y Redeelli, y; Bautista Urdanets, Kolas Valverde, Corte
Giro, Siménez y Rodriguez, Alvaro Romers; respectivamente.
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externadas mediante la escritura, la imprenta, la palabra
hablada, la misica, el dibujo, la pintura, la escultura, el
grabado, la fotocopia, el cinematégrafo, la radiodifusidn, la
televisién, el disco, el cassette, el videocassette y por
cualquier otro medio de comunicacidén {20).

Definicidén que es incompleta, debido a que no se sefala
en ella, que las prerrogativas a gque se refiere son: las de
indole moral y pecuniario; gque son la razén de ser de los
derechos de autor. Ademads, porque no hace una diferenciacién
sobre a qué tipo de creaciones u obras intelectuales, se
protegen; es decir, las artisticas, cientificas y literarias;
ya que obras intelectuales lo son también las invenclones y
estas no corresponden al campo de los derechos de autor, sino
al de la Propiedad Industrial.

Como sefialamos, la creacién de una obra intelectual
protegida legalmente confiere a su autor dos tipos de
derechos: los morales y los pecuniarios.

El derecho moral consiste en el seforio gque tiene el
autor respecto de su obra y comprende badsicamente: (21).

1.- La facultad exclusiva .de crear, de continuar y
promover la cbra, de modificarla o destruirla;

2.~ La facultad de mantenerla inédita o de publicarla
con su nombre, con un seudénimo o en forma andnima;

3.- la prerrogativa de elegir intérpretes de la obra y
de ponerla en el comercio o retirarla del mismo;

€20) RANGEL MEDINA, Oavid; ibidem; p. 83.

(21) RANGEL MEDINA, David; ts Propicdad Industrinl eon el Estudio del
Derecho Mercantil Mexiceno; Revista Mexicena de la Propiedad Industrial y

Artistica: nminaro 23-24; Afe  X1l;  México, Enero-Diciembre, 1974;
Direccidn General de Dercchos de Autor de 1a Secretarfs de Educacién
Pblica; p. 41.
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4.~ La facultad de exigir que se mantenga la integridad
de la cbhra y la de su titulo y de impedir su reproduccién en
forma imperfecta o desfigurada.

Por lo que respecta a los derechos pecuniarios o
patrimoniales, los mismos dan al autor de la obra, 1la
facultad de obtener una justa retribucién por la explotacidén
lucrativa de ésta. Este derecho otorga las siguientes
prerrogativas al autor de una obra: (22).

1.~ Derecho de publicacién;
2.- Derecho de reproduccidn;
3.~ Derecho de traduccién y adaptacién;
4.~ Derecho de ejecucién, y

5.~ Derecho de transmisidn.

P.~ Dorechos Vecinos o Conexos.

Los derechos vecinos y conexos, son aquellos derechos
creados para proteger los intereses de los artistas,
intérpretes, ejecutantes, productores de fonogramas Yy
organismos de radio-difusidén, en relacién con sus actividades
principalmente encaminadas a la utilizacién piblica de las
obras de toda clase de representacién o transmisién al
publico, de acontecimientos, sonidos, informacién e imagenes.

En otras palabras, los derechos vecinos y conexos
tienen como finalidad proteger la forma en que se difunden
las .obras, mas no las creaciones de los autores, ya sea que
la obra se represente, o se dé a conocer por cualgquier medio
escrito, audiovisual, etc,

{22) RAMGEL MEDINA, David; tbidem; p.p. 41 y &2.
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Los derechos vecinos y conexos protegen, entre otras,
las siguientes obras: (23)

1.- Cartas Masivas. 15.~- Grabaciones de Sonido.
2.~ Interpretaciones. 16.~ Emisiones Radiofdnicas.
3.~ Arreglos. 17.- Ejecuciones.

4.~ Compendios. 18.; Escenografias.

5.~ Adaptaciones. 19.- Creaciones Fotograficas.
6.- Compilaciones. 20.~ Correspondencia Epistolar.
7.~ Correspondencia. 21.- Articulos Escritos,

8.~ Transformaciones. 22.- Noticias.
9.~ Instrumentaciones. 23.- Titulos.

10.- Dramatizaciones, 24,- Seudonimos.

11.- Bstudios comparativos., 25.- Escenas Teatrales.
12.- Anotaciones. 26.~ Aspectos Externos de una Obra.
13.- Comentarios. 27.; Proyectos de Ingenieria.
14.- Producciones Discograficas.

Por otra parte hay que sehalar, que en el canmpo del
derecho intelectual, hay un punto que es importante dilucidar
a fin de encuadrar el derecho de los artistas intérpretes y
el derecho de autor en el mundo juridico, y que consiste en
determinar cudl de los dos tiene preeminencia o si tienen la
misma jerarquia.

(23) Datos tomados en la Citedra de Derechos de Autor, Patentes, Marcas y
Transferencia de la Tecnologla, Impartidas por la Licencisda Amoda Gaytdn
Arredondo, Facultad de Derecho, Universidad Nacional Auténoma de México,
1991,
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"Existen diversas corrientes, que sefialan que sin el
artista intérprete, sobre todo cuando se trata del campo
musical, las obras serian letra muerta y, que lo que le da
valor a esa obra, es precisamente la interpretacién. En tal
virtud, no tiene porque haber superioridad del derecho de
autor sobre el derecho del artista intérprete. Si bien es
cierto, que en muchas ocasiones, el éxito de una obra o su
impacto popular, dependen del artista que la interprete o
_ejecute, también lo es, que este razonamiento resulta ser mas
de orden practico que juridico, sin que con ello se quiera
decir, que 1la labor del artista intérprete no tenga
importancia. En tal sentido, debe pensarse gque obra e
interpretacién se complementan para llegar al publico. Pero,
sin embargo, estos razonamientos no aclaran el problema de
jerarquizacién dentro del mundo juridico, Ambos derechos (el
del autor y el del artista intérprete) se contemplan dentro
del término genérico de derecho intelectual, ya que es
indudable que tanto una actividad (la creacidén) como la otra
(la interpretacidén) tienen un fundamento intelectual dirigido
al campo de la estética" (24).

De la misma forma, Tournier sostiene, al hablar de los
derechos de los artistas intérpretes, “que son conexos con
los del autor, pero el término tiene dos sentidos. Significa
en primer lugar, que las actividades consideradas contienen
en algin grado un elemento de creacion intelectual y que, de
esa forma, los derechos suscitados tienen alguna conexidn por
derivacién, con los derechos de autor. Significa luego, gue
estas mismas actividades, ya que su principal alimento es la
obra del ingenio, suscitan derechos cuyo ejercicio se asemeja
al de los derechos de autor, e influyen en ellos, planteando
asi un problema de conexidén o por lo menos de medianteria"
(25) .

(24) OBON LEON, J. Remdn; Qerecho de los Artistas Intérpretes, Actores

gantpntes y Misicos Ejecutentes; Editorial Trillas; Méxice, 1986; p. 33.
(25) 0BON LEOW, J. Ramdn; Ibidem; p.p. 33 y 34,
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El mismo ' tratadista agrega mas adelante: "Si hemos
aislado al artista intérprete o ejecutante para compararle
con el autor, es porque es el unico que puede en realidad
pretender gque su prestacién, cuando lleva el sello de su
talento, ofrece alguna semejanza ~en cuanto a la originalidad
y personalidad- con la creacidén del autor; por consiguiente,
podria justificarse cierto paralelismo entre sus derechos y
los del autor".

De toda suerte, aunque es innegable que muchas
obras, para efectos de la comunicacidn publica, requiere la
presencia del comunicador artista intérprete, no hay que
perder de vista que la obra siempre existe aunque esté
inédita, y que en ninguin caso puede haber interpretacién
artistica si no hay una creacidn del espiritu existente. "La
obra y la interpretacidén difieren fundamentalmente una de
otra en su génesis, en su expresién y en su nodo de
comunicacién al publico".

El criterio internacional gue se ha establecido para
resolver este problema, es qu;e tanto la doctrina como las
legislaciones extranjeras, establecen la jerarquizacién del
derecho de autor sobre 1los derechos de los artistas
intérpretes. Un ejemplo de esto, son las intervenciones de
Argentina y de Italia en la Convencidén de Roma de 1961, la
primera representada por el doctor Ricardo Tiscorina y la
segunda por Valerio de Sanctis (26).

Tiscorina manifestd que "aun en el caso de obras
mediocres gque alcanzan gran difusidén, la obra del autor
siempre precede a la del intérprete"; con lo cual, se adhirio
al postulado internacional de la preeminencia autoral sobre
los artistas intérpretes. Por su parte, De Sanctis expreso,
que "es necesario tener siempre presente que los derechos que
trata de proteger la Convencidén son los derechos de los

{26) 0BON LEOW, J. Rambn; Ibidem; p. 38,
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artistas por la ejecucién de obras literarias, artisticas y
musicales. El derecho de autor debe tener primacia sobre el
derecho del ejecutante de su obra®.

Por ultimo sefalaremos, que la Ley Federal de Derechos
de Autor del afc de 1956, reformada en el afo de 1963, que
se encuentra vigente en nuestro pais, resuelve el problema de
la jerarquizacion del derecho de autor sobre el del artista
intérprete, al sefalar textualmente en su articulo 60., en
evidente congruencia con la postura internacional:

Art. 60.- Los derechos de autor son preferentes
a los de los intérpretes y de los ejecutantes de una
obra, y en caso de conflicto se estara siempre a lo
mas faverable al autor.

IV.~ DIVIBION DB LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Por lo gue respecta a este inciso, solamente me
limitaré a enumerar las fiquras juridicas que la constituyen,
asi como sus definiciones, ya que de ellos haré un estudio
més amplio, cuando me avoque a analizar las innovaclones que
presenta la Ley de Fomento y Proteccién de 1la Propiedad
Industrial, que constituyen el tema central de mi estudio.

Para su estudio, se ha dividido a 1la Propiedad
Industrial, en dos grandes ramas:

A.~ La de las Invenciones y,
B.— La de los Signos Distintivos.
Mismas, que como analizaremos a continuacion, se han

subdividido a su vez en diversas instituciones juridicas.

A.- De las invenciones,
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Por lo que hace a las invenciones, esta rama se
encuentra constituida por las siguientes instituciones:

1.- Patentes de Invencidn,

2.- Certificados de Invencidn, .
3.~ Modelos de Utilidad,

4.- Secretos Industriales y,

5.~ Disefios Industriales.

Instituciones todas ellas gque a partir de gque se
promulgara la ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad
Industrial, han sufrido variantes todas ellas de gran
interds.

1.~ Patentes de Invencidn. Concepto.

Al respecto, cabe sefialar que el Convenio de Paris, no
tiene dentro de su articulado alguna definicidén de 1o gue se
debe considerar como Patente de Invencién. Sin embargo, 1la
Organizacidén de las Naciones Unidas, la ha definido como un
privilegio legal concedido por el gobiernoc a los inventores y
a otras personas gque derivan sus derechos del inventor,
durante un plazo f;jo; para impedir gque otras personas
preduzcan, utilicen o vendan un productoe patentado o empleen
un método o un procedimiento patentado (27).

La definicion que nos da la OMPI, sobre patente es la
sigulente: ‘“es el documento emitido a solicitud por una
oficina gubernamental (o una oficina regional que actia para
diversos paises), que inscribe una invencidn y crea una
gituacién juridica en la que la invencidén patentada puede ser

{27) ALVAREZ SOGERMNIS, Jaime; Ob, Cit; p. &6,
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normalmente  explotada (fabricada, utilizada, vendida,
importada), sélo con la autorizacidn del titular de 1la
patente. la proteccidn que confiere la patente estd limitada
en el tiempo (generalmente de 15 a 20 afios}. La invencidn
significa una solucidén a un problema concreto en 1a esfera de
la tecnologfa, que puede referirse a un producto o a un
procedimiento., Es patentable si se trata de una invencidn
nueva, que envuelve una actividad inventiva (es decir que no
es obvia) y que es susceptible de aplicacidén industrial®
(28).

Por lo que respecta, a la Ley de Fomento y Proteccidn
de la Propiedad Industrial, la misma no contiene en su
articulado alguna definicién de patente, como tampoco la
contenia la Ley de Invenciones y Marcas (29), es por eso que
a continuacién transcribe la definicién que nos da el Doctor
Rangel Medina: "la patente es el documento expedido por el
Estado para hacer constar el derecho exclusivoe temporal que
una persona fisica o Jjuridica tiene para explotar
industrialmente un invento que retina las exigencias legales"
(30).

2.~ Cortificados de Invencldn. Concepto.

Adn cuando de acuerdo con nuestra ley actual, no existe
regulacidn al respecto, es convenlente estudiar esta fiqufa.
Lo anterior, tomando en consideracién que por el poco tiempo
transcurrido a partir de que entré en vigor la dicha ley,
existen aun titulos vigentes.

El Certificado de Invencién se ha definido como el
titulo expedido por el Estado -Secretaria de Comercio y

(28) ALVAREZ SOBERANIS, Jaime; Ibidem; p. 45.

(29) ley de Invenciones y Marcas, mublicada en el Dfarie Oficial de la
Federac{én el dfa 10 de Febrero de 1975, en lo subsecuente L.1 .M.

30) © RANGEL  MEDINA, David; Derecho o Propiedsd rist
Intelectual; p. 23.
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Fomento Industrial-, en favor del autor de un invento que
siendo materialmente patentable, no lo es por disposicién
expresa de la ley. Este titulo o certificado implica que 1la
invencién a que se refiere ha sido registrada y acreditado el
derecho de obtener el pago de regalias, temporalmente, por la
explotacién del invento (31).

3.~ Modelos de Utilidad. Concepto.

Se consideran modelos d@e utilidad los objetos,
utensilies, aparatos o herramientas que, como resultado de
una modificacién en su disposicion, configuracion, estructura
o forma, presenten una funcién diferente respecto’ de las
partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad
(Art., 28 L.F.P.P.I.).

Al respecto cabe sefialar, que la legislacién anterior
no contemplaba a los medelos de utilidad, lo que dard lugar a
su estudio correspondiente.

4.~ Becretos Industriales. Concepto.

Se considera secreto industrial a toda informacién de
aplicacidén industrial que guarde una persona fisica o moral
con cardcter confidencial, que le signifigque obtener o
mantener una ventaja competitiva o econémica frente a
terceros en la realizacién de actividades econémicas y
respecto de la cual haya "adoptado los medios o sistemas
suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso
restringido a la misma (Art. 82 L.F.P.P.I.).

(31) RANGEL MEDINA, David; Ibides; p. 38.
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5.~ Disefios Industriales. Concepto.

La ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad
Industrial al hablar de los "Disefios Industriales” no nos da
una definicién de lo que debemos entender por ellos, sino que
el articulo 32 de la citada ley nos sefiala, que los disefios
industriales comprenden a los dibujos y modelos industriales,
los que define de la siguiente forma:

a) Dibujos Industriales, que son toda combinacién de
figuras, lineas o colores que se incorporen a un producto
industrial con fines de ornamentacién y que le den un aspecto
peculiar y propio.

b) Modelos Industriales,, que se encuentran constituidos
por toda forma tridimensional que girva de tipo o patrén para
la fabr;pacién de un producto industrial, que 1le dé
" apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos.

) Por vltimo, sélo sefialaré, que la ley de Invenciocnes y
Marcas tenia una mejor tdcnica juridica, ya que no utilizaba
la palabra "pisefios Industriales" para referirse a 1los
dibujos y modelos industriales, sino que al referirse a ellos
lo hacia de esta forma, ya gue en dicha ley no existia una
definicién de 1o gque debifamos entender por "Disefios
Industriales”.

B.~ Do los 8ighos Distintivos.

Esta gran rama se encuentra constituida por las
sigulentes instituciones:

1.~ Marcas.

2.~ Nombres Comerciales.
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3.~ Avisos Comerciales.
4.~ Denominacicnes de Origen.

Instituciones que sclo definiré a continuacién, por ser
materia de estudic en un posterior capitulo.

1.~ Marcas. Concepto.

se entiende por marca, todo signo visible que distinga
productos o servicios de otros de su misma especie o clase en
el mercado (Art. 88 L.F.P.P.I.}.

Anteriormente, el articulo 87 de la Ley de Invenciones
y Marcas, definia a la marca dividiéndola en narcas de
productos y servicios, y daba una definicién para cada una de
ellas, cosa gque ahora no hace la ley vigente. Establecia el
mismo artfculo, que dicha 1ley reconoce las marcas de
productos y las marcas de  servicios. Las primeras se
constituyen por los signos que distinguen a los articulos o
productos de otros de su misma especie o clase. Las segundas,
por los signos que distinguen un servicio de otres de su
misma clase o especie (Art. 87 L.f.M.).

2.- ¥ombres Comerciales. Concepto.

El nombre comercial corresponde al signo distintivo que
se utiliza para identificar la empresa de una persona fisica
o Jjuridica, de las demasl que tienen la misma o similar
actividad en la industria mercantil (32).

Esta definicién nos la de el Doctor Rangel Medina, ya
que ni la Ley de Invenciones y Marcas, ni la Ley de Fomento y

{32) RANGEL MEDINA, David; Ibidem; p. £2.
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Proteccién de la Propiedad Industrial contienen alguna
definicidn al respecto; sin embargo, vale la pena anotar, a
fin de complementar la antes mencionada, que la legislacién
vigente hace alusién a la denominacién de una empresa o
establecimiento industrial, comercial o de servicios dentro
de una zona geografica de clientela efectiva pudiendo ser
esta zona en la que se encuentre la negociacién mercantil, o
a nivel de toda la Repiblica Mexicana, si se da a conocer el
nombre comercial a través de los wmedios masivoes de
comunicacién (Art. 105 L.F,P.P.I.}.

3.~ Avisos Comarciales. Concepto.

Se considera aviso comercial a las frases u oraciones
que tengan por objeto anunciar al publico establecimientos o
negociagiones comerciales, industriales o de servicios,
productos © servicios, para distinguirlos féacilmente de los
de su especie (Art. 100 L.F.P.P.I.).

Al respecto, la ley de Invenciones y Marcas, no
contenia una definicién de lo que se pudiera considerar como
aviso comerclal; sin embargo, su reglamento vigente a la
fecha, en el articulo 100 contiene lo que pudiéramos
considerar una definicién al respecto.

"Quienes pretendan distinguir
establecimientos o negoclaciones comerciales,
industriales o de servicios o determinada
clase de productos, mediante el uso de
oraciones © frases que los distingan
facilmente de 1los de su especie, podran
obtener el derecho exclusivo de usar dichas
oraciones o frases y de impedir que otras
personas hagan uso de las mismas. Para tal
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fin deberdn presentar una solicitud en los
términos del articulo siguiente.®

4.~ Denominacionss de Origen. Concepto.

Se entiende por denominacién de origen, el nombre de
una - regidén geografica del pais que sirva para designar un
producto originario de la misma, y cuya calidad o
caracteristicas se deban exclusivamente al medio geogrédfico,
comprendido en éste los factores naturales y los humanos
(Art. 156 L.F.P.P.I.).

-

Por dltimo  diré, en lo concerniente ,a las
denominaciones de origen, qué las mismas no tuvieron una
.definicién dentro de la Lay de Invenciones y Marcas, ni
siquiera en su reglamento.
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= CAPITULO BEGUNDQ -

ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA REGULACION EN MATERIA
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

I.~ EN HEXICO.

- to Qo [}

En‘ el presente apartado, conocaremos los antecedentes
histoéricos de la Propiedad Industrial en nuestro pais, dentro
de las diversas constituciones que han estado vigentes en el
mismo, desde la primera Constitucidn que rigié en nuestro
pais, hasta la que se encuentra en vigor hoy en dia.

1.= Constitucién de céddiz.

La vigencia de ésta fue muy breve en México, por
primera vez entrs en vigor el 30 de Septiembre de 1812 y, fue
derogada, cuando Fernando VII, por decreto de 4 de Mayo de
1814, establecié el absolutismo; volvié a entrar en vigor en
el afio de 1820, jurdndola el Virrey Apodaca, el 31 de mayo
del mismo afho. Esta Constitucién fue basicamente centralista
1).

(1) MORENO DIAZ, Dsniel; Derecho Constitucionsl: Editorial Pax-Méxfco;
México, 1985; p. 89.
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Esta constitucién estuvo constituida por 384 articulos,
de los cuales ninguno contenfa antecedentes en lo que a
materia de propiedad industrial respecta.

2.~ Constitucién de 1824.

La. comisién encargada de ‘elaborar la Constitucién,
presentd el dia 23 de Noviembre de 1823, el Acta
Constitucional, 1la cual es el antecedente de dicha
Constitucidén. El Acta constaba de 36 articulos, dentro de los
cuales no existe un antecedente referente a la materia de
propiedad industrial; misma que se terminé de disqutir el dia
31 de Enero de 1824. Sin embargo, cabe sefalar, gque el
término "patente” si fue utilizado en dicha Acta, ain cuando
‘con referencia a una institucién totalmante diferente.

El articulo 13 sefialé las facultades del Congreso,
dentro de las cuales encontramos la fraccién XIV, que
manifestaba lo siguiente:

XIV.- Para conceder "patentes de corso" vy
declarar buenas y malas las presas de mar y tierra.

Las patentes de corso, eran las autorizaciopes que se
daban para ejercitar el corso contra el enemigo, o sea, la
pirateria (2).

EL proyecto de Constitucién Federal fue presentado al
Congreso el lo. de Abril de 1824, tomando el nombre de
"Constitucién de los Estados Unidos Mexicanos"; éste fue
aprobado el 4 de Octubre y publicado el 5 del mismo mes y
afio (3).

€2) ALVARADO NAVARRETE, Rolande; Tesis Profesional, Estudip General de
los _Patentes de Invencidn; Unifversided Nacional Auténoma de México;
México, 1990; p. 6. :
(3) MOREKD DIAZ, Daniel; Ob. Cit.; p.p. 119 y 120,
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7 Al respacto, dicha Constitucidn éuvo en su articulo 50
fraccién I una disposicién, gue considero muy importante,
pues si bien es cierto, que no hablaba sobre Propiedad
Industrial, la podriamos considerar como un antecedente de la
misma, ya que comprende aspectos del denominado Derecho
Intelectual, que como ya se estudié en el capitulo anterior
es la rama de la que se deriva la Propiedad Industrial.

Art. 50.- Las facultades del Congreso General
son las siguientes:

I.- Promover la ilustracién; asegurando por
tiempo limitado derechos exclusivos a los autores de
sus respectivas obras....

3.~ Bases Constitucionales de 1836.

El Congreso Constituyente, encargado de elaborar el
proyecto de reformas a la Constitucién de 1824, concluyé con
éate, el dia 2 de Octubre de 1835, dadndosele el nombre de
"Bases #fonstituclonales™, después de arduas discusiones;
mismo que entré en vigor el dia 15 de Diciembre del mismo aiio
{4). Dicho proyecto se encontré constituido por catorce
articulos, gque no tocaban en absoluto la materia de Propiedad
Industrial.

La Constitucién de 1836, me conocié también como "Siete
Leyes Constitucionales®, por estar integrada por siete
estatutos, misma que fue expedida el dia 30 de Diciembre de
1836 (5).

El antecedente existente en materia de Propiedad
Industrial, contenido en dicha Constitucidén, lo encontramos
en la Cuarta Ley Constitucienal y fue el siguiente:

(4) MOREND DIAZ, Danfel; Ibidem; p.p. 133 o lo 135,
€5) MORENQ DIAZ, Daniel; Ibldem.; p.p. 135 y 136.
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Art. 17.- Son atribuciones del Presidente de la
Repuiblica:

XXXIV.- Conceder privilegios exclusivos en los
términos que establezcan las leyes.

si bien es cierto, la presente disposicién no hacia
mencién expresa en materia de Propiedad Industrlal, se puede
considerar gque los privilegios que menciona, se le pueden
otorgar a un inventor, artista, etc., para poder explotar su
creacion u obra en forma exclusiva.

4.~ Bases Orgénicas de 1843,

En el mes de diclembre de 1842 el Poder Ejecutivo, a
cargo de Nicolds Bravo, désigné a ochenta notables hombres,
designados con el nombre de "Junta Nacional Legislativa",
para elaborar lo que se conoceria posteriormente con 1la
denominacidén de "Bases Organicas" (6).

Dicha Junta, comenzé sus funciones el 16 de Enero de
1843, con la creencia de gue si solamente reformaba las
"Bages Constitucionales" iba a ver menguados sus poderes,
razén por la cual decide dar vida a una Constitucion
completa, misma que se dio a conocer el 14 de julio del mismo
afilo, bajo la denominacién de "Bases de Organizacién Politica
de la Republica Mexicana".

En dichas bases, encontramos el siguiente antecedente
en materia de propiedad Industrial:

Art. B87.- Corresponde al Presidente de 1la
Republica:

(6) WORENO DIAZ, Daniel; ibldem.; p. 143.
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XXVII.- Conceder privilegios exclusivos,

_conforme a las leyes, a los inventores, introductores

6 perfecclonadores de alguin arte 6 industria util a
la Nacién (7).

5.~ Acta de Reforma de 1847,

Para finales del aflo de 1846, se reunid el Congreso que’
se encargaria de dar al pais una nueva cConstitucién, sin
embargo, el 4 de abril de 1847, se solicité por mayoria, que
se declarara como Wnica y legitima Constitucién del pais la
de 1824, mientras no se publicaran todas las reformas gque
determinara hacerle el Cohgreso (8).

El Acta de Reformas, que testableci¢ 1la mencionada
cConstitugion de 1824, con algunas reformag, fue jurada el 21
de nayoAdel nismo ailo; el proyecto constaba de 22 articuleos
los cuales fueron elevados a 30, de los que ninguno contenia
disposiciones en materia de Propiedad Industrial (9).

6.~ Constitucién de 1857,

Siendo Presidente sustituto de la Repiblica Don Ignacio
Comonfort, el 16 de Octubre de 1855, se expidlé la
convocatoria para el Congreso, inaugurdndese asi las
sesiones, el 18 de Febrero de 1856, optdndose en principic
por volver a la Constitucién de 1824, pero existiendo

(7) LEGISLACION Mexicany o  Coleccién GCompleta de les Disposiciones
i o [ndef i ibiice, Tome 113

Edici6n Oficial; Imprents del Comercio 3 cargo de Dublén y loisno HijJos;

Héxlco 1878; p.p. 436 y 437.

(B) MOREND, DIAZ Daniel; Ob, Cit.; p. 145,

(9) LEGISIACION Mexfcona o Coleccién Complets de s  Disooylefones
iv. xpadi de , Tomo 113

p.p. 275 a la 279, .
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oposicién al zespecto,‘debido a gque el pensamianto mexicano
habia sufrido una honda transformacién; sobre todo si se toma
en consideracién, que la carta de 1824 carecia de declaracién
de derechos humanos, consignaba la intolerancia religiosa y
dejaba vivos los fueros del ejercito de la Iglesia (10).

Los trabajos de la Asamblea Constituyente terminaron en
Pebrero de 1857. La Constitucidén, fue firmada el dia 5 de
Febraro de ese aho ¥, el Presidente Comonfort hizo el
juramento ante el Congreso, gue la promulgé con toda
solemnidad, el 12 de Febrero de 1857 (11).

En esta Constitucién se registran 1los sigulentes
antecedentes en materia de Propiedad Industrial:

Art. 28.~ No habra monopolios ni estancos de
ninguna clase, ni prohibiclones a titulo de
proteccién industrial, Exceptudndose unicamente, los
relativos a la acufiacién de moneda, a los correos Yy a
los privilegios que con tiempo limitado, conceda la
ley a los inventores o perfeccionadores de alguna
mejora.

Art. 72.~ El Congreso tiene la facultad:

XXVI.~ Para conceder premios o recompensas por
servicios eminentes prestados a la patria o a la
humanidad y privilegios por tiempo limitade a los
inventores o perfecclonadores de alguna mejora.

7.- Constitucidén ds 1917.

los trabajos para la elaboracién de la presente
constitucidén, comenzaron el dia lo. de Diciembre de 1916,

(30) MORENO DIAZ, Denfel; Ob. Cit.; p. 167,
{11) WORENO DIAZ, Danlel; Ibidem; p. 188.
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siendo el Primer Jefe del Ejercito cConstituclonalista el
seilor Carranza, mismo -que pronunciara un discurso y entregara
.al .Congreso un Proyecto de Constitucién, carente de 1los
articulos que le dan renombre a la presgnte'constitucién.

Los trabajos del Congresc Constituyente, concluyeron el
dia 31 de Enero de 1917 y, dieron como resultado 1la
Constitucién vigente, promulgada el 5 de Febrero de 1917
(12).

Las disposiciones en materia de Propiedad Industrial,
que contiene la Constitucidén vigente, son las siguientes:

Art. 28.~ (....) En los PEstados Unidos
Mexicanos no habrid monopolios ni estancos de ninguna
clase; ni exencién de impuestos; ni prohibiciones a
titulo de proteccién a la industria; exceptuindose
Unicamente los relativos(...). Tampoco constituyen
monopolios los privilegios que por determinado tiempo
se concedan a los autores y artistas para la
reproduccion de sus obras, y a los que, para el uso
exclusivo de sus inventos, se otorguen a los
inventores y perfeccionadores de alguna mejora.

Art. 89,- Las facultades y obligaciones del
Presidente son las siguientes:

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

B.~ Reglamentacién de la Materia,

(12) MORENO DJAZ, Daniel; Ibidem; p.p. 241, 255 y 238,
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En el presente apartado, citaré a los diversos Cddigos
y Leyes que en su momento contemplaron disposiciones acerca
de la materia de Propledad Industrial.

1,~ Legislacidn en Materia de Patentes.

A continuacidén veremos, laa disposiciones referentes
exclusivamente a la materia de patentes, que han contenido
las diversos Cédigos y Leyes que en su momento estuvieron
vigentes en nuestro pais.

8) Cédigo da Comercio de 1854,

Este Cédlgo fue Qecretado por el Presidente Antonio
Lépez de Santa-Anna, teniende una vigencia muy breve, debido
a gue establecia la existencia sobre todo, de un Tribunal
Especial.,

Por lo que respecta a invenciones, dicho Cédigo utilizé
la palabra "patente", en el Libro Primero, denominado "De
los Agentes de Fomento', pero éal palabra la utilizé para
referirse al permiso que deberian de obtener los comerciantes
y corredores para ejercer la profesiocn, asi como para
referirse al impuesto gque deberian de pagar los corredores de
comercio al obtener el permiso para ejercer dicha profesién
(art. 6, 14 y 85).

b} cédigo de Comercio de 1884.

Este Codigo, contenpld en sus cinco libros,
disposiciones relativas a la Propiedad Mercantil; en su
Titulo Primero las disposiciones generales aplicables a 1la
Propiedad Mercantil; en el Titulo Segundo, disposiciones
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referentes a las marcas de fabrica; en el Titulo Tercero,
disposiciones relativas a los nombres comerciales; en el
Titulo Cuarto, disposicicnes relativas a las nmuestras y, en
el Titulo Quinto, se establecian los términos para reclamar
la prepiedad mercantil (13).

A continuacién trascribo los articulos, que a juicio
del suscrito, resultan ser las disposiciones mé&s
scbresalientes en lo que a dichos Titulos corresponden., Esto
con independencia de estudiar en su oportunidad, la materia
de signos distintivos,

Art, 1403.- Los bienes muebles & inmuebles,
titulos y acclones de un comerciante 6 sociedad
mercantil, quedan sujetos por regla general, en todo
lo relativo & la adquisicién, conservacién y pérdida
de su propiedad, & las regla§ de derecho comin con
las hodificaciones determinadas en este cddigo. Esta
disposicién es igualmente aplicable & las naves Yy
dends bienes a que se refiere el libro 3o.

Art. 1404.- La ley reconoce la propiedad de los
'privilegios concedidos en debida forma; y si de ellos
hace el Jinventor un uso mercantil, celebrando
contratos con diversas personas para su explotacién,
6 recibiende una renta por su uso y aplicacidn,
gozarad de los privilegios del derecho comercial.

Art. 1405.- Se reconoce igualmente la propiedad
industrial de que se hace uso mercantil en
establecimientos abiertos con ese objeto.

Art. 1410.- En general, toda negociacién de
comercio da una propiedad mercantil a su duefio.

(13) gcédigo de Comercio de o Estedos Unidos Wexicenos ge  1884;
Tipografin de Gonzalo A. Esteva; Néxico, 1884; p. 364,



Art. 1418,- Todo fabricante tiene el derecho de
poner & sus productos, para distinguirlos de otros,
una marca especial que consista en su nombre 6 el de
la razén social, el nombre de su establecimiento, de
la ciudad 6 localidad en que se haga la fabricacidn,
6 en iniciales, cifras, letras, divisas, dibujos,
cubiertas, contraseiias ¢ envases.

Art. 1419.- El comerciante tiene propledad de
sus marcas, y ninguno otro podrda usar las mismas.

Art. 1422.~ Para adquirir la propiedad de 1la
marca, se .necesita depositarla previamente en la
Secretaria de Fomento; y esta concederd la propiedad
siempre que la misma marca no se use ya por otra
persona, ¢ no sea de tal manera semejante gue se
comprenda la intencién de defraudar intereses ajenos.

Art. 1424.- Fl nombre de un comerclante ¢
fabricante forma parte de su propiedad mercantil, y
por lo tanto no puede ser usuxpado por otra persona.

Art. 1425.~ Para gque el nombre forme O
constituya propiedad, es necesario que se use entero
Yy no con iniciales ¢ abreviaturas que puedan
confundirlos con otros.

Art. 1427.- Nadie pueda usar el nombxe ¢ la
razén ajenos, ni en sus documentos, ni en sus
mercancias, ni en sus manufacturas.

Art. 1434.- Muestra de un establecimiento
mercantil es su designacién materia; y exterior por
medio de una inscripcién & signo cualquiera, que
tiene por objeto distinguirlo de otros de la misma
especie.
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Art. 1437.- La muestra puede componerse, del
nombre del comerciante ¢ de la razén soclal del
establecimiento, de un signo ¢ pintura, ¢ de
cualquier inscripcién.

Art. 1441.- Hay usurpacién de muestra ¢ marcas:

1.- Cuando se usa muestra & marca enteramente
igual.

2.~ Cuando resulta grande analogia, porque las
palabras mids importantes de una muestra & marca se
repltan en otra, aungque ésta anuncie un propietario
diferente,

3.~ Cuando la nueva muestra é marca se redacta
de manera que pueda confundirse con la otra.

4.~ Cuando las diferencias son puramente
gramaticales.

5.~ Cuando consistiendo la muestra & marca en
dibujos 6 pinturas, sean é&stos tan bparecidos que
produzcan confusidén.

Art. 1442.~ El término de un afio para reclamar
las acciones civiles que procedan, de la usurpacién
de nombres, marcas ¢ muestras, serd el de un afio
contado desde el dia en que se sepa la usurpacién.

Art. 1443.- E1 término para entablar accidn
penal por usurpacién de nombre, serd el de 3 meses
desde que esta sea concedida.

Art. 1444.- F1 término para reclamar la accién
penal por usurpacidn de marca, serd el de dos meses
contados desde el dia en que se tenga la noticia.
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Art. 1445.- El término para reclamar la accién
penal por usurpacién de muestra sera de un mes desde
que se tuvo conocimiento de ella; y no podra
ejercitarse sin que preceda conciliacidén, cesando la
accién penal si el demandado conviene en este acto en
canbiar su muestra, y lo verifica antes de los 8 dias
siguientes.

©) C6digo de Comercio do 1890.

En su Titulo Segundo, denominado ''De las Obligaciones
Comunes a Todos los que Profesan el Comercio", Capitule II
"pel reglstro de Comercio, encontramos que feéula la
Propiedad Industrial de la siguiente forma:

Art. 21.- En la hoja de inseripeién de cada
comerclante o sociedad, se anotaran:

XIII.- Los titulos -de propiedad industrial,
patentes de invencién y marcas de fabrica.

d) Ley do Patentes de Invenoién del afio de 1820.

La primera ley general dictada en México, fue la de las
Cortes Espafiolas de 2 de Octubre de 1820, para asegurar a los

inventores y perfeccionadores de alguin’ invento, sus derechos
(14).

e) Ley de Patentes de Invencién del afio de 1832.

(14) ALVARADD NAVARRETE, Rolando; Tesis Profesional; Ob, Cit.; p. 9.
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Al respecto, el Maestro César Sepilveda, sostiene que
esta ley sohre Derechos de Propiedad de los Inventores o
' Perfeccionadores de algun ramo de la industria, fue simple y
primitivo y en realidad solamente estipuld unas cuantas
prescripciones sobre proteccién a cierto tipo de ideas o
inventos; en &l se percibié la influencia colonial espaiola,
sin embargo, sostiene el propio Maestro Sepulveda, que dicha
ley no constituye un antecedente técnico serio (15).

f) Ley de Patentes de Invencién del afic de 1890,

Esta Ley se denomind, "Ley de Patentes de Privilegio®
Y, fue dada a conocer el dia 7 de Junio de 1890, misma gque
constituyé un dispositivo legai interesante; pues el concepto
de patentabilidad que daba esta iey, fue tonmado de la ley
francesa' de 1844, concepto que continué vigente, mis o menos
intacto, hasta la Ley de Propiedad Industrial de 1943 (16).

Esta ley, sufrid una reforma el 27 de Marzo de 1896,
misma que introdujo algunas novedades técnicas para facilitar
su reglamentacién.

g) Ley de Patentes de Invencién del afic de 1903.

Esta ley, llevo como nombre durante su vigencia el de

"lLey de Marcas Industriales y de Comercic", expedida el 25 de

Agosto de 1903, Esta ley estuvo influenclada por las diversas

corrientes internacionales vigentes en esa época, relativas a

la Propiedad Industrial; pues retomé conceptos que se dieron

.a conocer desde la Convencién de Unién de Paris de 1883,
hasta la Revisién de Bruselas de 1900.

{15) SEPULVEDA, César; El Siptecn Mexiceno do lo Propleded lndustrisl:
Editorfal Porrda; Wéxico, 1941; p. 1.
(16) SEPULVEDA, César; Ibiden; p.p. 1y 2.
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Considero que esta ley, fue mucho mds técnica y moderna
que las anteriores, pues en ella se contempla ya a los
nombres y avisos comerciales.

h) Ley de Patentes de Invenclén del afio de 1928.

Esta ley fue expedida el 27 de Junio de 1928, bajo el
nombre de "Ley de Patentes de Invencién y de Marcas y de
Avisos y Nombres Conerciales".

En ella se establecié6 el exzcmen que se deberia
practicar sobre 1las solicitudes de patente o patentes
mexicanas que existieran. No regulé un concepto de lo que se
deberia entender como novedad absoluta, respecto al examen
técnico de ellas; establecid un examen extraordinario de la
novedad de las invenciones, el cual se practicaba sobre las
patentes que se otorgaron cuando estaba en vigencia la ley de
1903, asi como las concedidas de acuerdo a la propia ley de
1928. La declaracién administrativa de invasién de patente
podia atacarse a través de un procedimiento de revocacién,
que se tramitaba por conducto de los jueces de Distrito. Se
cred un procedimiento civil sumario para dirimir 1las
controversias civiles, suscitadas con motlvo de la aplicacién
de la Ley (17).

Aunque la presente ley resulta ser copia en algunos
aspectos de la ley- de 1903, la misma Iintrodujo algunos
aspectos nuevos, como es el caso de declarar el uso
obligatorio de 1la marca para clertos articulos; impuso
algunas restricclones respeéto & lo que deberfa de
considerarse como marca. En materia de patentes también
introdujo un sistema similar al de las marcas; en lo que
respecta al procedimiento de revocaclién de las resoluciones

(17) SEPULVEDA, Céser; 1bidem; p. 2.
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administrativas, y dispuso normas para un procedimiento civil
ante los tribunales de.competencia federai.

i) Ley de Patentes de Invencién del afio de 1943.

Esta ley fue considerada un dispositivo 1legal muy
moderno, ya que concedia una proteccién muy amplia a los
titulares de los derechos (18). En esta ley se towaron en’
cuenta las disposiciones que existieron respecto a la
materia, desde el Convenio de Unién de paris, hasta 1la
Revisidén de Londres de 1934; sin embargo el Maestro Cesar
Sepulveda, sostiene que esta ley tiene deficienclias, nociones
impropias y, defectos notorios en la técnica legislativa.

De la presente ley, se tomaton la mayor parte de las
disposiciones para crear la lLey de Invenciones y Marcas de
1976, el mismo maestro César Sepulveda, sostiene que esto fue
un error por parte de los leglsladores de la época, ya que se
recurrié al criticable procedimiento de efectuar "parches®,
ain hacer las correspondientes adecuaciones y, con esto se
dejaron de resolver algunos problemas, ya que inclusive se
_suprimieron secciones de la ley, sin substituirlas por nuevas
disposiciones. Con esto no se quiere decir que la presente
ley haya sido del todo mala, ya que tuvo una vigencia de
treinta y tres afios, y fue a través "de su constante
aplicacién gque se formé un cuerpo considerable de
jurisprudencia y practica administrativa.

2.~ Legislacién en Materia de 8ignos Distintivos.

En el presente inciso citaré, los diversos Cédigos y
Leyes que han estado vigentes en nuestro pais, y que han

(18) SEPULVEDA, César; Ibides; p.p. 3 y 4.
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regulade todo lo que se refiere a la materia de la Propiedad
Industrial, en lo que respecta a los Signos Distintivos.

a) Cédigo de Comercio de 1854,

Bste Cdéddigo fue promulgado por Don Antonio Ldpez de
Santa Ana, en el ailo de 1854, pof medio de este cdéddigo, se
hicieron reformas importantes en materia mercantil, 1las
cuales fueron copliadas del nuevo Cédige Esparfiol, Pese a
dichas reformas, este codigo tuve una vigencia muy corta,
debido a que establecia un tribunal especial y ese tipo de
tribunales fuercon suprimidos, sin embargo en algunos Estados
continué vigente.

. El presente cédigo, no contiene disposiciones
especiales en lo relativo a las marcas, pero los articulos
que hacian referencia a ellas son los sigulentes: 125, 137,
138, 189-60., 276-l0., 318-20., 500, 525, 609~50., y 638.

Las marcas seguin el maestro Nava Negrete, de acuerdo al
contenido de estos articulos, significaban un medio de prueba
de propledad para los duefios de mercancias; asi como también
su empleo constituia un medio de control y garantia en
circulacién de las mercancias (19).

Por ultimo, cabe sefialar que hasta antes de 1la
expedicidn de nuestro segundo Cédigo de comercio, 1los
propietarios de las marcas, presentaban solicitud de registro
o depésito de ellas, ante 1a Secretaria de Fomento,
Colonizacién e Industria: y si bien no habia ley que 1lo
prescribliera o lo vedara, la mencionada Secretaria establecié

{19) NAVA NEGRETE, Justo; Derecho de (¢ Marcas: Editorisl Porrds, S.A.;
México, 1985; p. 4¢.
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el procedimiento de admitir 1las marcas en depdsito, a
+
solicitud de los interesados y para fines convenientes (20).

b) Cddigo de Comercio de 1884.

Este cdédigo contuvo un capitulo denominado "De 1la
Pfopiedad Industrial, por medio del cual se regulé por
primera vez en México, de nanera especial las marcas de’
fabrica.

El Maestro Nava Negrete, sostiene que el legislador
mexicano tuvo una visién certera y progresista, al considerar
que las normas sobre derecho de la propiedad industrial en
éspecial las marcas, nombres comerciales y muestras, son de
naturaleza mercantil y que su tregulacidén corresponde al
cddigo de comercio (21).

El cddigo de comercio estipuld, que el fabricante tenia
el derecho de poner a sus productos para distinguirlos de los
demés, una harca especiél: pﬁdiendo constituirse con el
nombre del fabricante o el de su razon social, el nombre de
su establecimiento, de la ciudad o localidad en gque se
fabrique el producto. Estableciendo ademds, que para adquirir
la propiedad de una marca, se deberia depositar previamente,
ante la Secretarfa de Fomento, 1la cual concederia la
propiedad, siempre y cuando la marca no la haya usado o
adoptado otra persona, o no sea semejante a otra al grado que
pudiese producir alguna confusién. También establecid el pago
de daiios y perjuicios cuando existiese una falsificacion de
marca; el perfodo para reclamar las acciones civiles cuando
existiese usurpacién de marca, era de un afo contado a partir
de 1la usurpacién y, de dos meses para ejercer la accién
penal.

€20) WAVA KEGRETE, Justo; Ibidem; p. 44,
€213 NAVA KEGRETE, Justo; Ibidem; p, 47,



42

c) Cédigo de Comercio de 18$0.

Al respecto cabe sefalar, que dicho cédigo no incluyé
de manera especial, disposiciones que regularan a las marcas,
ya que dicho cédigo entré en vigor, al mismo tiempo que la
Ley de Marcas de Fébrica.

Unicamente cabe destacar, que dicho Cédigo mantuvo la
obligacién por parte de los comerciantes, de inscribir en el
Registro FPuiblico del comercio 1los titulos de Propiedad
Industrial.

4d) Ley de Marcas 4o Fébrica del afio do 11a9.

Esta ley comenzé a regir, a partir del lo. de enero de
1890, teniendo su antecedente en la Ley Francesa de 23 de
junio de 1857, scbre las Marcas de Fabrica y el Comercio.

Entre las consideraciones mds importantes de la Ley de
Marcas de Fabrica encontramos las siguientes:

* Definié en su articulo lo, a la marca de fabrica,
como "cualquier signo que determine la especialidad para el
comercio de un producto industrial®.

+ En su articulo 4o, establecié el derecho que tenia un
nacional o extranjero, de poder usarla en forma exclusiva
dentro de la Repuiblica.

* Establecié un procedimiente para adquirir la
propiedad exclusiva de una marca de fabrica.

* En su articulo 8o, estipulé que el primero que
hubiese usado legalmente una marca, es el unico que puede
pretender adquirir su propiedad. Sefalando para el caso de
existir controversia sobre 1la marca, que la propledad
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perteneceria al primer poseedor, o bien, si la posesién no se
pudo comprobar, perteneceria al primer solicitante.

* La duracién del registro de la marca, era por tiempo
indefinido, pero se entenderia abandonada, por la clausura o
falta de produccién por mas de un afio, del establecimiento,
fabrica o negociacién, que la hublere empleado.

* Reguldé también disposiciones sobre la nulidad de las
marcas, publicldad de las marcas, falsificacién de las marcas
entre otras (22).

El impacto que tuvo esta ley, de acuerdo al discurso
presentado por el Ingeniero Manuel Ferndndez leal, -
Secretario de Estado y de Despacho de Fomento, Colonizacién e
Industria,- ante el Congreso'de la Unién, en el perifodo de
1892 a 1896, se sefialé textualmenté de la siguiente manera:

"E;;-ta ley merecid la mejor acogida del comercino y de la
industria; las solicitudes de registro de marcas se
multiplicaron; en numerosos casos 1litlgiosos se han podido
palpar las enormes ventajas del registro para dirimir las
contiendas privadas, asi como su eflcacia para reprimir el
fraude lndustrial y comercial, y por udltimo, aunque modestos,
los productos del registro han venido a aumentar los ingresos
del Erario. Es ésta una ley de las mis benéficas, y de cuya
perseverante aplicacién deben esperarse grandes resultados"
(23).

e) Ley de Marcas Industriales y de Comercio del aho
de 1903,

La gran cantidad de relaciones en materia comercial e
industrial, tanto nacionales como internacionales, ademds de

{22) KAVA NEGRETE, Justo; lbides; p.p. 50 a las S52.
(23) NAVA NEGRETE, Justo; tbidem; p. 53.
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los diversos criterios legislativos gue imperaban ya para esa
época, sobre comercio y propiedad industrial, dieron como
resultado que se tuvieran que derogar la Ley de Marcas de
Fébrica de 28 de noviembre de 1889, y la Ley de 7 de junio de
1890, sobre Patentes de Privileglo a 1los Inventores o
Perfeccionadores, la cual era una copia de las leyes belga y
francesa, sin ninguna adaptacidn a nuestro pais.

POr decreto de 28 de mayo de 1903, se autorizé al
Ejecutivo para reformar la legislacidén vigente sobre Patentes
de Invencién y, Marcas de Fébrica. Con tal motivo, el
Ejecutivo tuvo a bien expedir el 25 de agosto de 1903, la Ley
de Patentes de Invencidn y la Ley de Marcas Industriales y de
Comercio, dandose a conocer su reglamento hasta el 24 de
septienbre del mismo ailo.

La Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 1903,
establece entre las principales disposiciones:

* Su articulo 10. definia a la marca como el signo o
denominacidén caracteristica 'y peculiar, usada por el
industrial, agricultor o comerciante, en los articulos que
produce o expende, con el fin de singularizarles y denotar su
procedencia.

* Establecia que para obtener el uso exclusivo de la
marca, era necesario su registro ante la Oficina de Patentes
y Marcas, de acuerdo a las formalidades que la ley
establecia.

* Establecia aguello que podia constituir una marca vy,
log signos y medios materiales no registrables.

* Establecia que todo nacional, extranjero, sociedad,
compaiia y en general toda persona moral podia registrar una
marca.

* Contenfa un procedimiento para el registro de marcas.
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* Regulaba lo relativo al certificado de registro de
una marca, el cual constituia el titulo que acreditaba el uso
exclusivo de la marca.

* Establecia el derecho de prioridad.

* La duracién del registro de marca era indefinido,
pero tenia que renovarse cada veinte afios,

* Ademds, esta ley contenia disposiciones que hablaban
sobre la nulidad de la marca, obligaciones del titular de la
marca, del examen administrativo; por primera vez, se regulé
sobre los nombres y avisos comerciales y la publicacién de
éstos, entre otras disposiciones (24).

f) Loy de Marcas y Avisds Comerciales del afio deo
1928,

Dicha ley establecia las siguientes disposiciones:

* Aun cuando no se determino una definicion de lo que
deberia entenderse por marca, el Maestro Nava HNegrete, al
analizar la presente ley, nos da la siguiente definicidn: "la
marca es el signo o medio material distintivo que esté usando
o quiera usar un comerciante, industrial o agricultor para
distinguir y denotar la procedencia de los articulos que
expende, fabrique o produzca®.

* Establecié como medic para adquirir el derecho
exclusivo de uso de marca, tunicamente su registro en el
Departamento de la Propiedad Industrial y, reconocidé el
dereche adquirido por un usuario extraregistral, siempre y
cuando haya explotado la marca con mis de tres afios de
anterioridad a la fecha legal del mencionado registro.

(26) NAVA NECRETE, Justo; Ibidom; p.p. 60 & la 86.
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* Definid lo que podia constituir una marca, ademds de
establecer los signos o medios materiales no registrables.

* Sefiald al igual que las leyes anteriores, gque los
sujetos del derecho de marca podian ser los nacionales, los
extranjeros, las sociedades, las empresas y en general
cualquier persona moral.

* FiJ6 con mayor exactitud los requisitos legales que
se deben cumplir para registrar una marca. Pudiendo el
interesado, acudir a los tribunales cuando la Oficina de
Patentes y Marcas, la notificaba que 1los documentos
presentados para'el registro de la marca no cumplian «<on los
requisitos legales.

* Concedi¢é al titular de la marca, el derecho de
ejercitar las acciones civiles y penales en contra de las
personas que invadan sus derechos respecto de la marca.

* Al igual que las leyes anterlores, establecid el
derecho de transmitir la marca registrada, con la salvedad de
que para producir efectos frente a terceros, deberfa de
inscribirse en la Oficina de la Propiedad Industrial.

* Establecié en materia de derecho de prioridad, 1la
posibilidad de ampliar el término para ejercitar éste, ahora
por seis meses, ya que anteriormente, era de cuatro meses.

* Eatipulé la obligacién de acompafar a la descripeién
de la marca, la descripcién de los articulos a los cuales se
le iba a aplicar la misma.

* La duracién del registro de la marca, seria de veinte
afios, a partir de la fecha de presentacién de la solicitud
ante el Departamento de la Propiedad Industrial; el plazo
podia ser renovable por un tiempo indefinido.
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* Otras dispoéicianes que reguld fueron relativas a su
publicidad, a la nulidad y extincidén de las marcas (25).

g) Decretos en Materia de Marcas.

Existieron ademds, varios decretos relacionados con la
utilizacién de las marcas a saber:

- Decreto de 10 de¢ mayo d&e 1949, por el que se6
Declara oObligatorio el Uso de Marcas para las Medias
ViNylon# y otras Fibras Artificinles gintéticas.

Este decreto fué publicado en el Diario Oficial de 1la
Federacién, el dia martes 24 de Mayo de 1949, siendo entonces
Presidente de la Repiblica el Licenciado Miguel Alemén,

Dicho decreto se expidié con el proposito de regular el
comercio indebido en 1la venta y distribucién de este
producto, originado por la falta de determinacién de su
procedencia, lo que ocasicnaba gue el piblico pagara precios
mis altos, que no correspondfan a la calidad del nylon. Por
ello fue necesario regular la produccién y distribucién, para
promover 1la sana competencia, a fin de que redituara
beneficios econémicoes al consumidor y la industria.

El decreto en sus cinco articules gue lo conformaban
establecié la obligacién de usar las marcas en las medias de
nylon y otras fibras artificilales, ya sea en forma impresa o
trapada, no importando inclusive, que la maxca no estuviera
registrada.

Las medias de produccién naclional, debian usar la
leyenda "Hecho en México", el nombre, y el domicilio de la

{25) WAVA KEGRETE, Justo; lbidem; p.p. 76 2 la B4,
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fabrica en la que se elaboré el producto. Concediéndoles a
los productores un plazo de treinta dias, para realizar lo
dicho con anterioridad y, se establecié una multa para el
caso de incumplimiento (26).

« Decreto de 22 de Beptiembre de 1952, que Declara
Obligatorio el Uso de Marcas para todos los Articulos
de Plata Labrada. Plateados o de Alpaca, que se
elaboren en la Republioca o gque se Pongan a la Venta
en FElla.

Dicho decreto aparecié publicado en el Diario Oficial
de la Federacién, el dia sadbade 29 de Septiembre de 1952,
siendo entonces presidente de la Republica el Licenciado
Miguel Aleman.

Dicho decreto se expidié con el propdsito de regular el
comercio indebido en 1la venta y distribucion de este
producto, originade por 1la falta de determinacién de su
procedencia, 1o que ocasionaba que el publico pagara precios
mas altos, que no correspondian a la calidad del metal. Por
ello fue necesario regular la produccidén y distribucién para
promover la sana competencia, a fin de que redituara
beneficios econdmicos al consumidor y a la industria.

El decreto consté de oche articulos, los cuales
establecian la obligacidn a cargo de Jlos productores de
articulos de plata labrada, plateados o de alpaca, que se
elaboraran en la Republica, de usar la marca en ellos,
estuviera o no registrada; indicar el nombre del productor y
lugar de su establecimiento; sefialar la ley del metal fino
con que esté elaborado el producto; poner la leyenda "Hecho
en México", cuando ocurriere tal supuesto.

(28) Dlarfo Oficiel de i Federacitn; 24 de Mayo de 1949; Secretarfa de
Gobernacion; Kéxico, 1949; p.p. 2 y 3.
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El presente decreto concedia un plazo de 180 dias para
cumplir con estos requisiteos; para el caso de incumplimiento
establecia una sancién de diez a diez nil pesos, los cuales
se duplicarfan en caso de reincidencia; esta pena se le podia
imponer también a 1los comerciantes y productores que
mafiosamente marcaran el producto con una ley superior a la
que realmente le correspondfa (27).

~ Decrete do 22 de Beptiembre de 1952, que Doclara
Obligatorico 61 Uso de Marcas en los Articuleos de
Viaje y Otros que se Fabriquen con Piel en 1la
Reptiblica o se Pongan a 1a Venta en ol Territorio
Nacional,

Por lo que se refiere al citado decreto, el mismo
aparecid’'publicade en el Diario Oficial de la Federacién, el
dia Sdbado 4 de Octubre de 1952, siendo entonces Presidente
de la Reptiblica el Licenciado Miguel Aleman.

Dicho decreto se expidié con el propésito de regular el
comercic indebido en la wventa y Qdistribucidén de este
producte, originado por 1la falta de determinacién de su
procedencia, lo gue ocasionaba que el publico pagarid precios
mds altos, gue no correspondian a la calidad de los mismos.
Por ello fue necesario regular la produccidon y distribucién
para promover la sana competencia, a fin de que redituara
beneficios econémicos al consumidor y la industria,

El decreto constd de cinco articulos entre log cuales
se establecia el uso obligatorio de la marca en los articulos
de viaje, cinturcnes, carteras, monederxos, billeteras,
cigarreras, llaveros, carpetas, portafolios, bolsas de mano,
pastas de argollas y blocks que se fabriguen total o

€27) plario Oficial de (s Federscion: 29 de Noviecbre de 1952; Seccetar(a

de Cobernacidn; Réxica, 1952; p.p. 2 y 3.
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parcialmente con piel dentro de la Republica, o se pongan a
la venta dentro del propio territorioc nacional, estuviese o
no registrada la marca. Ademids se establecia la obligacién de
indicar en dichos articulos el nombre y lugar donde se ubique
la fabrica o taller donde se elaboré el producto, la Leyenda
de "Hecho en México™ cuando se trataba de productos de
procedencia nacional; otorgando a los productores un plazo de
30 dias para cumplir con lo gque la norpatividad sefialaba, en
caso de que no lo hiciesen establecié una pena de diez a diez
mil pesos, la cual se duplicaria en caso de reincidencia
(28).

- Decrato de 10 de Octubro de 1952, que 'Daclara
Obligatorio el Uso de las Marcas en las Prondas de
Vestir que se Fabriqguen en la Repiblica o se Pongan a
la Venta en el Propio Territorio Nacional.

Este decreto se publicé, en el Diario Oficial de 1la
PederaCién; el dia 21 de Octubre de 1952, siendo entonces
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, el
Licenciado Miguel Aleman.

Dicho decreto se expidid con el propésito de regular el
comercio indebido en la venta y distribucién de estos
productos, originado por 1la falta de determinacién de su
procedencia, lo que ocasionaba que el publico pagara preclos
mas altos, que no correspondian a la calidad de las prendas
de vestir. Por ello fue necesario regular dicha produccioén y
distribucién para promover la sana competencia, a fin de que
redituara beneficios econémicos al consunidor y la industria.

¢28) rio Ofictal de ls_federacién; & de Octubre de 1952; Secretarta de
Gobernacién; Néxico, 1952; p.p. & y 5.
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El decreto consté de cinco articulos, entre los cuales
se establecia al obligacién de usar la marca estuviere o no
registrada, en las prendas de vestir que se fabricaran total
o parcialmente en la Republica o se pongan a la venta dentro
del territorio nacional; mencionar el nombre y la ubicacién
de la fabrica o taller; poner la leyenda "Hecho en México" en
los productos de procedencia nacional. Establecié¢ de 30 dias
para cunplir con el mismo y, una pena de diez a diez mil
pesos en caso de no cumplir con lo establecido en é1, pena
que se podia duplicar en caso de reincidencia (zé).

3.~ Ley deo Invenciones y Marcas de 1975.

Esta ley abrogé a la Iey.de Propiedad Industrial del 31
de Diciembre de 1942, publicada en el Diarioc Oficial de la
Federacidn de misma fecha.

Dicha ley fue expedida por el entonces Presidente de la
Repiblica, Licenciado Luis Echeverria Alvarez, por decreto de
30 de diciembre de 1975, el cual no fue publicado sino hasta
el dia 10 de Febrero de 1976, en el Diario Oficial de 1la
Federacidn.

Debido a gue la Ley de Propiedad Industrial de 1942, ya
no respondia a los problemas de aquellos dias ni a los
cambios que demandaba una época en la que, a la par que se
definian nuevas formas de dominacién por parte de los paises
desarrollados, los paises en desarrolle adquirian cada dia
una conciencia mas clara de sus derechos y del imperativo de
ordenar conforme a la Justicia de las relaciones
internacionales". Se trata pues, de eliminar los obstdculos

€29) Dierio oficial de 1p Federscién; 21 de Octubre de 1952; Secretarfa
de Gobernaclén; Kéxico, 1952; p.p. 3 y 4.
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que para nuestro desarrollo deriven de un inadecuado régimen
tradicional de propiedad industrial® (30).

El Doctor Victor Carlos Garcfa Moreno, sostiene que
esta iniclativa, partié del principiec de gque la Patente no es
un derecho natural de propiedad como lo considerd el
liberalismo, sino un privilegio gue el Estado otorga y cuyo
campo de aplicabilidad, alcance y ejercicio, quedan sujetos a
los términos que el propio Estade decide considerarla. Pero
la posicién que sostiene el Doctor Garcia Moreno, es gque en
una concepcidén moderna de la Propledad Industrial, se parte
de la base de que todo lo relacionado con las marcas y, sobre
todo, con las patentes, tiene un cardcter eminentemente
social, ya que desde el momento en que el inventor solicita a
la sociedad, a través del Estado, un privilegio de
exclusividad monopélica para su novedad objetivada, es que
estd dispuesto a considerar su creacidén desde el punto de
vista econémico y soclal; se supera asi la concepcién
meramente "privativista" o “civilista® de las invenciones y
las marcas, como tradicionalmente se les habia concedido,
tanto a nivel nacional como internacional, para transformarse
en una propledad compartida con fines sociales, vy,
especialmente, como un instrumento de desarrollo econdmico de
un pais (31).

Esta ley regulaba en materja de Propledad Industrial, a
las Patentes de Invencidén, Certificados de Invencién, a los
Disefios Industriales (Modelos y Dibujos Industriales),
Marcas, Avisos Comerciales, Nombres Comerciales y a las
denominaciones de origen, y todo lo que tuviera gque ver con
su inscripeidén y registro, publicidad, nulidad, vigencia,

€30) Iniciative de Ley aue Regula los Qerechos de Inventores y el Uso de
109 Sionos Marcarios: Presidencia de la Repiblica; México, Diciesbre de
1973; p. 1.

€31) GARCIA NORERO, Victor Carles; La Kueva ley de Invenciones y Marcas;
Revigta de Ls _ Eaculted e Derecho: Tom XXIl; Universidad Nacional
Autéecma de Mixlco; Enero-Junfo; México, 1982; p.p. 3 y 4.
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uso, la concesidén y transmisién de derechos, infracciones,
procedimientos administrativos, sanciones, recursos, etc.

Podemos adelantar aqui, con independencia de su estudio
en el capitulo correspondiente, que dicha ley no regulaba a
los modelos de utilidad, ni tampoco a los secretos
industriales, lo que podriamos decir que ahora constituyen
una novedad en la Ley de Fomento y Proteccidn de la Propledad
Industrial.

Con esto no se pretende dar un juicio aventurado de que
la Ley de Fomento y Proteccidn de la Propiedad Industrial sea
mejor que la Ley de Invenciones y Marcas, sino de lo que se
trata es de ir sefalando las posibles dlferencias gue tienen
un frente a la otra para al final poder dar una los avances y
retrocesos de la ley vigente,

Por ultimo, cabe seflalar respecto a la citada ley, que
la misma tenia hasta el momento de su abrogacién, con 237
articulos.

4.~ Ley de Yomento y Protocoldén de la Propiedad
Industrial del 27 de Junio de 1991.

En el presente apartado, citaré a grandes rasgos, los
motivos por los cuales surge la presente Ley, asi como las
relaciones gque pudiese tener su creacion con respecto al
Tratado de Libre cComercio de América del Norte, préxino a
entrar en vigor el dia 1 de enero de 1994.

a) Exposicidn de Motivos.

De acuerdo a 1la iniciativa de ley que el actual
Presidente de la Repiblica, presenté al honorable Congreso de
la Unién, el proyecto se formuld, para gue sirva como uno de
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los instrunmentos ‘legales necesarios para avanzar en el
desarrollo econdmico del pais y en esos términos se propone:

"Sentar las bases del desarrollo econémico de México
mediante la wodernizacién de su aparato productivo y de
comercializacisn, comprendiendo la elevacién de su
productividad, el mejoramiento de 1la calidad de sus
productos, la introduccién de nuevas tecnologias y 1la
participacidon en la economia mundial.

Reconoce que para lograr un sano desarrollo econdnmico,
se deben alcanzar los objetivos sectoriales en: 1la
internacionalizacién de la economia nacional; la promocién de
las exportaciones; el fortalecimiento del mercado interno; 1la
desregulacién de las actividades econémicas y el desarrollo
tecnolégico; condiciones necesarias para lograr la
competitividad internacional de 1los bienes y servicios
producidos en la economia mexicana.

Dichos objetivos sectoriales, cuya consecucién deben
inducir la modernizacién industrial y del comercio exterior,
justifican la necesidad de actualizar la infraestructura
legal de la propiedad industrial en México "(32).

En este sentido la comisién dictaminadora de la Camara
de Diputados estimé que los cambios gque introduce el proyecto
de ley, en el régimen de la propiedad industrial, deben
contribuir a apoyar:

Un proceso permanente de mejoramiento de la
productividad, de la innovacién industrial y de la tecnologia
en los sectores productivos. El nuevo régimen legal permite,
por ejemplo, que el inventor de un proceso o producto
industrial mejore su invencidén y que aquél o aquellos a
quienes el titular de la patente autorice, puedan dirigir el

€32) Inicietive de \ey de Fomento y Proteccién de s Propledad
Industrial: Presidencia de la Repiblics; México, Junio 18 de 1991; p.p.
%o ls 7.
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nuevo producto o el nuevo proceso industrial a la ampliacién
de sus mercados y al beneficio de la sociedad que lo use.

Una creclente satisfaccién de las demandas de calidad
de los consumidores. En opinién de esta comisién, la ley en
proyecto, sirve para facilitar a los consunidores 1la
seleccion optima de los productos y servicios que adquieren o
utilizan y, para disminuir el riesgo de que resulten
defraudados por expectativas de una calidad que en realidad
no exista.

Una 1insercién ventajosa de México en 1a economia
internacional. La legislacién que se propone elimina por
ejemplo, la desventaja comparativa que México tiene frente a
otros paises que ofrecen protecciodn y sequridad juridica a la
investigacién, inversién y produccién en diversas ramas o
sectores de la tecnologia industrial en los que actualmente
nuestro pais no protege con su legislacién en vigor, que no
resulte efectiva en lo que toca a la divulgacién ilegal o al
uso no autorizado de informacién tecnoldgica-industrial o
comercial estratégico confidencial, para las empresa que
desarrollen o generen esa informacién.

Un objetive fundamental en la politica tecnolégica-
industrial de México. Alcanzar y mantener la nisma protecciodn
internacional de patentes, wmarcas y otras instituciones de
propiedad industrial.

Asi, esta comision considera oportuno y conveniente
adecuar la legiclacion de la materia, a fin de beneficiar a
México con una mejor posicién para vincularse a las nuevas
tendencias que se aprecian en la economia mundial sobre
comercio, inversicén y tecnologia.

b) Efectosa.
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Los efectos que produjo la entrada en vigor de la nueva
Ley de Fomento y Proteccién de 1la Propledad Industrial,
fueron los siguientes:

1) Se abrogd, la Ley de Invenciones y Marcas, publicada
en el Diario Oficial de la Federacién, el 10 de Febrero de
1976.

2) Se abrogd, la Ley sobre el Control y Registro de la
Transferencia de la Tecnologia y el Uso de Explotacién de
Patentes y Marcas y su Reglamento, publicados en el Diario
oficial de la Federacidn los dias 11 de Enero de 1892 y, 9 de
Enero de 1990, respectivamente.

3) Se prevé la creacién de un reglamento para la nueva
Ley de Propiedad Industrial, y en consecuencia se derogari el
reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas; sin cue a la
fecha hubiere sucedido, adn cuando se encuentra contemplada
ya su publicacién para el mes de septiembre del presente aiio.

4) Se prevé la creacién.del Instituto Mexicano de 1la
Propiedad Industrial.

5) Desaparecen los Certificados de Invencién,

6) Se les otorga un plazo o periodo mayor de vigencia a
varias figuras de la Propiedad Industrial.

7) Se introducen las figuras de el Modelo de Utilidad,
el Secreto Industrial, las Marcas Colectivas vy, las
Franquicias en 1a 1legislacién mexicana de la Propiedad
Industrial.

De estos efectos que provocd la entrada en vigor de la
nueva Ley de Propiedad Industrial, hablaremos en 1los
capitulos correspondientes.
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@) Bu relacidn con el Posible Acuerdo Trilatoral de
Libre Comercio. Canadi- E.U.-Méxioco.

El 12 de Agosto de 1992, el Secretario de Copmercio y
Fomento Industrial de México, Jaime Serra; el Ministro de
Industria, Ciencia y Tecnologia y Comercio Internacional de
Canad4, Michael Wilson; y la Representante Comercial de
Estados Unidos, Carla Hills, concluyeron las negoclaciones
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TIC), en
una primera parte.

El predmbulo expone los principlos y aspiraciones que
constituyen el fundamento del Tratado. Los tres paises
confirman su compromiso de promover el empleo y el
crecimiento econdmico, mediante la expansién del comercio y
de 1las oportunidades de inversi6n en 1la zona de 1libre
comercio, También ratifican su conviccién de gque el TIC
permitird aumentar la competitividad internacional de las
empresas mexicanas, canadienses y estadounidenses, en forma
congruente con la proteccién del medic ambiente. En el
preambulo se reitera el compromiso de los tres paises del TLC
de promover el desarrollo sostenible, y proteger, ampliar y
hacer efectivos los derechos laborales, asi como mejorar las
condiciones de trabajo en los tres paises,

Entre los objetivos y disposiciones iniciales del TLC,
se establece formalmente una zona de libre comercio entre
México, Canada y Estados Unidos, de conformidad con el
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT).
Estas disposiciones proveen las reglas y los principios
bisicos que regiran el funcionamiento del Tratado y los
objetivos en que se fundara 1la interpretacion de sus
disposiciones.

los objetivos del Tratado son: eliminar las barreras al
comercio; promover condiciones para una competencia justa,



58

incrementar las oportunidades de inversidén, proporcionar
proteccién adecuada a los derechos de propiedad intelectual,
establecer procedimientos efectivos para la aplicacidén del
Tratado y la solucién de controversias, asi como fomentar la
cooperacidén trilateral, regional y multilateral. Los paises
miembros del TLC logrardn estos objetivos mediante el
cumplimiento de los principios y reglas del Tratado, como los
de trato nacional, trato de Nacién mas favorecida vy
transparencia en los procedimientos.

Cada pais ratifica sus respectivos derechos vy
‘obligaciones derivados del GATT y de otros convenios
internacionales. Para efectos de interpretacién en &aso de
conflicto, se establece que prevaleceradn las disposiciones
del Tratado sobre las de otros convenios, aunque existen
excepciones a esta regla general. Por ejemplo, las
disposiciones en materia comercial de algunos convenlos
ambientales, prevalecerin sobre el TLC, de conformidad con el
requisito de minimizar la incompatibilidad de estos convenios
con el TLC,

En las disposiciones iniciales se establece también, la
regla general relativa a la aplicacién del Tratado en los
diferentes niveles de Gobierno de cada pais. Asimismo, en
esta seccién se definen los conceptos generales que se
emplean en el Tratado, a fin de asegurar uniformidad y
congruencia en su utilizacioen (33).

Por lo que se refiere al tema motivo del presente
trabajo, las bases de negociacién del Tratado establecen
obligaciones sustanciales relativas a 1a propiedad
intelectual, las cuales se fundamentan en el trabajo
realizado por el GATT y los convenios internacionales mds
importantes sobre la materia'. Cada pais protegerd adecuada y

{33) Cuestiones Internacfonales; Revista Polltica  jnternaciona
Extrenjera; Wae. 1; AR I; Cembio XXI; Fundacidn Kexicana A.C.; Méxica,
Julfo- Septiembre, 1992,
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efectivamente los derechos de propiedad intelectual, con base
en el principio de trato nacional vy, asegurard el
cumplimiento efectivoe de estos derechos, tanto a nivel
nacional como en las fronteras (34).

El Tratado debe definir compromisos especificos sobre
la proteccicn de:

% Derechos de Autor: que comprehde la proteccidn de los
programas de coémputo como obras literarias y, las bases de
dato como compilaciones; conceder derechos de renta para los
programas de cdémputo y fonogramas; estipular un plazo de
proteccién de por lo menos 50 afos para los fonogramas.

* Propiedad Industrial: la cual comprende 1los
siguientes puntos:

- Conceder patentes para productos y proceses en
practicaﬁente todo tipo de inventos, incluidos 1los
farmacéuticos y agroguimicos;

- Eliminar cualguier régimen especial para categorias
particulares de productos, cualquier disposicidn para 1la
adquisicién de 1los derechos de patentes y, cualquier
discriminacién en la disponibilidad y goce de los derechos de
patentes gue se otorguen localmente y en el extranjero;

- Brindar la oportunidad a los titulares de las
patentes, para que obtengan proteccidén en los inventos
relativos a productos farmacéuticos y agroquimicos, que antes
no estaban sujetos a ser patentados;

~ Proteger a las marcas de servicios al mismo nivel que
las de productos;

{34) SERRA PUCHE, Jalme; Tratado de Libre Gomercio entre Néxlgo, Cenodd y
£stedos Unidas (Resumen): Secretarfa de Cemarcic y Focento Industrial;
México, 1992; p. 18,
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- Proteger las sefales codificadas emitidas por
satélites, en contra de su uso ilegal;

- Proteger los secretos industriales en general, asi
como la proteccién contra la divulgacién por parte de las
autoridades competentes de resultados presentados por las
empresas relativos a la seguridad y eficacia de sus productos
farmacéuticos o agroquimicos;

- Proteger los circuitos integrados tanto en si mismos,
como a los bienes que los incorporen; y

- Proteger las indicaciones geograficas, para cubrir a
los titulares de las marcas y evitar inducir al publico a
error.

También en el Tratado se incluyen obligaciones
detalladas referentes a la propiedad intelectual cobre:

- Procedimientos judiciales para la puesta en préictica
de 1los derechos de propiedad intelectual incluidas las
disposiciones relativas a dafios, suspensién precautoria y, en
general, a los aspectos de legalidad en procedimientos; y

- El cumplimiento de 1los derechos de propiedad
intelectual en la frontera, incluidas las salvaguardas para
prevenir el abuso.

El Licenciado Jaime Serra Puche, titular de 1la
Secretaria de Comercic y Fomento Industrial, al concluir la
negociacién del TLC, argumento en su informe respecto a la
Propiedad Intelectual, lo siguiente:

"La modernizacidén tecnoldgica conlleva al abatimiento
de costos medios de produccidén, el aumento de la calidad
total de los productos y los procesos y, en general, el
desarrollo eficiente de la inversién."
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"Para apoyar las ventajas competitivas gue se generan
mediante mejoras tecnoldgicas y diferenclacién de productos,
conforme a lo requerido la apertura de la economia mexicana,
el Congreso aprobd recientemente la legislacién en materia de
Propiedad Industrial. la nueva Ley de Fomento y Proteccién de
la Propiedad Industrial, ofrece proteccién Jjuridica a 1los
distintos tipos de derechos de propledad industrial a niveles
similares a los que otorgan las legislaciones mis avanzadas
en la materia.”

"De esta manera, la ley es un instrumento juridico
importante para inducir en las empresas del pais a un proceso
continuo de innovacién tecnolégica y mejoramiento de 1la
calidad, asi como para atraer del extranjero inversiones y
tecnologias avanzadas, gue permitan a México competir en 1la
economia mundial."

"Asimismo, las recientes reformas a la Ley de Derechos
de Autor estimulan la creatividad intelectual y evitan que,
por medio de la pirateria se despoje a los autores de los
beneficios econdmicos que les corresponden."

"Juntas, la Ley de Propiedad Industrial y las reformas
a la de Derechos de Autor hacen de México un pafs a la
vanguardia en la materia, ya que ofrece proteccidén efectiva a
los titulares de derechos de Propledad Intelectual en un
contexto de apertura y desregulacidén,."

"En materia de Propiedad Industrial, el Tratado
incorpora los avance legislatives mexicanos y compromete a
las partes a cumplir con sus obligaciones internacionales
contrajdas en el marco del GATT y en otros foros
multilaterales."

"Estados Unidos otorgara a México trato no
discriminatoric en la proteccidn de patentes. Ademds, las
partes extenderdn proteccién a circuitos integrados y a
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varledades vegetales. Esto Wltimo estimularid la innovacién en
al campo mexicano."

"Pambién impedird que los productos comercializados en
Estados Unidos y Canadd se ostenten de manera falsa como
originarios de México cuando no lo sean. Ambos pailses
reconocerédn, asimismo, al Teguila y al Mezcal como productos
distintivos de México y sdlo permitirdn su venta si se
producen en nuestro pais y cumplen con las normas mexicanas.,"

"En materia de Derechos de Autor, las partes también
reafirmardn sus compromisos internacionales. lLos programas de
cémputo recibirdan la wmisma proteccidn que 1las. obras
literarias. asimismo, se prohibird la comercializacién no
autorizada de ciertas sefales de satélite, incluyendo la de
los aparatos destinados a su decodificacién. Por su parte,
las peliculas mexlicanas que, en el pasado, se declararon en
el dominio publico en Estados Unidos por disposiciones
administrativas, nuevamente recibirdn proteccidn y pago de
regalias por su exhibicion.”

"Para asegurar la aplicacién &agil y oportuna de las
disposiciones, las partes estableceran mecanismos operativos
para llevarlas a la préactica, con atencién especial a 1las
zonas fronterizas."

"Las disposiciones de este capitulo, aunadas a las de
inversidn y acceso a mercados, completan un marco iddneo de
incentivos, ya que proporcionan seguridad juridica, alentardn
la innovacién tecnoldgica y proplclaran el desarrollo de
proyectos modernos, altamente competitivos, con  gran
capacidad de generacién de empleos y divisas y, con una
perspectiva de blenestar a largo plazo™ (35).

€35) SERRA PUCNE, Jalme; Conclusidn de (s N de. )
i ro  Méxic Cansdd stada! {do Secretsria
Lomerclo v Fomento Industrial: México, 1992; p.p. 37 v 38,
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Como veremos en los capitulos subsecuentes, la Iey de
Fomento y Proteccién de la Propiedad Industrial, contiene
dentro de sus innovaciones las bases que se establecieron
para la negociacidén del Tratado de Libre Comercio, en lo que
a materia de Propiedad Industrial se refiere; lo que me lleva
a concluir que nuestra Ley de Propiedad Industrial, fue
creada con miras a la celebracién y entrada en vigor de dicho
Tratado.

IX.~ TRATADOS INTERNACIONALES.

A continuacién citaré de manera breve, los Tratados
Internacionales que existen en materia de Propiedad
Industrial, que a juiclio del suscrito considero son los mis
importantes y los mas utllizados a nivel mundial.

- io de Pparpis 0 [-] @ a
dus 4 {s]

Este convenio es la base de la regulacién internacional
de la Propledad Industrial, mediante él se cred la Unidn para
la Proteccién de la Propiedad Industrial, conocida como la
Union de Paris (36),

El Convenio, fue suscrito el 20 de Marzo de 1883, y ha
sufride concretamente, las siguientes revisiones: en
Bruselas, el 14 de Diciembre de 1900; en Washington, el 2 de
Junio de 1911; en La Haya, el 6 de Noviembre de 1925; en
Iondres, el 2 de junio de 1934 (entré en vigor el lo. de
Agosto de 1938); en Lisboa, el 31 de Octubre de 1958 (entré
en vigor el 4 de Enero de 1962); y la ultima sucedié en
Estocolmo, el 14 de Julio de 1967.

(36) ROWANI, José Luls; Propfeded Indupyrisl y Derecha de Autor; Bosch
Casa Editorfal, S.A.: Barceloma, 1976; p.p. 25 a 1a 27 y 131 & la 145.
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Dicho Convenic consta hasta la revisidn de Estocolma,
de 30 articuleos en donde regula: las Patentes de invenciodn,
incluyendo en ellas las patentes de introduccién o
importacién, certificados de invencidn, patentes y
certificados de adicidn; los medelos de utilidad: los dibujos
y modelos industriales, las wmarcas de fédbrica o de comercio y
las marcas de servicios; el nombre comercial; las
Indicaciones de procedencia o denominaciones de origen; ast
como represién de la competencia desleal (Art, 1).

1.~ Los nacionales de cada uno de los paises de 1la
Unidn gozaran en todos los demds paises de la Union de las
ventajas que las leyes respectivas concedan actualmente o en
el futuro a sus nacionales, quedanda comprendidos aquellos
nacionales que no formen parte de la Unidén gque tengan su
domicilio, establecimiento industrial o comercios efectivos y
serios en alguno de los pafses de la Unién (Arts., 2 y 3).

2.~ El derecho de prioridad también lo consagra dicho
convenio, en virtud del cual, quien hubiere depositado
regularmente una solicitud de patente de invencidn, modelo de
utilidad, de dibujo industrial o modelo industrial, de marca
de fébrica o de comercio en alguno de los paises de la Unidn
o su causahabiente gozara, para efectuar el depdsito en los
otros palses, de un derecho de prioridad durante los plazos
fijados mas adelante. { 12 meses para patentes de invencioén y
las modelos de utilidad, y 6 meses para los dibujos o modelos
industriales y para las marcas). (Art. 4).

3,~ Las patentes solicitadas en los diferentes paises
de la Unién, por leos naclonales de paises de la Unidn serdn
‘independientes de las patentes obtenidas para la misma
invencidén en los otros paises adheridos o no a la Unidén. Esta
disposicién deberid ser entendida de manera abscoluta, sobre
todo en el sentido de gue las patentes solicitadas durante el
plazo de prioridad son independientes tanto desde el punto de
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vista de las causas de nulidad y caducidad, como desde el
punte de vista de la duracién normal (Art. 4 bis).

4.~ En cada uno de los paises de la Unién, no se
considerard que ataca a los derechos del titular de la
patente:

a) El emplec a bordo de navios de los demds paises de
la Unidn, de medios que constituyan el objeto de su patente
en el caso del navio, en las mdgulnas, aparejos, aparatos y-
demas accesorios, cuando dichos navios penetxen temporal o
accldentalmente en aguas del pais, con la reserva de que
dichos medios se empleen para las necesidades del navio;

b} El emplec de medios que constituyan el objeto de su
patente en la construccién o funcionamiento de los aparatos
de locomocidén aérea o terrestre de los demids paises de la
Unién o de los accesorios de dichos aparatos, cuando éstos
penetren temporal o accidentalmente en el pais (Art. 5 Ter).

5.~ Las condiciones de depésitec y registro de 1las
marcas de fdbrica o de comercio, serdn determinadas en cada
pais de la Unidén por su legislacién nacional. Sin embargo,
una marca depositada por un nacional de un pais de la Unién,
no podra ser rehusada o invalidada por el motivo de que no
haya sido depositada, registrada o renovada en pais de origen
(Art. 6).

Por otra parte, toda marca regularmente registrada en
el pais de origen serd admitida para su depésito y protegida
tal cual es, en los demas paises de la Unidn salvo:

a) que afecte derechos adquiridos por terceros en el
pais donde la proteccion se reclama;

b) cuando lo marca de gue se trate esté desprovista de
todo cardcter distintivo y otros supuestos similares; y,
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c¢) cuando sean contrarias a la moral, al orden piblico
¥. en particular, cuando sean capaces de engafiar al publico
(Art., 6 Quinquies).

6.~ El nombre comercial serda protegido en todos los
paises de la Unidn, sin obligacidn de depdsito o de registro,
forme o no parte de una marca de fdbrica o de comercio (Art.
8).

El citado convenio fue publicado en el Diario o0Oficial
de la Federacidn, el 27 de Julio de 1976.

B.=~ Convenio gqua Establecse la Organizacién Mundial de

a_Yropiedad Intelectual, Del 14 de Juljo de 1867,

El presente convenio se firmé, con el fin de contribuir
a una mejor comprensién y colaboracidén entre los Estados,
para su mutuo beneficio y sobre la base del respeto a su
soberania e igualdad. Deseando estimular la actividad
creadora, promover en todo el wmundo la proteccidén de la
Propiedad Intelectual. Asi como modernizar y hacer mas eficaz
la administracidén de las Uniones . instituidas en el campo de
la proteccidén de la Propiedad Industrial y de la proteccién
de las obras literarias y artisticas, respetando al mismo
tiempo plenamente la autonomfa de cada una de las Uniones
37). ’

Este Convenio, se publicé en el Diario Oficial de la
Federacién, el dia martes 8 de Julio de 1975, constando de 21
articulos.

Algunas de las disposiciones que considero importantes
mencionar son:

{37) Diario Oficial de |» Federacidn; 8 de Julle de 1975; Secretsrfe de
Gobernacién; México, 1985; p.p. 12 & la V.
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* Por medio del presente convenio se establece la
Organizacidén Mundial de la Propiedad Industrial (Art. 1).

* Los fines de dicha Organizacién son: fomentar la
proteccién intelectual en todo el mundo, mediante la
cooperacién de los Estados, en colaboracién, cuando asi
proceda, con cualquier organizacién internacional y, asegurar
la cooperacidn administrativa entre las Uniones (Art. 2).

* Para alcanzar sus fines entre otras cosas, fomentara-
la adopcién de medidas destinadas a mejorar la proteccién de
la propiedad intelectual en el mundo y armonizar las
legislaciones de las naciones sobre la materia; podra aceptar
el tomar el cargo la administracidén de cualquier otro acuerde
internacional destinado a fomentar la proteccidon de la
Propiedad Industrial, o el participar en esa administracién:
favorecerd la conclusion de todo acuerdo internacional
destinade a fomentar la proteccién de la propiedad
intelectual (Art. 4).

* Establece la formacién de una Asamblea General,
formada por los Estados parte en el presente Convenio que
sean miembros al menos de una de las Uniones (Art. 6).

* Ademds, establece la forma de como un Estado puede
llegar a ser miembro del presente convenio; se establece como
sede de 1la Organizacién Ginebra; contiene disposiciones
referentes a las fianzas, notificaciones, vigencia,
denuncias, entre otros (Arts. 10, 11, 15 y 18).

.= Arreglo de Lisboa Relativo a la cld
Denominaciones de origen su Registro tornaciona
Del 331 de Octubre de 1958.
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Mediante este convenio, se c¢reo una Unidn particular
relativa a la proteccidén de las denominaciones de origen y su
registro internacional, conocida como la Union de Lisboa.

El presente convenio fue suscrito el 31 de Octubre de
1958, por los siquientes paises: Cuba, Espana, Francia, la
Repiiblica Popular de Hungria, Israel, Italia, Portugal, la
Repiblica Popular Rumana y la Repiblica Checoslovaca. S8in
embargo, entré en vigor hasta el 25 de Septiembre de 1966,
siendo revisade en Estocolmo, el 14 de Julio de 1967, y
entrando en vigor esta revisién, el 31 de Octubre de 1973
(38).

El presente Arreglo establece entre otras disposiciones
las siguientes:

1.~ Los Estados miembros se comprometen a proteger en
sus territoriocs, seguin los términos del presente Arreglo, las
denominaciones de origen de los productos de otros paises de
la Unién particular, reconocidas y protegidas a dicho titulo
en el pais de origen y registrhdas en la Oficina de la Unidn
para la proteccién de la Propiedad Industrial (Art. 1).

2.~ Define a 1la denominacién de origen, como "la
denominacién geogrdfica de un pais, de una regién o de una
localidad que sirva para designar un producto originario del
misme, y cuya calidad o caracteristicas se deben
exclusivamente al medio geografico, comprendidos los factores
naturales y los factores humanos" (Art. 2).

3.~ La proteccién sera asegurada contra toda usurpacién
o imitacidén, incluso si el verdadero origen del producto
fiqura indicado o si la denominacién se emplea en traduccién
o va acompaiiada de expresiones tales como "género", "tipo",
"manera", "imitacién" o similares (Art. 3).

€38) RONAXI, José Luis; Ob. Cit.; p.p. 60 y 61, 201 a le 206,
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4.~ Establece que el registro de la denominacidén de
origen se hard, en la Oficina para la proteccidn de 1la
Propiedad Industrial. En el nismo articulo, se establece un
procedimiento para su registro {(art. 5).

5.~ Las acciones necesarias para asegurar la proteccién
de las "denominaciones de origen, podrin ser ejercitadas en
cada uno de los paises de la Unién en particular, segin la
legislacidn nacional (Art, 8).

Por ultimo, cabe sefalar, gque el presente Arreglo fue
publicado en el Diarie Oficial de la Federacién, el dia
Sdbado 11 de Julio de 1964, y el mismo consta de 14
articulos.

=~ _Tratado de ire 8ob otaced de)
o_0limpico optad obi [}

Septiembre de 1981.

El presente tratado fue publicado en el Diario Oficial
de la Federacioén, el dia Viernes 2 de Agosto de 1985. Dicho
Tratado estd compuesto por 9 articulos y un articulo anexo
(39).

Entre las disposiciones mas importantes comentamos las
siguientes:

1.~ Tede Estado gue es parte del presente Tratado, se
conpromete a rehusar o anular el registro como marca y
prohibir, con medidas apropiadas, la utilizacién como marca u
otro signo, con fines comerciales, de cualquier signo que
consista o contenga el Simbolo Olimpico, como lo define la
Carta del Comité Olimpico Internacional, salvo gque sea con la
autorizacién del Comité Olimpico Internacional (Art. 1).

(39) Diacfc Qficial ode la, Federscidn; 2 de Agosto de 1965; Secretarfs de
Gobernacion; Méaico, 1985 p.p. 12 a a 14,



70

2.- Establece que todo Estado miembro de 1la
Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual o de 1la
Unién Internacional para la Proteccién de la Propiedad
Industrial, podré ser parte del presente tratado mediante los
requisitos que el mismo articulo establece (Art. 5).

3.~ Por ultimo, el Tratado nos dice que el Simbolo
Olimpico estd constituido por cinco anillos entrelazados:
azul, amarillo, negro, verde y rojo, colocados en este orden
de izquierda derecha. Sélo los anillos lo constituyen, sean
éstos empleados en une o varios colores (Art. Anexo).

= atad a_Coopsraci onémica en. Materia de
tentes

Este Tratade de Cooperacidén en Materia de Patentes,
generalmente conocido por sus siglas PCT (Patent Cooperation
Treaty); es un tratade multilateral, concluido en Washington
en 1970.

Los objetivos principales de éste Tratado son:
simplificar el procedimiento para la obtencidén de las
patentes, en caso de dque un solicitante desee adquirir
patentes por su invencidn, en mds de un pais; y facilitar el
trabajo de las administraciones nacionales encargadas de
examinar y otorgar las patentes (40).

El presente Tratado, no es un tratado para la concesién
de una patente supranacional, sino que, facilita unicamente,
ciertas etapas ce la tramitacidn de las solicitudes de
patentes. El examen final de cada solicitud y la decisidn de
otorgar o no una patente es responsabilidad exclusiva de cada
pais. Es decir, este Tratado no afecta en nada la facultad

(40) BDOGSLH, Arperd; [Tretado de Cooperacién =0 Materis de Patentes;

Revigsa Weafcana de s Propleded fndustrisl y Artisgica; Ao VII; Wim,
14; Méxfco, Julfo- Diclembire, 1989; p.p. 157 » la 185,
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soberana que tiene cada pais de rehusar o aceptar las
solicitudes de patentes.

El PCT, es un simple Tratado de procedimientos, porque
sélo se ocupard de ciertos aspectos preparatorios de la
tramitacidén nacional, para la concesidén de las patentes. El
derecho sustantivo sobre las patentes y el procedimiento para
otorgarlas queda fuera del &mbito del PCT y, por consiguiente
no serian afectados por este.

La tramitacién internacional bajo el PCT, se inicia con
un depésito de una solicitud internacional.

La solicitud contendrd una descripecién de la invenciédn,
juntamente con los dibujos, cuando fueren necesarios, y las
reivindicaciones. Nombre del ‘inventor y enumeracidén de 1los
paises en los cuales desearia el solicitante obtener una
patente.

La solicitud, serd depositada en la Oficina Nacional
del solicitante, a la que se llama la "Oficina Receptora".

Las copias de 1la solicitud internacional, wuna vez
depositadas seran comunicadas a la Oficina Internacional
(BIRPI), con sede en Ginebra y, a la Autoridad de busqueda
competente. La finalidad de 1la busqueda, es descubrir
aquellas publicaciones gque puedan afectar la novedad de la
pretendida invencién.

Actualmente existen cinco Organizaclones encargadas de
la busqueda internacional: Las oficinas nacionales de los
Estados Unidos, Japén, en lo dque eran la Republica Federal de
Alemania y 1la Unién Soviética, asi come el Instituto
Internacional de Patentes de la Haya. Este Instituto, cabe
sefialar, atiende la busqueda de los paises que no son
miembros del tratado.
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El "Informe de Bisqueda Internacional", es el resultado
de la busgueda. Este informe, contiene las citas
bibliograficas de los documentos gque segin el parecer de la
‘Autoridad de Bisqueda, podrian tener importancia cuando las
Oficinas nacionales de la propiedad industrial examinaran la
solicitud.

El informe de busqueda internacional, se comunicara en
primer término al solicitante, junto con 1los documentos
citados con anterioridad, a fin de gque lo3 examine y le
permitan formarse un juicio sobre el valor de la invencidn y
la posibilidad de obtener la patentabilidad o no en otros
paises. En caso de que continde con el tramite, se 1le
comunicara a la oficina nacional.

En toda solicitud internacional, se podrd invocar la
prioridad de una solicitud nacional anterior que hubiese sido
depositada durante el ano que establace el Convenlo de Paris
para tal efecto, y con los requisitos que en el propio
Convenio se sefalan.

La Oficina Nacional de cada pais designado, tendrd 1la
obligacién de no dar curso, ni examinar solicitudes
internacionales, antes de la expiracidén de veinte meses,
contados a partir de la fecha de prioridad, debido a que es
necesario prever un lapso, después del depdsito de 1la
solicitud internacional, para perznitir a las Autoridades de
Bisqueda preparar sus informes.

Una vez que haya concluido el término de veinte meses,
comenzard la tramitacidén nacional, como si no existiera el
PCT., Si la solicitud internacional estuviese escrita en una
lengua extranjera, el solicitante tendria gue depositar en la
Oficina Wacional una traduccidén de la solicitud y estaria
también obligado a pagar las tasa nacionales previstas para
las patentes en general.
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El Tratado, también prevé un examen denominado "examen
previo internacional", que 8se diferencia del examen de
busqueda, en que mientras en éste Ultimo se da un lista sélo
de citas, en el primero se expresa una opinién sobre 1la
novedad y otras caracteristicas de la invencién. El término
de veinte meses se prolonga otros cinco, cuando se solicita
éste tipo de examen.

Los efectos del PCT, a la fecha, son ahorrar tiempo,
esfuerzo, trabajo y dinero, a quien busca proteccién para su
invento en varios paises. Ya que con una sola solicitud
depositada en su propioc pais, el solicitante obtiene los
mismos derechos que él obtiene, hoy a través del depésito de
solicitudes individuales en cada uno de los paises en gue

desea proteccidn.

Como resultado de la Conferencia diplomatica para 1la
institucién de un sistema europeo de expedicién de patentes,
calebrada en Munich, del 10 de Septiembre al 5 de Octubre de
1973, con la participacién de 21 Estados, el 5 de Octubre de
1973, 14 de los 21 Estados suscribleron el Convenio sobre la
patente europea (41).

Los Estados signatarios fueron: Alemania (Republica
Federal), Bélgica, Dinamarca, Francia, Grecia, Irlarda,
Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Noruega, Paises Bajos,
Reino Unido, Suecia y Suiza. Posteriormente fue signado por

Austria y Moénaco.

Al mismo tiempo que el Convenio, la Conferencia adoptéd
un Reglamento para su ejecucién; un Protocolo sobre 1la
competencia judicial y el reconocimiente de decisiones

(413 RONAN!, José Luls; Ob. Cit.; p.p. 79 vy BO.
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relativas al derecho a la obtencidén de la patente europea: un
Protocolo sobre los privilegios e inmunidades de 1la
Organizacidn Europea de Patentes; un Protocolo scbre la
centralizacién y la introduccién del sistema europeo de
patentes; un Protocolo interpretative del articulo 69 del
Convenio; una Declaracidén relativa a la Seccién 4a, parrafo 1
del Protococlo sobre la centralizacién: una Decisidn relativa
a ciertos trabajos preparatorios a la apertura de la Oficina
Europea de Patentes; una Decisidn relativa a la formacidén del
personal de la Oficina FEuropea de Patentes; y por ultimo, una
Resolucién relativa a la asistencia técnica a los paises en
vias de desarrollo.

El Convenio ofrece al inventor que desea 'proteger su
invencién en varios paises europeos, 1la posibilidad de
sustituir 1los diversos procedimientos de expedicién de
patentes nacionales, por un procedimiento unico de expedicidn
internacional.

La solicitud de patente ,europea deberd ser depositada
en los organismos prevenidos en el articulo 75 del Convenio,
en alemdn, ingles o francés, y deberdn designar los Estados
contratantes en los gue se solicita que la invencidn sea
protegida. .

La patente europea, una vez concedida, no constituira
otra cosa que un haz de patentes nacionales en los paises
designados, patentes que tendran los mismos efectos y estaran
sometidas al mismo régimen que las patentes nacionales en
estos paises. Ello no obstante:

1.~ lLas causas de nulidad de la patente europea, estan
resefiadas en el Convenio, de forma que ninguna legislacién
nacional puede prever la anulacidén de la patente por otros
motivos, que los que enumera en forma taxativa el propio
Convenio, y en especial su articulo 138.
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2.- Si el objeto de la patente europea recae sobre un
procedimiento, los derechos que confiere 1la patente se
extienden a los productos obtenidos directamente por este
procedimiento.

G.- Arreglo de Niza. 1 [} nio de_195

El Arreglo de Niza, que consiste en una clasificacién
internacional de productos y serviclos para el registro de
marcas, surgid después de una serie de trabajos llevados a
cabo por 1las Oficinas Internacionales Reunidas para la
Proteccién de la Propiedad Intelectual (BIRPI), predecesoras
de 1la Organizacién Mundial de 1la Propiedad Intelectual
(OMPI), en colaboracién con las oficinas nacionales de la
propiedad industrial, adquiriendo el cardcter de oficial,
mediante un arreglb concluido entre los Gobiernos
participantes en ocasidén de la Conferencia Diplomitica de
Niza, el 15 de Junio de 1957, la cual fue revisada en
Estocolmo el 14 de julio de 1967 (Acta de Estocolmo) (42).

Los paises que forman parte de éste arregleo, se han
constituido en una Unién Particular en el marco de la Unidn
de Paris para la Proteccidén de la Propiedad Industrial. Estos
paises han adoptado y aplican una nisma clasificacidén de
productos y servicios para el registro de las marcas.

La Clasificacién Internacional gque establece el
presente arreglo, tiene un valor practico. Cada uno de los
paises que lo forman deben aplicarla para el registro de las
marcas, bien como sistema principal, bien como sistema
auxiliar, y debe de figurar en las publicaciones oficiales de

(42) Organizacién Mundial de la Propiedod iIntetectuat (OMP1) Gincbra y

Oficina Espadola de Patentes;_Clasificacién Internscional de Productos y

rvicio: ra Registro de 1as Marcas, estabtecidas en wir

lrotado de Wiza; Tomo 1; Sexta Edicidn; 1992.
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sus registros, los nimeros de las clases de la clasificacién
internacional a que pertenezcan los productos y servicios,
para los que se registren las marcas.

El empleo de la Clasificacidén Internacional es
cbligatorio no sdlo para los paises que forman parte del
Arreglo de Niza. También lo es para el registro internacional
de marcas efectuado por la Oficina Internacional de la ONMPI,
en virtud del Arregle de Madrid para el Registre
Internacional de Marcas, o del Protocolo relativo al Arreglo
de Madrid para el registro Internacional de Marcas, asi como
para el registro de marcas, efectuado en virtud del Acuerdo
relativo a la Creacién de una Organizacidn Africana de La
Propiedad Intelectual {OAPI), y en virtud, de la Ley Uniforme
del Benelux sobre las marcas.

Las ventajas que representa la utilizacién de 1la
clasificacién de Niza, son las siguientes: (43)

1.~ Cada pais que utilice la clasificacién de Niza, es
Vibre de atribuirle en su terrltorio el alcance juridico que
considere oportuno. En particular, la clasificacidn no obliga
a los paises de la Unidn de Niza, ni en cuanto a 1la
apreciacién del alcance de la proteccidn de la marca, ni en
cuanto al reconocimiento de las marcas de servicio.

2.~ La utilizacidn de la clasificacién de Niza ofrece
miltiples ventajas, tanto a la oficina nacional como al
salicitante.

Desde el punto de vista de la oficina nacional dque
registra las marcas procedentes de alguncs de los numerosos
paises que utilizan la clasificacidn de Niza, ésta permite,
reducir notablemente los esfuerzos consagrades a la

(43} Ocgenizecitn Wundial de la Propiedad Intelectual (OWPL), Ginebra, y
Otlcina Espafole de Patentes; Clasificecion intarnacional de Productos y
gerviclos, para el registro de las NMarcas, establecides en wirtud del
sratado de Niza; Tome 18; Sexta Edicién; 1992,
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clasificacidn y reclasificacién, de los productos y servicios
que canstituyen el objeto de la solicitud.

En efecto, existen muchas posibilidades de que la
- solicitud de registro presentada por un solicitante, indique
para los productos o servicios, la misma clasificacién que se
habia indicado en la solicitud del pais de origen. Como
quiera gque la clasificacidén indicada ha sido ya controlada o,
en su caso, rectificada por 1la oficina nacional competente
del pais de origen, el control de la clasificacidn de 1los
productos y servicios se verd, en consecuencia, facilitado en
todo nuevo pais en el que se solicite la marca.

3.~ Otra ventaja derivada de la utilizacion de 1la
clasificacién de Niza, radica en que constituye para las
oficinas nacionales y las agencias especializadas, en 1la
bisqueda de anterioridades y, la vigilancia mundial de las
marcas, un sistema uniforme que permite la creacién de
ficheros y archivos de base.

4.~ Desde el punto de vista del solicitante, que desea
proteger sus marcas, cada vez en un mayor numero de paises,
la utilizacién de la clasificacién de Niza de por las
oficinas nacionales, le permite presentar sus solicitudes con
referencia a un unico sistema de <clasificacién., La
preparacién de las solicitudes se ve igualmente simplificada
ya que, para la misma marca, la clasificacién de 1los
productos y servicios, serd la misma, en todos los paises que
han adoptado la clasificacién de Niza. Ademds, la existencia
de la clasificacién de Niza en varies idiomas, permite
reducir considerablemente el trabajo de 1los solicitantes,
cuando se trata de presentar una lista de productos o
servicios en idioma distinto, del idioma del pails de origen

de la marca.

5.~ Otra ventaja ofrecida por la clasificacién de Niza,
consiste en su puesta al dia, y su modernizacién periddica,
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realizadas de modo descentralizado y uniforme, por un Comité
de Expertos en el que estdn representados, paises de todos
los continentes.

Por ultimo, solo haré mencidén de que nuestro pais no
forma parte de éste Arreglo, pero sin embargo, adopta lo
establecido en ¢1, para clasificar el registro de las marcas
que se otorgan en nuestro pais, debido a la importancia y
ventajas que como ya vimos, representa el Arreglo de Niza.
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[ = CAPITULO TERCERO =~

MODIFICACIONES IMPORTANTES EN MATERIA DE PATENTES Y
REGISTROS8 EN LA NUEVA LEY.

I.= DE LAS INVENCIONES.

A.- Generalidades.

El hombre a fin de satisfacer sus necesidades, tanto
primarias como secundarias y, en la medida en que estas van
aumentando, tiende a inventar procesos y productos que puedan
satisfacer éstas, de una forma cada vez mas réiplda y mis
precisa; dichas invenciones son las que pretende proteger la
Ley de Fomento y Proteccién de la Propledad Industrial,

En principio, resulta necesario estudiar, lo que dicha
Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad Industrial
considera como una invencién y, los requisitos que debe tener
dicha invencién para que sea considerada como tal.

Para los efectos de patentar un invento, debemos
recurrir a la definicién que nos da el articulo 16 de la Ley
de Fomento y Proteccidn de la Propiedad Industrial, respecto
de lo que debemos considerar una invencidén para efectos
legales.

Art. 16.- Se considera invencién toda creacién
humana que permita transformar la materia o 1la
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energia que existe en 1la naturaleza, para su
aprovechamiento por el hombre, a través de 1la
satisfaccion inmediata de una necesidad concreta.
Quedan comprendidos entre 1las invencicnes los
procesos o productos de aplicacidén industrial.

Por otra parte, el articulo 15 de la ley de Fomento y
Proteccién de la Propiedad Industrial, establece 1los
requisitos que debe 1llenar una invencién para poder
patentarla.

Art. 15.- Serdn patentables las invenciones que
sean nuevas, resultade de una actividad inventiva y
susceptibles de aplicaciéon industrial, en los
términos de esta ley.

Por lo se refiere a lo que debe entenderse por "nuevo",
el articulo 12 fraccion I de la ley en vigor, define lo
nuevo, como todo aquelle gque no se encuentre dentro del
estado de la técnica; en otras palabras considero, que lo
nuevo lo podemos entender como lo novedoso, como aquello que
tenga a la fecha un significado, un uso, etc., diferente a
una cosa que le hubiere precedido; es decir, la ley le da un
significado mis restringide que una definicién comin. Para
entender mejor esto, citaré el ejemplo que da el Maestro
César Sepulveda: "Un objeto puede ser nuevo en el sentido
ordinario de la palabra, pero no puede serlo para los ojos de
la ley de patentes; v, gr.: una cémara fotogrdfica puede ser
nueva, porque no haya sido usada todavia, pero en cambio, no
es novedosa, porque se han vendido camaras de la misma clase
a lo largo de anos (1).

Ahora bien, por lo que respecta al requisito de que
debe de ser susceptible de aplicacién industrial, se debe
entender por tal, a la posibilidad de que cualquier producto

(1) SEPULYEDA, César; ist Mexicano la_ Propiedad trial;
Editorial Porrda; México, 198); p.p. 50-51.
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o proceso, sea producido o utilizado, seqin el caso, en la
industria, incluyéndose en estd a 1la agricultura, 1la
ganaderia, la pesca, la mineria, 1las industrias de
transformacidén propiamente dichas, la construccidén y toda
clase de servicios. El1 Maestro Cesar -Sepulveda (2), al
respecto sostiene, que esto significa que el Estado concede
el monopolio parcial de explotacidn, constituide por 1la
patente o por el invento registrable, no como un premio a una
idea brillante, sino a cambio de cque la invencién ahi
contenida, pueda ser explotada por la industria, y pueda
también, ser explotada libremente por la misma industria, a
la expiracioén del término natural, o por no haber justificado
su explotacién o pueda asimismo, ser explotada por quien
obtenga una licencia, obligatoria o no (3).

El articulo 17 de la Ley de Fomento y Proteccién de la
Propiedad Industrial, sefala otros requisitos que debe de
tener 1la ° invencidn; estableciendo ademds, el que para
determinar si una invencién es nueva Y resultade de 1la
actividad inventiv.a, ésta no debe de estar comprendida dentro
del estado de la técnica al momento de presentar la solicitud
de la patente o el de la fecha de la prioridad reconocida.
Ademds, para determinar si la invencidén es nueva, estardn
incluidas en el estado de la técnica, todas las solicitudes
de patente presentadas en México con anterioridad a esa

{2) SEPULVEDA, César; Ob, Cit.; p. S2.

(3) ta Lley de Propiedsd Industrial reconoce tres tipos de licencia »
través de las que st puede conceder la explotacién de una fnvencidn vy,
son las siguientes: La Contractual, que es la que conceda el titular de
ta patente a cualqulier persona mediante convenfo  (Art  63); La
Obligatoria, la cual s otorga la Secretarfs & cusiquier persona que la
soticite, sfempre y cuando cumpla con 1o requisitos que o misma ley
establece, cuands el titulsr de la Invencién no la haya explotado en un
término de tres sfios contados e la fecha del otorgamiento de 1a patente,

. o de cuatro afos contades a partir de la presentacién de la solicitud

(Art 70) y; la de Utilidad Piblica, que se dan cuando la Secretaria por
causas de emergencio o seguridad nacional psutoriza la explotacién de
determinadas patentes, ya que 81 no lo hace, se corre el riesgo de que se
encarcics © entorpeics la produccidn, o se dificulte la distribucidn del

producto (Art 77),
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fecha, que se encuentren en tramite, aunqgue la publicacién a
que se refiere el articulo 52 de esta ley se realice con
posterioridad.

Para poder comprender lo que debe entenderse por estado
de la técnica, es necesario remitirnos a la fraccion II del
articulo 12, del ordenamiento multicitado, que establece: "al
conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho publicos
mediante una descripcidn oral o escrita, por la explotacioén o
por cualquier otro medio de difusién o informacion en el
extranjero. Para el caso de los modelos de utilidad se
consideraran uUnicamente los conocimientos técnicos que se
hayan hecho publicos enh el pais',

Por otra parte, el articulo 17 de la lLey vigente en
estudio, establece que para determinar si una invencidn es o
no nueva, ho sélo habrd que tomar en cuenta a las invenciones
que se han dado a conocer por cualquier madio, sino también
incluir a las solicitudes de patente dque se encuentren en
tramite, presentadas en México con anterioridad a la fecha en
que se presente la solicitud respecto del invento gque se
desea patentar, aunque estas se encuentren pendientes de
publicacién. La finalidad de esto, es evitar que exista una
dualidad en lo que al concepto inventivo se refiere vy,
demostrar si realmente es nuevo el invento que se desea
patentar.

En lo que respecta a la actividad inventiva, el citado
articulo 17, no nos dice lo que se debe entender por ella,
por encontrarse ya definido en la fracecién III, del
anterjormente citado articule 12, que define la actividad
inventiva, como el proceso creativo cuyos resultados no se
deduzecan del estado de la técnica en forma evidente para un
técnico en la materia.

La ley establece claramente, que no se puede considerar
invencién, a algo gque ya se encuentra en el arte o en el
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conocimiento de las personas, que pueda ser entendido por
persona perito en la materia de que se trate la invencién: la
haya percibido o detectado, ya sea porque no constituye un
gran esfuerzo intelectual o porque simplemente es el
resultado del desarrollo natural de la invencion de la rama
industrial de que se trate,

hd as cacid radicional de venciones

Las invenciones, que constituyen el grupo de las
creaciones industriales nwevas, o los titulos expedidos por
éstas, de acuerdo a la naturaleza de las mismas, se
clasifican en patentes, las cuales se han subdividido para su
estudio, en patentes de invencién, patentes de mejora,
patentes de importacion y patentes' de adicion; certificados
de invencién, modelos de utilidad y en disefios industriales,
los cuales a su vez se subdividen en modelos y dibujos
industriales: habiendo definido ya cada una de las figuras
antes mencionadas, solamente me resta definir los diferentes
tipos de patentes, lo gque hago a continuacion.

1) Patente de Invencidn.- es aquel documento que se
otorga por el invento propiamente dicho, es decir, que sea
totalmente novedoso, que no es resultado de la modificacién o
perfeccionamiento de uno preexistente.

Por lo que respecta a este tipo de patentes podemos
retomar a fin de no caer en repeticiones innecesarias, 1lo
transcrito en el punto anterior, en lo que se refiere a la
invencion y sus caracteristicas.

2) Patenta de Mejora.- es aquel documento que se
otorga por la adaptacién modificacién o perfeccionamiento,
que se haga de un invento ya existente.
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El Maestro Cesar Sepilveda establece que el sentido que
le daba la ley de patentes a la palabra mejora, significaba
un cambio, una alteracién en la invencidn primitiva, que se
traduce en un funcionamiento mds eficaz, o en la obtencidén de
un producto con propiedades diferentes.

las patentes de mejora comunmente se solicitan para la
introduccién de un elemento nuevo a una invencién previa,
pero la patente de mejora también puede consistir en que si
una persona inventa una cosa diferente a las conocidas, pero
que produce el mismo resultado que aguéllas, u obtiene un
resultado diferente con un aparato conocido, ha realizado una
mejora y por lo tanto serd sujeto a una patente de mejora.

La mejora, es una modificacién util, para ﬁorregir
imperfecciones descubiertas en el curso de operacién de 1la
invencion. Supone, por consecuencia, una invencién
precedente, con la cual queda indisolublemente ligada, si se
refiere a un procedimiento o a wuna mdquina, y serd
independiente de aquélla cuando se trata de composicidn de la
materia. Esto es, la patente de mejora, concede privilegio
sobre ella, no sobre el conjunte ni sobre la invencién
anterior, pero en el caso de la composicidén de sustancias a
las que un nuevo ingrediente o uﬁ cambic en las proporciones
le comunica propiedades nuevas, la patente viene a'amparar el
conjunto (4).

3) Patente de Importacidén.- es aquel documento que se
otorga por inventos patentados en el extranjero.

4) Patente de Adicidn.- es el documento que se otorga
por la adicién que se haga a un invento preexistente para un
funcionamiento mds eficaz de éste.

Cabe sefialar que en la Ley de Invenciones y Marcas, en
México sdélo se contemplaban las patentes de invencidén y las

(&) SEPULVEDA, César; Ob, Cit.; p.p. 52 y 53.
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de mejora (Art. 4 L.I.M.). Pero en la Ley de Fomento y
Proteccion de la Propledad Industrial, no existe disposicién
alguna que haga referencia a las patentes de mejora, ni muche
menos a las patentes de importacidn y a las de adicidn, por
lo gque es de concluir, que México en su legigslacién actual,
no considera la clasificacién antes mencionada.

En la actualidad, 1la legislacién vigente ya no
contempla a las patentes de mejora, por lo que estimo que
éstas ya no se otorgan como tales; lo anterior, considero, se
debid a la aparicidn del denominado modelo de utilidad, del
cual hablaré mds adelante.

C.» _Fachas Utilizmdas en Materim de Propiedad
Industrial,

Las fechas gue se utilizan en materia de propiedad
industrial, son las siguientes:

1.~ Fecha de Presentacidn o Fecha legal.

Se entiende por fecha de presentacién agquélla en que se
entreque la solicitud en la Secretaria, o en las delegaciones
autorizadas para el efecto, en el interior del pais, siempre
y cuando cumpla con los requisitos que sefala esta ley o, su
reglamento, o en su defecto cuando se cumplan estos (Art. 12
Frac. VI. L.F.P.P.I.}.

Esta se ha denominado también como fecha legal, gque es
la fecha de presentacién de la solicitud para el otorgamiento
de la patente, siempre que esta haya cubierto los requisitos
gue sefiala esta ley o su reglamento.
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Por esta fecha, nace el derecho del titular de la
patente para explotar la invencidn en exclusiva, no asi el
derecho para ejercer acciones contra los infractores de su
derechos, acciones que podrd ejercer, hasta el momento en que
se conceda la patente, por ser éste documento el unico que
pudiera servir como base de la accién y, por virtud del cual
se puede determinar si hubo o no invasién anterior a 1la
concesidn de ésta; y reclamarse los dados y perjuicios desde
entonces. Adends, es importante porque la nulidad de las
patentes se retrotrae a ella (5).

La fecha legal de una sgolicitud puede diferir de la
primera presentacién, cuando:

a) No se cumplen con los requisitos que sehala el
articulo 47 de la ley para la tramitacién de las patentes.

b} Se tenga gue dividir la solicitud de invencién por
no existir unidad inventiva.

En la actualidad, hasta en tanto no se expida ol
Reglamento de la Ley de Fomento y Proteccidn de la Propiedad
Industrial, an el Reglamento de la Ley de Invenciones y
Marcas, aunque nho se estipula textualmente, se establece que
la fecha legal se pierde, cuando no se presente la copia
certificada, sclicitada como requisite para reclamar 1la
prioridad que se pretenda (Art. 34).

2.~ Fecha de Concesidn.

La fecha de concesién es aqguella fecha en la que el
organismo encargado otorga la patente, es decir, fecha en la
que concluyeron los tramites positivamente.

(5) SEPULVEDA, César; fbidem; p. 83,
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3.~ Fecha de Expedicidn.

En la fecha de expedicién el organismo encargado de
otorgar la patente, entrega al solicitante o titular el
documento por el que se protege la invencién y se le reconoce
al inventor como tal.

4.- Fecha de Prioridad.

Esta figura juridica se encuentra regulada por el
articulo 4 del Convenio de Paris. En el propio convenio no se
da una definicidn al respecto, sino que en dicho articulo se
establecen las bases relativas al funcionamiento de la misma,
en la siguiente forma:

Art, 4.-A.~1) Quien hubiere depositado
regularmente una solicitud de patente de invencién,
de modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial,
de marca de fabrica o de comercio en alguno de los
paises de la Unidén o su causahabiente, gozara para
efectuar el depésito en los otros paises, de un
derecho de prioridad, durante los plazos fijados mas
adelante del presente.

2) Se reconoce que da origen al derechoc de
prioridad todo tipe de depésito que tenga valor de
depdésito nacional regular, en virtud de la
legislacidén nacional de cada pais de la Unidén o de
tratados bilaterales o multilaterales concluidos
entre paises de la Unidn.

3) Por depésito nacional regular se entiende
todo depdsito que sea suficiente para determinar la
fecha en la cual la solicitud fue depositada en el
pais de que se trate, cualquiera que sea la suerte
posterior de esta solicitud.
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B.- En consecuencia, el depdsito efectuado
posteriormente en alguno de los demis paises de la
Unién, antes de la expiracién de estos plazos, neo
podrd ser invalidado por hechos ocurridos en el
intervalo, en particular, por otro depdsito, por la
publicacién de la invencidén o su explotacidn, por 1la
puesta a la venta de ejemplares del dibujo o del
modelo o por el empleo de la marca, y estos hechos no
podrdn dar lugar a ningun derecho de terceros antes
del dia de la primera solicitud que sirve de base al
derecho de prioridad quedan reservados a lo dque
disponga la legislacion interior de cada pais de la
Unidén.

C.=1) Los plazos de prioridad arriba
mencionados serdn de doce meses para las patentes de
invencién y los modelos de utilidad, y de seis meses
para los dibujos o modelos industriales y para las
marcas de fabrica o de comercio.

2) Estos plazos comienéan a correr a partir de la fecha
del depésito de la primera solicitud; el dia del depésito no
estd comprendido en el plazo.

La figura "Fecha de Prioridad", considero que no tiene
una definicion, tal vez porque mds que hablar de una fecha se
estd hablando de un derecho, por lo que a continuacidén citareé
la sigquiente definicidén de "Derecho de Prioridad":

"perecho de Prioridad: es una defensa legal reconocida
por el articulo 4 del Convenio en virtud del cual la ley
considera, para ciertos efectos, que una solicitud ha sido
presentada con fecha anterior a la fecha real de
presentacién, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos
establecidos en el propio articulo 4 del Convenio ¥
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eventualmente en las leyes nacionales que rigen la materia"

(6).

El derecho de prioridad surgié para salvar las
dificultades que se presentan respecto a las condiciones
fundamentales de patentabilidad, es decir la condicién de
novedad, la cual se pierde al ser publicado el invento en
cualquier otro Estado antes de solicitarse la patente, el
derecho de prioridad sostiene el Maestro César Sepuilveda, es
la creacidn de un periode de inmunidad, durante el cual el
inventor est4 protegido contra tercero que pretenda
aprovecharse en ese término y contra otro inventor que logre
descubrir por coincidencia una cosa parecida durante esa
lapso (7).

El Licenciado Bernardo Gémez Vega, al respecto
sostiene, que esta figura permite que el momento de
presentacién sea reemplazado por un momento distinte y
anterior. Es decir, debe considerarse un momento anterior a
la presentacion de la solicitud, tanto para la valoracion de
la novedad del invento como para resolver conflictos entre
diversos sujetos frente al mnismo invento. Si después de
presentada la primera solicitud de patente en algin pais
unionista, el solicitante practica subsecuentes depdsitos en
los demds paises miembros del Convenio dentro de Jlos 12
meses, para el caso de patentes y modelos de utilidad y, 6
neses para'los dibujos o modelos industriales, marcas de
fabrica o comercio, siguientes a la fecha de ese depdsito
inicial, entonces la fecha de presentacién, se retrotraerd a
la presentacién del primer depésito (8).

€6) GOWEZ VEGA, Bernardo; Comenterios sobre algunos aspectos  poco
explorsdos del derecho  de  prioridsd; Revists Nexicana de Justicia
Procuradurfs General de ls Repiblica; WGm. &; Vol. 11; Kéxico (Octubre-
Diciembre), 1984; p.p. 203-204,

€7) SEPULVEDA, César; Ob. Cit.; p. 9.

¢8) GOMEZ VEGA, Bernardo; Db. Clt.; p. 204
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Para ser sujeto del derecho de prioridad, es necesario
que la solicitud se presente en cualquiera de los paises
miembros de la Unién, no importando que sea una nacién
diferente a la del propio inventor, o cualquier otra. Lo
importante es que la primera solicitud se haya depositado en
un Estado ' ~cualquiera que este sea-, integrante de la
Convencién o Unidn de Paris, para que comience y pueda ser
sujeto del derecho de prioridad.

Por otra parte, uno de los principales efectos de la
declaracién de prioridad, es que se trata de un derecho
contra la invalidez de la patente, que resultaria de la falta
de novedad de una invenhcidén, al haberse explotado o publicado
de alguna manera, en cualquier otre pais unionista entre la
fecha en que se solicité por primera vez y la feéha en que
se presentd a registro en México.

Ademds, el titular de una solicitud de patente con
prioridad reconocida, tiene derecho a reclamar, por carecer
de novedad, la anulacién de la patente mexicana dque se
hubiese cbtenido en el intefvalo, ain cuando ni siquiera se
hubiera tenido conocimiento en este pais de la existencia de
la solicitud extranjera, en el momento de tramitarse 1la
patente nacional.

Por otro lado, el beneficiario de la prioridad puede
perseguir a guien utilice sin su autorizacidn, el invento en
México, y ese dereche lo tiene a partir de la fecha de la
presentacién de la primera solicitud, inclusive cuando el
invento que se explote, no sea idéntico, sino igual o
parecido, a partir de la expedicidén del titulo.

Por ultimo, cabe sefialar, que el titular de una
solicitud de patente con prioridad reconocida, no surte
ningin efecto contra el titular de una solicitud o patente
mexicana que puede considerarse substancialmente igual a
agquélla, y la cual se hubiese solicitado antes del primer
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depdsito de l1la patente convencional. Aungue la parte final
del inciso B) del articulo 4o., del Convenio de Paris no es
muy explicita, reconoce sin embargo, que el derecho
constituido antes de la fecha de prioridad es definitivo (9).

Hay que sefalar también, que el derecho de prioridad,
s6lo procede en el caso del depdsito regular de la solicitud,
pero en relacién a este punto, no podemos dejar de sefalar a
las prioridades multiples y parclales y, de las solicitudes
complejas ¢ divisionales que también regula el Convenio de
Paris.

Por lo que respecta a las prioridades miltiples y
parciales las mismas se encuentran reguladas en el articulo 4
inciso F) del Convenio. No se encontraban reguladas en la
primera versidn, sino que fueron introducidas en las
revisiones de la Haya de 1925, y en la de Lisboa en 1958,
respectivamente.

4.- f) Ningun pais de la Unién podrd rehusar
una prioridad o una solicitud de patente por el
motivo de que el depositante reivindica prioridades
miltiples, aun cuando éstas procedan de paises
diferentes, o por el motive de que una solicitud que
reivindica una o wvarias prioridades contiene uno o
varios elementos gue no estaban comprendidos en la
solicitud o solicitudes cuya prioridad es
reivindicada, con la condicién, en los dos casos, de
que haya unidad de invencion, seguin la ley del pais.

Por lo que respecta a las prioridades multiples,
ocurria y ocurre que un invento y posteriores mejoras o
perfeccionamientos al mismo, hayan sido objeto de una
solicitud principal y varias adicionales. Es decir, es muy
dificil que un inventor en una sola vez, concrete su idea en
la primera solicitud de patente que presenta, sobre todo en

(9) SEPULVEDA, César; Ob. Cit.; p.p. 15-16.



92

el caso de invenciones que se refieren a procesos que
necesitan de constantes comprobaciones y que sdélo de esta
forma evolucionan. También puede ocurrir que por la séla la
puesta en pridctica de una invencién, los defectos més
notables de la misma aparezcan y en consecuencia se tenga la
necesidad de mejorarlos.

La solucién a este problema fue el inciso f£) del
articulo 4, transcrito con anterioridad. Al respecto el
Licenciado Gémez Vega, "sostiene que la introduccidén de las
prioridades miltiples fue el inicio de un reconocimiento
sobre la forma como nacen los inventos y cémo éstos se van
perfeccionando por los motivos expresades con anterioridad,
de tal modo que aun después de haber depositado. una solicitud
de patente para la invencioén, se encuentran
perfeccionamientos o adiciones que constituyen el objeto de
otras solicitudes de patentes. El Convenio permite invocar,
en una misma solicitud posterior en otros paises de la Unién,
prioridades separadas (miltiples) para las diferentes partes
de la invencién a base de las diversas primeras solicitudes
hechas en relacidén con cada una de esas partes, siempre que
esas diversas solicitudes se depositen dentro del plazo de
prioridad transcurrido desde la primera solicitud" (10).

Ahora bien, por lo gque respecta a las prioridades
parciales, ocurre con frecuencia, que después de haber hecho
el depésito de la primera solicitud, las solicitudes
posteriores relativas a la misma invencién para la que se
invoca 1la prioridad de 1la primera solicitud, contienen
elementos de la invencidén que no estaban comprendidos en la
primera solicitud, o para los que ni se ha depositado 1la-
solicitud de patente separada a tiempo de invocar prioridades
miltiples, ni se depositard ninguna solicitud separada de
patente. En virtud del Convenio, esas adiciones en las
solicitudes posteriores, no impedirdn que se reconozca la

(10) GOMEZ VEGA, Bernardo; Ob. Cit.; p. 218,
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prioridad, para esos otros elementos de la invencién que ya
estaban comprendidos en la primera solicitud. También es
posible combinar las prioridades miltiples con las parciales,
sl se invocan prioridades miltiples sobre la base de las
primeras solicitudes separadas, relativas a partes diferentes
de una invencidén a la que, en la solicitud posterior para la
que se invocan esas prioridades, se aiiaden también elenmentos
nuevos para l1os cuales no se reivindica prioridad algquna.

Los elementos afiadidos a una invencidn para los cuales
no se invoca la prioridad en una solicitud posterior, porque
no estaban comprendido en ninguna primera solicitud, pueden a
su vez dar origen a un nuevo derecho de prioridad basado en
la solicitud en la que fueron introducidos por primera vez.

En lo que respecta a los elementos no comprendidos en
la solicitud o solicitudes cuya prioridad es reivindicada, el
depésito de la solicitud posterior da origen a un derecho de
prioridad en las condiciones normales (11).

Por lo que se refiere a las solicitudes complejas,
podemos sefialaxr que puede existir la posibilidad de que en la
acumulacién del invento objeto de la primera solicitud con
las adicionales subsecuentes (solicitudes miltiples), pueden
provocar éstas ultimas que existan una serie de nuevos
elementos que se vayan apartande de la invencién primitiva,
as decir, que las patentes de prioridad multiple vayan mas
alld de la idea original, resultando entonces una solicitud
compleja al ser presentada en un segundo pais, lo que
provocaria lo que en materia de patentes se conoce como la
falta de unidad de invencidn, lo que daria lugar a ser sujeta
la invencidén compleja, a patentes separadas (12).

El principio de unidad de invencién es aquel por el
cual una solicitud que involucre mas de una invencién, debe

(11) GOREZ VEGA, Bernsrde; lbidem.; p.p. 219-220.
(12) SEPULVEDA, César; Ob. Cit.; p. 20.
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ser dividida en tantas solicitudes como invenciones estén
involucradas.

Las solicitudes complejas o divisionales, se
caracterizan porque a pesar de que el interesado tendria que
presentar solicitudes posteriores (las divisionales),
normalmente ya sea a peticién de parte o de la misma
autoridad, esas solicitudes conservan 1la fecha de
presentacidn de la primera. Esta situacidn, muchas veces se
presenta en los casos en que las adiciones a la primera
solicitud se considera que rompen con el principio de unidad
en la invencién original, por lo gque las adiciones tendran
que ser objeto de solicitudes divisionales. El1 articulo 4
Seccion G del Convenio de Paris, asi lo establece:

G.~1) Si el examen revela que una solicitud de
patente es compleja, el solicitante podra dividir 1la
solicitud en cierto nuimero de solicitudes
divisionales, conservando como fecha de cada una la
fecha de solicitud inicial, y si a ello hubiere
lugar, el beneficio de derecho de prioridad.

2) También podra el solicitante, por su propia
iniciativa, dividir la solicitud de patente,
conservando, como fecha de cada solicitud divisional,
la fecha de solicitud inicial, y si a ello hubiere
lugar, el beneficio del derecho de prioridad. Cada
paig de la Unidn tendrd la facultad de determinar las
condiciones en 1las cuales esta divisién serd
autorizada.

II.~- HODIFICACIONES A LAS PATENTES EN LA NUEVA LEY.

A.= Otorgamiento de Patentes_en Areas Tecnoldgicas ho
Empleadas en México,
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Con la aparicién de la Ley de Fomento y Proteccién de
la Propiedad Industrial, es posible patentar las invenciones
que en determinadas Areas tecnoldgicas se habia previsto no
patentar en la Ley de Invenciones y Marcas sino hasta el afo
de 1997 o indefinidamente. Entre las 4reas que se van a poder
patentar las invenciones encontramos las siguientes:

1) Los procedimientos biotecnolégicos de obtencidn de
farmoquimicos, medicamentos en general, alimentos y bebidas
para consumo animal y humane, fertilizantes, plaguicidas,
herbicidas, fungicidas y productos con actividad biolégica,
como hormonas y vacunas;

2) Procedimientos genéticos para la obtencién de
especies animales y vegetales, o sus variedades; siempre y
cuando no consistan simplemente en seleccionar o aislar
material bioldgico disponible y dejarlo que actie en
condiciones naturales;

3) Variedades Vegetales;

4) Las invenciones relacionadas con microorganismos,
como las gque se realicen usdndolos, las que se apliquen a
ellos o las que resulten en los mismos. Incluyendo dentro de
éstos, las bacterias, los hongos, las algas, los virus, los
microplasmas, los protozoarios y, en general, las células que
no se reproduzcan sexualmente.

El propdésito primordial que se persigue con esta
disposiciodn, es estimular en todos los sectores relacionades
con la tecnologia, las inversiones para el desarrollo
industrial de nuevos procesos y productos de fabricacidn. Con
esto, se espera un aumento significativo en las patentes que
se otorguen de nacionales en el pais y un desarrolle
subsecuente de inversiones productivas. Es decir, con esta
medida se tratarda de reforzar la competitividad internacional
de México.
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También es conveniente sefalar, que la legislacién
vigente establece, que no se concederdn patentes a aguellas
invenciones que tengan que ver con la materia wviva, tales
come las especies o razas animales, los genes, las
invenciones referentes a la materia viva que componen el
cuerpo humano. Esto se debe segin el Doctor Villareal Gonda,
a ¢ue no existe un contexto internacional en cuanto a su
patentabilidad. Mas bien, en la ley de Fomento y Proteccidn
de la Propiedad 1Industrial, 1la patentabilidad de 1las
invenciones biotecnolégicas se circunscribe a las invenciones
con las que ya se tiene gran familiaridad y experiencia en el
plano mundial (13).

Considerc que 1la implantacién de estas medidas, es
decir, de otorgar patentes en 4reas gque antes no se
concedian, son tendientes a alentar las inversiones
productivas y la introduccidn de tecnologias mds modernas en
las diversas industrias, lo que traeria como consecuencia, un
avance de cardcter cientifico y econdmico, en beneficio de la
sociedad mexicana.

También cabe sefialar, gue la Ley de Fomento Yy
Proteccidn de la Propiedad Industrial establece en uno de sus
articulos transitorios, una disposicién especial sobre las
invenciones anteriormente sefaladas. Dicha disposicidn
estipula que los inventores que ya hubieran solicitado una
patente en el extranjero, incluso varios ajfios antes de que
concluya el término de 12 meses siguientes a la entrada en
vigor de dicha ley, podran obtener una patente en México,
siempre y cuando todavia ninguna persona hubiere comenzado la
explotacion de esas invenciones en México. Es decir, 1la
novedad de este tipe de invenciones que se examine en México,
se harad con respecto a la fecha con que originalmente se
presenté la solicitud de la patente en el extranjere, y mo

{13} VILLAREAL CONDA, Roberto; Lla nueva ley mexicans en matacia de

peopiedad  industrial; Revista de Comercio Extecior; Voi. &); Nm. 13
Mxico (Noviembre), 199%; p. 1038,
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con referencia a la fecha posterior en que se solicite la
patente en Mdxico. El propésito de esto, considero, es gue se
trate de invenciones gque no tengan mucho tiempo de haberse
creado, esto con el fin de no tener un retraso de tipo
cientifico.

B.~ Vigencia de las Patentas egistros su aclo

Por lo gue respecta a la vigencia de las patentes, la
nueva ley les confiere una duracidén de 20 afios improrregables
contados a partir de la fecha de presentacidén de la
solicitud; pero en el caso de los productos farmoquinicos o
de procesos de obtencién de esos productog, la vigencia de
las patentes podra ampliarse tres afios mds, siempre gue su
titular conceda licencia para su explotacidn de la patente,
bajo las sigulentes circunstancias:

1.- Que la licencia se conceda a una persona moral, con
capital mayoritariamente mexicano;

2.~ Que dicha licencia, se conceda mediante convenio,
dentro de los sels meses siguientes al otargamiento de 1la
patente o a la fecha en que se otorgue el registro sanitario
para la distribucicon del producto, por parte de la Autoridad
correspondiente.

3,~ Que la licencia sea inscrita en la Secretaria y;

4,~ Que la duracién de la licencia se haya otorgado
desde la fecha de su concesién, hasta el vencimiento de la
vigencia de la patente, incluyendo su prorroga.

La vigencia de 20 afos, es muy parecida a la 15 afos
gue otorgaba la ley de 1942, contados también a partir de la
fecha de la presentaciéon de la solicitud; mientras que la ley
de Invenciones y Marcas le conferia a las patentes una
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vigencia de 14 afes (Art. 40), pero contados a partir de la
fecha de expedicién del titulo; tomdndose como fecha legal de
la patente, el dia y hora de la presentacioén de su solicitud.

Como se puede notar, la vigencia de las patentes ahora
en relacioén con la Ley de 1942, es de cinco afios mds;
mientras que en comparacién con el término que establecio la
Ley de Invenciones y Marcas, el Doctor Villareal Gonda
seflala, que la duracidn de la proteccidén queda practicamente
inalterada, pues 20 afios desde la solicitud y 14 desde el
otorgamiento son en la practica, términos muy similares (14).

Al respecto quiero sefialar, que no comparto dal todo la
opinién del Doctor Villareal Gonda, ya que actualmente
existen en la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial,
solicitudes de patente gque se encuentran en tramite por mas
de diez afios, vy 2 la fecha no se han entregado los titulos
respectivos, por lo que el término de vigencia del derecho de
explotacién exclusiva que confiere la patente, no ha
comenzade a correr, lo que por cuestiones practicas hacia
mayor este término de explotacién, al que actualmente se
establece; si sumamos el tiempo que se tarda la Secretaria en
otorgar la patente respectiva, aunado a los 14 afos de
vigencia que sefialaba la anterior ley. Hay que ver, que el
inventor podia, es mas por cuestiones practicas, debia
utilizar su creacidén, aun antes de cue se le otorgara el
titulo de patente; pues de esperarse a recibir dicho titulo,
quiza para entonces dicha invencién resultara obsoleta.

Por otra parte, considero que la forma de computar el
término de vigencia de las patentes en la actual legislacién
es mas apropiada que el de la legislacién anterior, ya que en
la ley actual, la vigencia de las patentes, como ya lo anoté,
es de 20 afics, contados a partir de la fecha de presentacidn
de la solicitud; es decir, existe una vigencia de las

€14) VILLAREAL GONDA, Roberto; [bidem; p, 1058,
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patentes perfectamente definida, mientras que en 1la
legislacién anterior no existia un tiempo bien definido,
también por las razones antes aludidas, lo que originaba
plazos indefinidos y provocaba un descontrol entre los mismos
inventores, esto es, la vigencia de las patentes en la ley
anterior era mayor de los 14 afios que establecia, puesto que
ademds de los 14 anos habia que sumarle, como ya sefalé, el
tiempo que se tardaba la Secretaria de Comercio en entregar
el titulo correspondiente desde la fecha de presentacion;
tiempo que resultaba en ccasiones breve pero la mayoria de
las veces dependiendo de la dificultad del invento y del
interés que en el exista por parte de terceros, el tiempo
llegaba a ser indefinido.

Por otra parte, considero acertado el que la vigencia
de las patentes comience a correr desde la fecha legyal o de
presentacién, ya que recordemos que a partir de esta fecha,
en el caso de que se conceda la patente a su titular, éste
podra repercutir en contra de terceros que hayan pretendido
utilizar su invencién, infringiendo 1los derechos que 1la
patente concede, pudiendo reclamar asi, el pago de dafios y
perjuicios. Independientemente de que para el casoc de
nulidad, los efectos se retrotraen a la fecha legal o de
presentacion.

Por ultimo, sefalaré el hecho de que me parece adecuada
la vigencia establecida en la legislacién vigente, ya que la
proteccion legal de las invenciones en México, puede ser
compatible, con las que se establecen en las principales
naciones industrializadas, pudiendo asi competir con las
mismas. Esta forma de medir la duracién de las patentes,
contribuird a evitar confusiones entre los nacionales y
extranjeros, que pretendan registrar su invencién.

Es conveniente anotar que por lo gque toca a los modelos
de utilidad, el registro de los mismos, en un principio no se
encontraban contemplados en la Ley de Invenciones y Marcas,



100

pero la legislacién vigente los introduce y, les otorga una
vigencia de dlez afios improrrogables contados a partir de la
fecha de presentacién de la solicitud (Art. 29).

Por lo que se refiere a la duracién del registro de los
disefios industriales, la nueva ley considerablemente amplia
la vigencia de los mismos, otorgdndoles una duracidén de 15
afios contados a partir de la presentacién de la solicitud
para la explotacién exclusiva de los mismos, en vez de 7 afos
que otorgaba la ley anterior, contades a partir de 1la
expedicién del titulo correspondiente.

Lo anterior, considero que obedece, al hecho de que
ahora, existe una mayor participacién de la economia mexicana
en 1la internacional y viceversa, 1o que ha motivado al
gobierno mexicano, a otorgar medides tendientes a proteger
efectivamente dichas fiquras, con el fin de incentivar la
participacién Yy aportacion de capital de paises
industrializados en la economia nacional y, asi tratar de
lograr un fortalecimiento econémico que sea competitivo y
comparable con las naciones mas fuertes econémicamente.

G.= La _Pecha de Prioridad on Materia de Patentes.

La Ley de Fomento Yy Proteccién de 1la Propiedad
Industrial requla en su articulo 40, las normas necesarias
para el tratamiento de la prioridad ordinaria, en relacidn
con las patentes de invencién.

Art. 40.- Cuando se solicite una patente
después de hacerlo en otros paises se podria reconocer
como fecha de prioridad la de presentacién en aguel
que lo fue primero, siempre que se presente en México
dentro de 1los plazos que determinen los Tratados
Internacionales o, en su defecto, dentro de los doce
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neses siguientes a la solicitud de patente en el pais
de origen.

Considero un acierto, el hecho de que dicho articulo se
haya redactado de forma diferente al articulo 36 de la Ley de
Invenciones y Marcas; debido a que la redaccién que presenta
el articulo 40 de la nueva ley, se asemeja mAs, en cuanto a
redaccién, a lo que establece el Convenio de Paris en su
articulo 4o.

Asimismo, este articulo de comin acuerdo con lo gue
establece el articulo 37 de la nueva ley de la wmateria,
contempla un plazo mayor para reclamar el derecho de
prioridad respecto a los disefios industriales, que el
establecido en el convenio de Paris, es decir, el de seis
meses; mientras que en México se otorga un plazo de doce
meses, al igual que en materia de patentes. Lo anterior, en
beneficio del creador de un disefio industrial, ya que como se
puede ver, se le otorga el doble del plazo que estipula el
Convenio para reclamar el derecho de prioridad.

En lo concerniente a los requisitos gque se deben
cumplir en México para reclamar el derecho de prioridad, el
articulo 41 de la ley que se estudia establece lo siguiente:

Art. 4l.- Para reconocer la prioridad a gue se
refiere el articulo anterior se debera satisfacer los
requisitos siguientes:

I.~ Que al solicitar la patente se reclame la
prioridad y se haga constar el pais de origen y la
fecha de presentacién de la solicitud;

La presente fraccion, es un requisito que se estipula
en el articulo 4, inciso D, fraccién 1, del cConvenio de
Paris. Al respecto el Maestro Cesar Sepulveda, sostenia que:
"la declaracion de la fecha de prioridad, o sea la del primer
depdsito, que consiste en una manifestacion escrita, de que
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la patente que se solicita en esta nacién, ha sido pedida
originalmente en el pais unionista de que se trata y, la
fecha en que se hizo. No guedaba exactamente precisado en el
articulo 36 de la Ley de Invenciones y Marcas, si esa
declaracién ha de ir inserta en el texto nismo de 1la
solicitud nacional, o en un documento separado, pero coetaneo
de ésta. Pero por razones del método en el manejo de las
solicitudes, es prudente interpretar, que dicha manifestacién
debe incluirse en el texto de la peticién de patente, porque
de esa manera constan en un mismo documento todos los datos
relativos y con ello previenen errores y complicaciones en la
tramitacién posterior™ (15).

N

IX.- Que la solicitud presentada en .México no
pretenda el otorgamiento de derechos adicionales a
los que se deriven de las relvindicaclones
presentadas en el extranjero.

Si se pretendieren derechos adicionales a los
que se deriven de las reivindicaciones contenidas en

la solicitud presentad'a en el extranjero, la
prioridad debera ser solo parcial y referida a esta
solicitud. Respecto de las reivindicaciones
adicionales se podra solicitar un nuevo

reconocimiente de prioridad;

III,- Que dentro de los tres meses siguientes a
la presentacién de la seolicitud, se cumplan los
requisitos que senalen los Tratados Internacionales,
esta ley y su reglamento, y

Al respecto, cabe sehalar que el articulo 36, fracecion
III de la Ley de Invenciones y Marcas, sefalaba un plazo de
90 dias para cumplir con dichos requisitos. Pienso que el gque
se haya cambiado a tres meses, es una medida acertada, ya gque
esta de acuerdo con lo establecido en el Convenio de Paris.

(15) SEPRVEDA, César; Ob. Cit.; p. 13.



Debido a que en México, cuando se conceden términos estos se
computan por los dias 1laborables o habiles, mientras que
cuando se sefialan meses, éstos son naturales del calendario,
es decir, cuando se computaba por dias los plazos resultaban
ser mayores en México, que en cualquier otro pais unionista.

Por lo gue se refiere, a los requisitos que sefiala la
fraccién II, del articulo 41 de la ley de la materia, para
reclamar el derecho de prioridad, cabe sefialar, que al
momento de realizar el presente trabajo la Ley de Fomento y
Proteccién de la Propiedad 1Industrial no cuenta con
.reglamento alguno, por lo que sigue siendo aplicable el de la
ley anterior, siendo esto bastante criticable, tomando en
consideracidén para ello, el tiempo transcurrido desde que
entrd en vigor, pero suponge que el requisito que va a
contener el reglamento, es el mismo a que se refiere el
reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas y el mismo que
estipula, a su vez, el Convenloc de Paris; es decir, el
referente a exhibir una copia de la primera solicitud,
certificada por la Oficina de Patentes que la expida, con su
traduccién al espafiol, dentro del plazo de tres meses.

En este aspecto, el Maestro César Sepilveda sostiene,
que: "mas que una copila de solicitud, debe anexarse un juego
completo de los documentos presentados ante el primer pais,
porque estos forman parte de la solicitud propiamente dicha.
Naturalmente, que en esta copia debera constar la fecha de
presentacion, para la debida certeza. Dicho juego deberd
venir certificado por la autoridad ante la cual se presento,
sin la necesidad de legalizarce. En caso de gque no se
presenten los documentos aludidos, la sancidon sera 1la
declaracién de la negativa del reconocimiento de la fecha de

prioridad. Por lo que se refiere a las solicitudes
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presentadas en el primer pais y la que se presenta en México,
debera existir identidad entre ambas, esto no quiere decir,
que sea forzoso que estén redactadas con las mismas palabras
Yy que coincidan parte por parte, sino que deben ser
circunstancialmente iguales en su contenido, es decir, en el

fondo" (16).

La razoén por la que se pide la traduccion al espaiiol,
de los documentos que componen la solicitud unionista en caso
de que estén redactados en otro idioma, es que es ese, el
idioma oficial en México.

IV.- Que exista reciprocidad en el pais de
origen.

Esta fraccioén cuarta, considero que viene a significar
1o mismo que se establecia en la fraccidn III del articuloc 36
de la Ley de Invenciones y Marcas, en la parte que se refiere
a: "los requisitos que sefalen los Tratados Internacionales
de los que México sea parte". Lo que se trata de decir con la
fraccidén cuarta que se estudia es que el requisito para gque
en México se reconozca la fecha de prioridad de un invento,
es gque el pais en donde se haya presentado la primera
solicitud, forme parte de los paises Unionistas.

D.~ Sobre 1la Publicacion_ oOportuna de_las Invenciones

para las cuales se Bolicitan las Patentes,

La practica que se ha seguido en Mexico, al igual que
en muchos paises, es que se ha exigido como condicicn
indispensable, el que al titular que se le conceda una
patente o se encuentre en tramite de conseguirla, una vez

(18) SEPULVEDA, César; Ob. Cit.; p. 13,
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cubiertos los requisitos de forma, tiene la obligacidén de
publicarla en detalle, esto es que sefiale las caracteristicas
y el fin de su invencidn, para que el piblico en general
pueda conocerla ¥y asi poder propicilar el auge del
conocimiento técnico en la sociedad.

"La informacidn técnica de una invencidn patentada una
vez publicada, cumple con la funcidn de agilizar el ritmo del
proceso tecnolégico en el pais y, a conducir a la subsecuente
aparicién de nuevos productos y procesos en la industria y en
el comercio; de disminuir gradualmente en el tiempo 1la
importancia relativa de 1los monopolios transitoriamente
creados por las patentes que se han otorgado antes" (17).

Anteriormente, la ley de Invenciones y Marcas
establecia en sus articulos 201 y 202, que la Secretaria de
Comercio y Fomento Industrial, editaria mensualmente la
"Gaceta de Invenciones y Marcas", en la que se harian todas
las publicaciones relativas a los datos de las patentes
otorgadas, a los registros efectuados y a los nonmbres
comerclales, asi como los actos que afecten los derechos de
propiedad industrial.

Ahora la legislacién vigente, establece en su articulo
52, que la publicacién de la solicitud de una patente en
tréamite, tendrd lugar lo mis pronto posible después del
vencimiento del plazo de dieciocho meses, contados a partir
de la fecha de la presentacién, en su caso, de prioridad
reconccida. A peticion del solicitante, la solicitud, sera
publicada antes del vencimiento del plazo sehalado.

Como se puede constatar, la anterior legislacién, no
establecia un plazo mdximo, para la publicacién de las
solicitudes de patentes en tramite, sino gque unicamente
sefialaba gue se publicaria la Gaceta de Invenciones y Marcas

€17) VILLAREAL GOWDA, Roberto; Ob. Cit.; p.p. 10557-1058.
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mensualmente, que por cierto con 1la legislacién vigente
aparecerd& publicada trimestralmente.

Considere gue, la razén por la que ahorxa se haya
adoptado este sistema de publicacidn, se debe, a que se tiene
el interés en que la gente vaya adquiriendo una educacidn
técnica, debido a los amplios beneficios que estos pueden
reportar a una nacidén en vias de desarrollo como la nuestra.
Y que mejor gque hacer llegar a la gente, la informacidén de
cardcter técnico en el momento en gque estan ocurriendo los
hechos, y no mucho tiempo después.

También considero gue se adoptd este sistema, por ser
un sistema de publicacidn, que se ha ido generalizando en el
mundo, debido a las ventajas, ya sefialadas que representa. Un
ejemplo de los paises que utilizan ya este sistema son los
siguientes: Alemania, Canadd, Espafa, Francia, los Paises
Bajos ¥y el Reino Unido, con un sistema de oposiclédn, pero
aceptando recibir comunicaciones del publico; Italia y el
Convenlo Eurcopeo de Patentes, sin sistema de oposicién y sin
aceptar comunicacién alguna del publico; Australia, Austria,
Brasil, Japén, Corea y Suecia, como parte de un sistema
normal de oposicién.

Al respecto estimo, que es bueno que se haya tomado en
cuenta este sistema para introducirlo en la nueva ley, no
sélo por las ventajas gque ya mencionamos, sino también,
porgque es el utilizado con mayor frecuencia en el mundo.
Solamente espero que a este sistema, no le vaya a occurrir 1lo
que pasaba en la legislacién anterior, es deecir, que 1la
publicacién de la gaceta llevaba varios anos de retraso, en
cuanto a su publicacidn por falta de presupuesto. Hay que
tomar en cuenta, gue se trata de un sistema muy duro, tomado
para estar al pivel de los paises industrializados y, que mas
gque un compromiso, es una obligacidn del Gobierno al
adoptarlo, frente a los nacionales y extranjeros gue buscan
la proteccién de sus inventos en nuestro pais, por lo que



espero que en el presupuesto que se le otorgue a la
Secretaria de Fomento y Comercio Industrial, se tomen en
cuenta las erogaciones que se deben hacer, para poder llevar
a cabo, las publicaciohes multicitadas en el tiempo
establecido por la nueva ley.

- El otorgamiento de las lLicenciag Obligatorias_ po
causas de Desabasto.

La Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad
Industrial regula tres tipos de licencias, las
convencionales, las obligatorias y las que se otorgan por
caugas de utilidad publica.

Las licencias convencionales son agquellas, gque se
otorgan por el acuerdo de voluntades entre el titular de la
patente o un registro y un tercero. Estas licencias se
encuentran previstas por el articulo 63 de dicha ley Yy,
subsecuentes.

Art. 63.—- El1 titular de una patente o un
registro podraé conceder, mediante convenio, licencia
para su explotacidn. La licencia deberd ser inscrita
en la Secretaria para que pueda producir sus efectos
frente a terceros.

Las licencias de utilidad publica, se otorgan por
causas de emergencia o de sequridad nacional, y se encuentran
reguladas en el articulo 77 de la nueva ley.

Art. 77.- Por causas de emergencia o seguridad
nacional y mientras duren éstas, la Secretaria, por
declaracion que se publicard en el Diario Oficial,
determinard que la explotacién de ciertas patentes
pueda hacerse mediante la concesién de licencias de
utilidad publica, en los casos en que, de no hacerlo
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asi, ge impida, entorpezea o encarezca la produceién,
prestacidn o distribucién de satisfactores bésicos
para la poblacidn.

Al respecto hay que selfialar, que esto no representa una
expropiacién de una patente, pues esta debe realizarla el
Ejecutivo Federal, y en el decreto expropiatorio se
establecerd sl pasa a propiedad del Estado o si cae en el
conocimiente difundido, lo cque no acontece en esencia en
dicha licencia.

Para 1la concesidn de estas licencias, se
procedera en los términos del parrafo seqgundo del
articule 72 y no podrdn tener el cardcter de
exclusivas o transmisibles.

por lo gue atafie a las licencias obligatorias, tenemos
que la regulacién de las mismas en la nueva ley, canmbid
fundamentalmente en relacién con la Ley de Invenciones y
Marcas. Pues la Ley de Fomento y Proteccidn de la Propiedad
Industrial regula este tipo’'de licencias, en una forma mas
apegada a lo establecido en el Convenio de Paris.

Con respecto al otorgamiente de las licencias
obligatorias el articulo 70 sefala:

Art. 70.~ Tratdndose de invenciones, después de
tres afios contados a partir de la fecha del
otorgamiento de la patente, o dentro de cuatro afios
de la presentacién de la solicitud, segun lo que
ocurra més tarde, cualquier persona podra solicitar a
la Secretaria la concesién de una licencia
obligatoria para explotarla, cuando ésta no lo haya
sido, salvo causas técnicas ° econdémicas
justificadas.

No procedera el otorgamiente de una licencia
obligatoria, cuando el titular de la patente o quien
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tenga licenclia contractual, hayan estado realizando
la importacién del producto patentado u obtenido por
el proceso patentado.

Anteriormente, en la Ley de Invenciones y Marcas, se
establecia que para otorgar este tipo de licencias, deberian
de ocurrir las siguientes causas: transcurrir un periodo de
tres afios sin explotar la invencidn, contados a partir de 1la
expedicién de la patente; cuando la explotacién de la patente
haya sido suspendida por mds de seis meses; cuando la
explotacion de la patente no satisfaga el mercado nacional;
cuando existan mercados de exportacién que no estén siendo
cubiertos con la explotacién de la patente y alguna persona
manifleste su interés en utilizar la patente para fines de
exportacidén (Art. 50).

Como se puede notar de la simple lectura del articulo
70 transcrito con anterioridad, 1la 1legislacién vigente
contiene unicamente dos supuestos para solicitar este tipo de
licencias, y a diferencia de la Ley de Invenciones Yy Marcas,
como unice requisito exige que no se haya explotado la
invencidn en los términos seflalados. Su importancia reside en
que, de acuerdo al espiritu del articulo 70 de la legislacién
vigente, la falta de explotacién debe ser total y no parcial
como lo disponia la legislacién anterior. Lo anterior, desde
ni punto de vista es una medida que protege unicamente al
titular de una patente, ya que éste puede monopolizar el
producto o el proceso patentado, lo que sdlo representaria
ventajas econdmlcas a esa persona y, casi no reportaria
ventaja de ningun tipo entre la sociedad. Es decir, un
ejemplo de esto, es que la ley anterior, permitia a 1la
Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, otorgar este
tipo de licencias cuando la explotacion del invento protegido
no sea suficiente, para satisfacer el mercado nacional; se
daba la oportunidad a otras personas de explotar la
invencién, pero el beneficio ya no quedaba unicamente en una
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sola persona, sino que el beneficio alcanzaba a la sociedad,
que se beneficiaba indirectamente con el producto de esa
invencién, para cubrir alguna necesidad primordial.

Por 1o que respecta a la ultima parte del articulec 70
de la legislacidn vigente, constituye una novedad total en la
legislacidn mexicana. Esta medida pienso que se legisls, por
una parte, para proteger al titular de una invencién y a su
creatividad inventiva, debido a que muchas veces el titular
de la invencidn, no es nativo de este pais, pero queda
protegido su invento, o siendo nativo, decide realizar 1la
explotacidn del proceso o producto en otro pais, debido a que
los costos de produccién resultan ser mas baratos} la otra
razén por la que se dio esta mnedida, es la de caricter
politico y econdmico, debido al auge de cardcter econdmico,
que se le pretende dar al pais, con el fin de propiciar y
promover la inversidén extranjera y, favorecer al pais en
aspectos preponderantemente econdmicos. Con esto gquiero
decir, a manera de ejemplo, que una empresa extranjera podra
registrar su invencién en nuestro pais, sin ningun temor de
que otra persona pretenda explotarla, pero aunque no realice
la explotacién de su invento en nuestro pais, =i podrd
beneficiar al pais con la comercializacidén del invento, ya
que dicha empresa invertira en nuestro pais para promover su
creacién, lo que provocarda competencia entre los fabricantes
nacionales con los extranjeros.

Al respecto el Doctor Villareal Gonda sefala, que en
una economia como la de México -muy abierta al comercio
intexrnacional desde hace varios afos-, los consumidores
pueden obtener las ventajas de un nuevo producto patentado u
obtenido .de un proceso patentado, bien cuando el producto se
fabrique y comercialice en el pais, bien cuando se importe.
Exigir que la fabricacién del producto deba realizarse en
México para que no se otorguen licencias obligatorias, es
contravenir los objetivos de la apertura comercial del pais
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y, equivaldria a utilizar la posibilidad del otorgamiento de
estas licencias obligatorias, como elemento compulsivo de una
industrializacién local, recreando las condiciones técnicas
de explotacién que, tal como se han observado en el caso de
la ley anterior, han causado incertidumbre a los inventores y
desalentado la patentabilidad. MAs bien, la industrializacién
local progresard mas, cuando 1las condiciones econdmicas
generales. del pais sean favorables y exista plena seguridad
juridica para la proteccién de las invenciones patentadas. Es
por ello, que la Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad
Industrial, @estipula que no se concederan licencias
obligatorias cuando el titular de la patente o alguna persona
autorizada por &1, haya estado importando el producto (18).

= esaparicion de 8 .ce ados _de ve

Anteriormente 1la Iey de Invenciones y Marcas,
consideraba por razones de interés general, que algunos
inventos que correspondian a las areas de la industria, del
arte o de la ciencia, no podrian ser objeto de proteccidn por
medio de la patente. Sin embargo, estos inventos quedaban
protegidos a través del Certificado de Invencién. Es decir,
el Certificado de Invencién protegia 1las invenclones que
siendo materialmente patentables no lo eran por disposicién
expresa de la ley.

El Certificado de Invencidn, se entendia como el titulo
que implicaba que la invencidn protegida mediante éste, habia
sido registrada y acreditado el derecho de obtener el pago de
regalias, temporalmente, por la explotacidn del invento (19}.

(18) VILLAREAL GOWDA, Roberto; lbidem; p. 1040,

(19)  RANGEL  MEDINA, David; recho Proph i
Intelectual; Instituto de Investigaciones Jurfdices; Universided Macional
Auténoma de Kéxico; México, 1991; p. 34,
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Los certificados de invencidn tenian en 1la Ley de
Invenciones y Marcas, una vigencia de catorce afios, al igual
gue las patentes. Cualquier interesado podia explotar 1la
invencidén amparada por un certificado de invencidn, pero
estaba obligado a cubrir al titular del certificado el pago
de las regalias correspondientes, sujeto a la aprobacién del
Registro Nacional de Transferencia y Tecnologia, o que serila
fijada por éste, cuando no hubiere acuerdo entre las partes.

Por otra parte, la Ley de Invenciones y Marcas,
establecia la posibilidad que aun tratdndose de invenciones
patentables por disposicién de la ley, el titular de la
invencidén podia optar, entre el otorgamiento de una patente o
de un certificado de invencién. Esto, tal vez, considero que
podia representar alguna ventaja para el inventor que
careciera de recursos y no estuviera en la posibilidad de
cumplir con el requisito de explotacién que se exige para las
patentes.

De acuerdo con el articulo 65 de la Ley de Invenciones
y Marcas, las invenciones qﬁe protegia eran las siguientes:
a) los procedimientos para la obtencién de bebidas y
alimentos para consumo humano; b) los procedimientos
biotecnoldégicos de obtencién de farmoquimicos; c)
medicamentos en general; d) alimentos y bebidas para consumo
animal; e) fertilizantes; f) plaguicidas; g)herbicidas; h)
fungicidas y; i) productos con actividad bioldgica. Como se
puede notar se trataba de invenciones que no eran patentables
conforme al articulo 10 fracciones III y VII de la Ley de
Invenciones y Marcas.

Pero con el surgimiento y la entrada en vigencia de la
Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad Industrial,
vinieron a desaparecer los Certificados de Invencidn, debido
a que las 4dreas tecnoldgicas que se registraban a través de
estos y que eran consideradas como no patentables por
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‘ disposicidn de la ley, ahora son consideradas por esta nueva
disposicidén como patentables,

Estimo que 1la desaparicién de los certificados de
invencién se' debe a que el Gobierno, debido al desarrollo
industrial y comercial que se le pretende dar al pais a
través de las invenciones, trata de otorgar al inventor por
medio de las patentes, una mayor proteccién juridica que 1la
que pueden otorgar los certificados de invenciodn, lo dque
traerfa como consecuencia una mayor motivacién entre los
inventores y un gran auge econdmico. Al referirme a mayor
proteccién, quiero decir que el Gobierno al adoptar estas
medidas, tiene un nejor conocimiento y manejo de las
invenciones que se registraban al amparo del certificado de
inveneién; ya que hay que, recordar que el certificado de
invencidén, se otorgaba porque no se tenia gran familiaridad
con el tipo de invenciones gue protegian.

otra dustificacién, es que en la legislacidén actual,
las invenciones que amparaban los certificados de invencién,
ya son patentables por razones de apertura comercial, ya que
muchos de esos inventos son patentables en las naciones mids
industrializadas del mundo, debido a la seqguridad juridica
que las mismas representan.

Por ultimo, sefialaré 1o dque sucederd con los
certificados de invencién, de acuerdo a los articulos
transitorios de 1la 1ley de Fomento y Proteccidn de la
Propiedad Industrial:

1) Los certificados de invencién otorgados al amparo de
la Ley de Invenciones y Marcas gue se abroga, les serdn
aplicables las disposiciones de dicha 1ley, hasta el
vencimiento de la vigencia que se les habia concedido (Art.
90.).
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2) A las solicitudes de certificados de invencién que
se encuentren en trdmite, le seri aplicable lo relativo a'la
publicacidén de la solicitud prevista en el articulo 52 de
asta ley (Art. 106.). Es decir, se publicaran dentro de los
18 meses, contados a partir de 1la presentacién de 1la
solicitud.

3) Las solicitudes de certificados de invencidén que se
encuentren en tramite, se convertirin en solicitudes de
patente (Art. 10o. Transitorio).

4) Los solicitantes de certificados de invencidén que se
encuentren en tramite, deberian pedir por escrito a la
Secretaria, dentro de los seis meses siguientes a la entrada
en vigencia de esta ley, que continie con el trdmite, con
base en dichas solicitudes, tendiente a obtener la patente
correspondiente, en términos de esta ley. Si los solicitantes
no lo hicieren, se tendran por abandonadas dichas solijcitudes
y por concluidos los tramites correspondientes (Art. 210o.
Transitorio).

5) Las solicitudes en tramite de certificado de
invencidn y las de patente relativas a procesos de los que se
obtenga directamente un producto que no fuera patentable
conforme a la ley de Invenciones y Marcas que se abroga, pero
si conforme a esta ley, podrdn convertirse en solicitudes de
patente para dicho producto, conservando su fecha de
presentacién o de prioridad reconocida (Art. 1lo.
Transitorio),

- troduccid de Modelo de Utilidaa [}
Caracteristicas Iddneas ara Incentivar as

Innovaciones Sencillas,
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En efecto, por primera vez en México, se regulan a
través de la ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad
Industrial este tipo de invenciones, con el nombre de
"Modelos de Utilidad"; ya que como mencioné en el capitulo
anterior, los modelos de utilidad, vienen a sustituir de
alguna manera a las desaparecidas patentes de mejora, sdlo
por lo que hace a algunos campos, como son: los comprendidos
dentro de la definicidén que nos da de los modelos de utilidad
el articulo 28 de la ley vigente y que son, los objetos,
utensilios, aparatos o herramientas que, como resultade de
una modificacidén en su disposicién, configuracidn, estructura
o forma, presenten una funcidén diferente respecto de las
partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad.

Por lo anterior, podemos concluir ¢ue las mejoras
vealizadas a un proceso ya patentado para la obtencidn de
algun producto u objeto, no son materia de la proteccidén de
los modelos de utilidad, por no estar comprendidos dichos
procesos dentro de los supuestos gue considera la ley para
los modelos de utilidad, y al no estar contempladas -tampoco
dentro de la legislacién vigente, las patentes de mejora, las
mejoras realizadas a un proceso ya patentado gquedan sin
proteccién juridica alguna, lo que considero otra falla
dentro de la Ley, gque debié de ser prevista por el
legislador.

La misma ley establece, que serdn registrables los
modelos de utilidad, que sean nuevos y susceptibles de
aplicacidén industrial (Art. 27). Los modelos de utilidad
tendrdn una vigencia en su registro, de 10 aflos
improrrogables, contados a partir de la fecha de presentacion
de la solicitud respectiva.

Pero, cabe preguntarnos, ¢que debemos entender por
Modelos de Utilidad? La misma ley nos dice que se consideran
como tales, los objetos, utensilios, aparatos o herramientas
que, como resultado de una modificacién en su disposicidn,
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configuracién, estructura o forma, presenten una funcién
diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas
en cuanto a su utilidad (Art. 28).

Para entender mejor lo que se considera como modelo de
utilidad, citaré los siguientes ejemplos y la problématica
que existe para que sean considerados como tales, de acuerdo
al estudio realizado por el tratadista José Luis Lacruz
Berdejo.

~ Un ejemplo, aungue trivial, es el sacacorchos. En el
momento en que una persona inventa el sacacorchos en espiral,
desconocido anteriormente, realiza una invencidn. Por trivial
gue resulte el objeto, presta un servicio de gran utilidad;
demuestra un esfuerzo de imaginacidén notable y, presenta
indiscutible originalidad frente a todo 1lo existente.
Pensemos que al sacacorchos ya inventado, se le aflade una
palanca que permite extraer el corcho con menor esfuerzo y
mayor seguridad. Esta palanca, representa asimismo, un
esfuerzo imaginativo, que si bien es cierto, aplicado aun
objeto ya conocido, indudablemente mejora o facilita su
utilizacién; en el mismo orden de ideas, si alguien inventa
un nuevo sistema de palanca, mas practico o mis barato de
producir o mas sencillo, en este caso, la idea de extraer el
corcho mediante un véstago en espiral que se introduce en €l
y una palanca gque mueve el vdstago, es algo ya existente, la
prestacidn inventiva es notoriamente pequefia; sobre todo, si
el sistema de palanca que se aplique, como normalmente
ocurre, se ha tomado de otros objetos y, si el "inventor" se
ha limitado a trasladar los mismos principios mecdnicos, de
aparatos ya conocidoé, a este otro, igualmente conocido, en
un principio, y unicamente nuevo en la forma concreta en que
se le presenta ahora. Este nuevo objeto, de escasa, pero

alguna originalidad, ¢Puede ser protegido como invento?

Otro ejemplo iqual seria el reloj. La persona que a
partir del reloj de pared o de torre, inventd el reloj de
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bolgillo, realizd evidentemente un invento, pues encontrd un
principio diferente para hacer funcionar un nuevo aparato de
sefialar la hora, caracterizado externamente por encontrarse
encerrade dentro de un estuche y ser transportable a
voluntad; a saber, a pasado del principio del péndulo, al
volante. Pero, ¢se podrd decir lo mismo? del que “inventdé" el
reloj de pulsera. Aqui no existe ningin principio inventivo
nuevo, pero 81, tal wvez acaso, alguna adaptacidén para
construir una maquinaria mids reducida; las transformaciones
que sufra el reloj, esencialmente son exteriores para
adaptarlc a la mufeca, fijandolo por una banda. Cabe
preguntarse entonces si gpuede considerarse a esto como un
invento?. :

Las distintas legislaciones, al respecto, han adoptado
alguna de las siguientes posturas:

a) No proteger al pequeiic invento.

En Estados Unidos, la exigencia de altura inventiva,
hace imposible la proteccisn de los pequefios
perfeccionanientos, a aguellos obijetos gque suponen sdla
habilidad e ingeniosidad de un experto, y no comprenden idea
inventiva, aunque representen un trabajo wminimoe digno de
amparo de una exclusiva temporal. La razon de esto, es gue el
Tribunal Supremo Norteamericano, tiende mas bien a impedir,
que a estimular la invencién, evitande crear una clase de
integrantes especuladores, que impondrian un caro peaje sobre
la industria de la nacién, sin contribulr de hecho al real
progreso de la técnica: lo que ha traido como consecuencia,
la disminucidén del nuimero de solicitudes de patente en forma
considerable, aumentado correlativamente el de las nulidades
acordadas por los Tribunales.

b) Protegerlo exactamente igual que al gran invento,
bajo la denominacién comin de "“invencidn®,
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En Francia, cualquier pequefic hallazgo entra siempre en
1a clase general de las invenciones, con tal da que posea un
minimo de actividad inventiva, entendlendo gque esta puede
manifestarse por el resultado, es decir, per las ventajas
inéditas que aporta al objeto. Tenemos por ejemplo, el que se
congidersd invencién a los naipes con las puntas redondeadas,
adn cuvande ahora son alge trivial, ya que 1las puntas
redondeadas, facilitaban el juege y conservaban mejor 1las
cartas, mids en su tiempo estuvieron protegidog por una
patente, frente a los naipes ordinarios con las puntas en
Angulo recto. Como se ve, a falta de idea verdaderamente
inventiva, basta mayor utilidad del objeto, para gue el
registro francés imparta la patenta de invencidn.

@)} Protegerlo, pero sélo en la misma amplitud que al
modelo industrial, es decir como pura forma.

En Bélgica, el hallazge carente de altura inventiva
puede protegerse, segin la jurisprudencia, como novedad de
forma, pese a tratarse de K un nétodo técnico, ya que 1la
proteccién a la forwa, en principio, prescinde en ahsoluto de
los caracteres técnicos del objeto protegide, cuya imitacion,
por tanto, es ficil en forma distinta, pues no se protege la
realizacién o el principio mecdnico, sino los elementos de
forma y configuracidén que distinguen al objeto.

d) otorgarle una proteccién especifica, distinta de la
del invento y del modelo industrial.

La ley alemana de 1876, sobre derechos de autor de
marcas y modelos, fue declarada por 1la Jjurisprudencia
inaplicablie a 1los modelos técnicos, carentes de un efecto
estético nuevo: la proteccidn legal se dirigia en ella a lo
puranente espiritual, hacla las creaciones de valor
artistico-industrial. En cambio, la ley de patentes alemana
de 1891, exigia para la concesién de la exclusiva en materia
de invencidn, una altura técnica importante de que carecen
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los pequefios perfeccionamientos formales ¢ los nuevos objetos
~ de escasa originalidad; por otro lado, establecia complicados
trdmites para la obtencién del registro, con dilaciones
considerables ocasionadas por el sistema previo examen, que
hacen el proceso inscriptorio largoe y, correspondientemente,
muy costoso. Se planteaba con caracteres especialmente
agudos, en aquel entonces, el problema de esos objetos
modestos, de escasa originalidad, y cuya fabricacién acaso no
reporte rendimientos econémicos brillantes, gque no podian
soportar el gasto de la patente. Otros, por su condicidn de
articulos de temporada, cuya moda pasa pronto, no podrian
permitirse el lujo de la prolongada espera que comporta el
previo examen. Todavia, ni los unos merecian una proteccién
tan extendida en el tiempo como la otorgada por la patente,
nl los otros la necesitaban. Y como buena politica, parecia
conveniente una cilerta forma de amparo para unos y otros,
ésta se concedié y requld mediante reformas hechas a la ley
de 1891, creadora del 1llamado 'modelo de utilidad", cuya
tramitacién administrativa es mucho mds sencilla. Se
prescinde, para estos modelos, del previo examen, y las
exigencias materiales de originalidad y altura inventiva son
mis moderadas. Como contrapartida la duracién exclusiva era
de dos afios, prorrogables por otros dos.

La proteccidn que'otorqa el modelo en Alemania, ha sido
aprovechada lo mismo por hallazgos que censtituyen auténticos
inventos, a veces importantes, pero por su haturaleza, o por
el estado de las investjgaciones en la materia, se suponia
que no han de tener una larga vigencia: en tal caso, es
natural que los titulares hayan preferido acogerse a la forma
mids rdplda y econdmica, a cambio de que, a los cuatro aios,
su idea se convierta en bien comin a todos (20).

€20) LACRUZ BERDEJO, José Luls; EL Modelo de Utilidad y sus diferencias

con la patente de fnvencidn; Revista de Derecho Espafiol y Americano; Afo
X1I; Espafia (Abril- Junio), 1988; p.p. 113 a la 127,
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En lo que respecta a nuestro pais, al igual gque en
Alemania, para el registro de los modelos de utilidad, no se
requerird un examen de fondo, como el que se efectia para el
caso de las patentes. Pero para el caso de que alguna
persona, tenga evidencia de gque un modelo de utilidad que
hubiere sido registrado en México no carecia de novedad en el
pais, a la fecha de presentacién de la solicitud de registro
respectiva, existe la posibilidad de fundamentar ese hecho en
una demanda de nulidad en contra del registro concedido. Con
esta medida, se pretende desalentar el registro de muchos
modelos de utilidad, que no estdn en el supuesto de poder ser
protegidos juridicamente.

La razén de adoptar el modelo de utilidad y.exigir un
ninimo de requisitos para su registro en nuestra legislacién,
es para inducir eficazmente un interés amplio por la
innovacién industrial, en especlal entre las empresas
pequefias que forman la mayoria del aparato industrial, y no
desalentar el o los intereses de los particulares (21).

Por ultimo sefialaré, que este procedimiento se utiliza
en paises como: Espaia, Alemania, Japén, Francia, Italia,
Portugal, Uruguay, Brasil y Corea recientemente.

H.- Becreto Industrial,

La proteccién de la informacion técnica de naturaleza
confidencial, en que las empresas basan parte de sus ventajas
para sobresalir frente a sus competidores, es conocida
cominmente, como "Secreto Industrial.

La legislacién vigente en su articulo 82, define al
secreto industrial, como ‘"toda informacién de aplicacioén
industrial que guarde una persona fisica o moral con el

€21) VILLAREAL GOWDA, Roberto; Ob. Cit.; p.p. 1060-1063,
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caracter de confidencial, que le signifique obtener o
mantener una ventaja competitiva o econdmica frente a
terceros, en la realizacién de actividades econdmicas vy,
respectn de la cual, haya adoptado los medios o sistemas
suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso
restringido a la misma. La jinformacién de un secreto
industrial, necesariamente debera estar referida a la
naturaleza, caracteristicas o finalidades de los productos; a
los métodos o procesos de produccidn; o a los medios o formas
de distribucién o comercializacién de productos o prestacidn
de servicios".

"No  se considerara secreto industrial aquella
informacién que sea del dominio publico, la que resulte
evidente para un técnico en la materia, o la que deba
divulgarse por disposicién legal o por orden judicial. No se
considerard que entra al dominio publico cuando sea divulgada
por disposicién legal, aquella informacidn que sea
proporcionada a cualquier autoridad por una persocna que la
posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el
efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones,
registros, o cualesquiera otros actos de autoridad".

Esta es una disposicidn novedosa en la legislacidn
mexicana, considero que el haber legislado en relacidén a este
tema, tiene como finalidad, situarnos al nivel de los paises
més industrializados, donde la proteccién juridica de 1los
secretos industriales, se encuentra ya muy desarrollada,
debido al gran auge tecnolégico que impera en esos paises.

La importancia que tiene para las empresas el secrei:o
industrial es vital, debido a que la empresa que sufre un
pérdida parcial o total de informacién industrial o comercial
que conserva de manera confidencial frente a sus
competidores, puede ver como su posicidn en el mercado, en
muy corto tiempo, va cayendo en relacién de la que guardaba
frente a sus competidores. Las ventajas competitivas y
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econémicas que pudo haber logrado mediante el conocimiento
técnico generado desde su interior, a través de los afios de
acumular experiencia, pueden venirse abajo por una filtracién
indeseada de ese conocimiento hacia sus competidores o hacia
el publico en general.

La filtracion de 1la informacién de  caricter
confidencial, puede darse en una empresa de manera
accidental, por negligencia o deslealtad hacia la empresa. En
forma accidental, cuando 1la enmpresa no aplica medidas
suficientes para prevenir esto (sefalamiento de manuales
confidenclales, acceso controlado de individuos ajenos a la
empresa, etc.). ©Por negligencia o deslealtad, cuando
aquellas personas que la empresa encomienda la custodia de la
informacidén confidencial, la dan a conocer a otras personas o
a los competidores de la empresa que le confié el secreto
industrial. También, la difusién de este tipo de informacién,
puede ser ©provocada por los competidores actuales o
potenciales de la empresa, en actos de espionaje industrial o
comercial.

Debido a que en México el crecimiento de la industria
nacional va aparejada de un ambiente de competencia
industrial y comercial cada vez mas cerrada, y con el fin de
evitar infiltracién de cardcter confidencial, se legisla en
la lLey de Fomento y Proteccion de la Propiedad Industrial
disposiciones referentes al secreto industrial: su
definicidn, sanclones econdémicas o multas a quienes cometan
el delito de violacién de secretos industriales, el pago de
dafios y perjuiclos a los afectados, y penas de prisién de dos
a seis afios, seqlin las agravantes con que se cometa el delito
(22).

(22) VILLAREAL COWDA, Roberto; Ibidem; p. 1061,
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Asimismo y como se desprende de la propia definicién,
se contemplan los elementos, para gue una informacién pueda
considerarse como Secreto Industrial y, son los siguientes:

1) Debe existir una informacién de aplicacidén
industrial, es decir, deberd referirse a la naturaleza,
caracteristicas o finalidades de los productos; a los métodos
0 procesos de produccidén:; o a los pedios o formas de
distribucidén o comercializacién de productos o prestacién de
servicios.

2) Esa informacién deberd tener el cardcter de
copfidencial, adoptando los medios necesarios para conservar
tal cardcter.

3} La informacidn susceptible de aplicacién industrial
(23), debe representar una ventaja competitiva o econdmica de
quién la detenta, frente a sus competidores.

4) El Secreto Industrial, debera ser resultado de la
actividad inventiva (24) y, no se deberid encontrar dentro del
estado de la técnica (25).

Por ultimo, cabe agregar, que existe un consenso, entre
el gobierno mexicano y los particulares, por virtud del cual,
la proteccidn de los Secretos Industriales, quedard a carge
de los propios particulares, razén por la cual no existe
procedimiento alguno de registro.

(23) Aplicscidn Industrial: es ta posibitided de que cuslquiar producto o

proceso, sea producide o utilizado, tegin sea el casa, en fa Industris,
incluyéndose en éste u (» agricultura, ts ganaderfa, le pesca, la miner(a

, (a8 indstrias de transformacidn proplamente dichks, ta construceidn y

toda cluse de aervicios. Art. 12 frac, 1V, L.F.P.P.Y.

{243 Activided Inventiva: es el procesos creative, tuyos resultsdos no se

deduzcan del estado de la téenica en forma evidente pars un ténico en la
materia. Art.. 12 frac 11, L.E.P.PLLL

(25) Estado de la Téent es el junto de { téenicos que
se han heche miblices mediante uns descripcion oral o escrita, por \a
axplotacin o por cuslguier otro medio de difusidn o informacidn, en el
pefs O en el extranjero. Art. 12 frac. 11, L.F.P.P.S.
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- ejo ento o oteqsid 8 sefl

Industriales,

En la épeca artesanal, cuando la labor del artesano era
ardua y dura, aun cuando no se contaban con los medios de
proteccién adecuados, la proteccidn de sus diseifios
industriales se encontraba incorporada en la misma obra,
debido al grado de pericia y dificultad que incorporaban las
mismas. E1 problema surgié en la época de la revoluciodn
industrial, cuando el hombre tuve la capacidad de reproducir
idénticos articulos a través de mnismos procedimientos, es
decir aprendié a reproducir industrialmente, el problema
consistid en como proteger el bien inmaterial gque pertenecia
al creador original (26).

Asi tenemos que han existido distintas foxmas en el
mundo de reqular la proteccidén de los disefios industriales,
pero a la que nos referiremos a la proteccién que se les da a
los mismos en nuestro pais.

La proteccidén que se le d4 a los disefios industriales
por segunda ocasién en nuestro pais, se refiere al
otorgamiento del registro respectivo, ya que en la lLey de
1942, se daba a través del otorgamiento de patentes y, fue
hasta la Ley de Invenciones y Marcas, que se empezd a otorgar
mediante registro.

La proteccidén de los disefios industriales en la nueva
ley 1la encontramos regulada, dentro del Capitulo IV,
denominade "De los Disefios Industriales".

Art. 31.~ Serdn reglstrables los disefios
industriales que sean originales y susceptibles de
aplicacién industrial. Se entiende por original el

(26) RINCOM SERVIN, José Luis; EL Disedo Industrial Patentable, Revists

Mexicons de 1 Propiedsd [ndustrial vy Artistice: Ado XIV; Nums, 27-28;
Méxito (Enero- Diciembre), 1978; p. 225.
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disefio que no sea igual o semejante en grado de
confusién a otro que ya esté en el conocimiento
piblico del pais.

Por lo que se respecta a este articulo 31, podemos
decir que presenta las siguientes novedades:

1) Anteriormente, la Ley de Invenciones y Marcas
estipulaba que los disefios industriales deberian ser
novedosos, es decir que no se encontraran dentro del estado
de la técnica. Ahora se cambié la palabra "novedogo" por la
de ‘"original", que significa segun la propia ley, gque un
disefio industrial no serd registrable a aquel que sea
semejante o parecido en grado de confusién y gue haya sido
previamente registrado.

Lo que pretendo decir con Esto, es que la ley anterior
solamente no permitia el registro de los disefios industriales
cuando estos fueren idénticos a otros ya registrados, es
decir, permitia el registro de disefios industriales
semejantes. En consecuencia diremos, que la proteccién que
otorga la Ley de Fomento y Proteccién de la Propledad
Industrial es mayor, ya que la palabra "semejanza" gue se
utiliza para definir lo que es original, como vimos
constituye la gran diferencia entre la proteccidén que otorga
una ley con respecto a la otra.

Semejanza significa, andlogo, equivalente, parecido,
similar; es decir, la podemos utilizar para significar el
parecido entre dos objetos. Mientras que idéntico significa,
gque es lo mismo que otra cosa o gue se confunde con ella.

Pienso que esta medida se da en vista de la apertura
comercial que va a tener nuestro pais, con la tendencia a
evitar tanta competencia desleal gue existe hoy en dia, y
fomentar que productos que eran desconocidos en nuestro pais
o que tenian problemas de importacidn debido a la falta de
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proteccidén juridica de los mismos, puedan ser adquiridos con
nés regularidad dentro del comercio nacional.

2) La ley de Invenciones y Marcas sefialaba, que la
novedad que deberian de presentar el disefio industrial
dependeria del estado de la técnica que el mismo guardara,
esto es, si no se ha hecho accesible al publico, en el pais o
en el extranjero por cualguier medio. Ahora, ese estado de la
técnica y, de acuerdo a la parte final del articulo 30,
solamente se referird a México y no asi al mundo entero. Lo
que dard oportunidad, a una persona que no haya registrado su
disefio industrial en México, de registrarlo, aunque el disefio
industrial de que se trate, carezca de novedad en el pais o
paises en gue ya se haya registrado. En otras palabras, si el
diseilo de que se trate, ya ha sido registrado y, dado a
conocer al publico en un pais distinto al nuestro con muchos
aflos de antelacidn; en México, como dicho disefic industrial
no se ha dado a conocer por ningun medio al publico en
general, serd objeto de registro por no encontrarse dentro
del estado de la técnica en nuestro pais.

3) Otra novedad es que de acuerdo al articulo 37 de la
legislacién vigente, para el registro de un disefio
industrial, ya no se practicard el examen de fonde que se
venia practicando para determinar la novedad de los mismos.
Considero que esta medida, se determind para favorecer la
creatividad inventiva, debido a que el examen de fondo que se
venia practicando scbre los disefios industriales, era muy
tardado para el tipo de creacién que representan, lo que
desalentaba a sus creadores, debido a que era mucho el tiempo
para determinar si iba a gquedar o no protegida su creacidn,
lo que ocasionaba que los titulares del diseio industrial no
percibieran la remuneracién adecuada a la creacidén y, en
consecuencia, los desalentaba para segulr trabajando en 1la
creacién de disefios industriales.
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. Por otra parte, estimo que el problema de la novedad,
se resolvera la misma forma que la de los modelos de
utilidad, es decir, cualquier interesado, podrAa intentar en
una demanda, la nulidad del registro de 1los mismos,
argumentando come causa la falta de novedad del disefio
industrial registrado.

4) La ultima diferencia que encontré y ya hablé de ella
en el inciso correspondiente, es que la vigencia del registro
de 1los disefios industriales cambio de 7 afios contados a
partir de la fecha de registro, a 15 afios contados a partir
de la fecha de presentacién de la solicitud de registro.

En este caso, tal vez estariamos frente al mismo
problema gue se presenté al momento de analizar, la vigencia
de las patentes que le concede la ley vigente. Es decir, se
aumenta con la ley vidente el numero de anos de duracidn del
registro, pero ese aumento puede resultar engafioso como vimos
en el caso de las patentes, ya gque debide a lo tardado que
resultaba el examen de fondo y demds tramites gue se tenian
que gestiopar ante la Secretaria y, dependiendo del interés
que se tenia por parte de terceros sobre el disefo
industrial, aunado a los anos de vigencia que concedia la ley
anterior, el tiempe de duracién del registre de los disefios
de utilidad, se hacia mayor al que estipula la ley vigente.

Lo que si considero un cambio importante, es que se va
a poder determinar con certeza, la vigencia o duracién de los
registros de los diseios industriales.

J.~ Las Nulidades en materia de Invenciones,

En efecto, la ley vigente, establece un capitulo
sobre la nulidad y caducidad de patentes y registros, pero en
este apartado, nos dedicaremos unicamente a analizar, las
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nulidades estipuladas en el articulo 78 de dicho
ordenamiento.

Art. 78.~ la patente o registro seran nulos en
los siguientes casos:

I.~ cuando se hayan otorgado en contravencidén a
las disposiciones sobre requisitos y condiciones para
el otorgamiento de patentes o registros de modelos de
utilidad. Para efectos de 1lo dispuesto en esta
fraccidén, se consideran requisitos y condicicnes para
el otorgamiento de patentes y registros los
establecidos en los articulos 15, 19, 20 fraccién II,
27 y 31.

IT.~ cCuando e) otorgamiento se realice en
contravencion de lo dispuesto por el articulo 43 de
esta ley. En este caso tendrd validez la patente o
registro sobre la primera reivindicacién relativa a
la invencién, el primer modelo de utilidad o el
primer disefio industrial), sequn el caso, procediendo
la nulidad respecto de los subsecuentes.

III.- Cuando durante el tramite se hubiere
incurrido en abandono de la solicitud.

IV.~ Cuando el otorgamiento se encontrare
viciado por error o inadvertencia graves,

Las acciones de nulidad que se derivan del
presente articulo podran ejercitarse dentro de un
plazo de cinco afios contados a partir de la fecha en
que surta sus efectos en la Gaceta.

1} Por lo gue respecta, a las fracclones I y II del
citado articulo, citaré, que la ley de propiedad industrial,
al otorgarle a cualgquier interesado, un plazo de cinco afios,
para poder ejercitar la accién de nulidad, contempla a estas
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dos fracciones, dentro del campo de la nulidad relativa; en
virtud, de que pasado ese tiempo, las patentes o registros
otorgados en contravencién a la ley, producen todos sus
efectos, es decir se convalidan; lo cual, lo considero un
error, de acuerdo a la doctrina que es base de nuestra
legislacidén. Debido a gque 1la doctrina (Colin y Capitan,
Planiol, Aubry y Rau), considera a la nulidad absoluta, como
la que combate a los actos que se ejecutan materialmente en
contravencién a un mandato, o a una prohibicién de una ley
imperativa o prohibitiva, es decir, de orden publico, como es
el caso de estas dos fracciones (27). Ademas, la nulidad
absoluta, no desaparece por confirmacioén, ni por
prescripcidén; es perpetua y, su existencia puede invocarse
por todo interesado; sin embargo, dicha nulidad, produce
aefectos provisionales, los cuales se destruyen
retroactivamente, cuando los tribunales pronuncian 1la
nulidad. En otras palabras, los efectos que genera la nulidad
absoluta, no son posibles de convalidarse, ni porque las
partes lleguen a un acuerdo (confirmacién), ni por dejar
pasar el transcurso del tiempo: de ahi, que de ‘éste ultimo
cardcter, podemos decir, se le concede a cualquier interesado
el poder invocarla, en cualquier tiempo, ya que aunque, el
acto produzca efectos, la prescripcién no podra librar de la
obligacién que tiene el interesado, de cumplir con los
requisitos que determinan las leyes, en este caso, la de
propiedad industrial. Por lo tanto, el establecer un términe
de cinco afos en dicha ley, para ejercitar la accién de
nulidad, respecto a estas fracclones, es totalmente contrario
a derecho; 1lo cual considero, se debe a 1la falta de
conocimientos juridicos por parte de nuestro legislador.

2) Por lo gque se reflere a la fraccién IIXI, considero
que nuevamente, estamos dentro de una falla legislativa
ocasionada, por un total desconocimiento de la doctrina

{27y BORJA SORIANO, Marwel; Yeorfa General de las Obligaciones; Editorfal
Porrda, S.A.; Néxico, 1985; p. 95.
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ﬂuridica, por parte de nuestro leglslador, Dicha fraccién, es
considerada por la misma razén que las anteriores, dentro del
campo de las nulidades relativas. Pero mi pregunta es: ; Cdmo
se puede conceder un plazo para invocar la nulidad de algo
que es inexistente?. De acuerdo a la doctrina (Aubry y Rau},
un acte eg inexistente, *cuande no reune los elementos de
hechc que se supone su haturaleza o su objeto, y en ausencia
de los cuales es ldgicamente imposible concebir su
existencia”; en otros términos (Planiol), el acto es
inexistente, "cuando no ha podido formarse en razén de la
ausencia de un elemento esencial para su existencia. Braudy
sostiene, gue hay un elemento que es esencial a todo acto
juridico, cualquiera gque sea, es la voluntad del autor o de
los actores del acto; la ausencia de voluntad en el autor o
en una de los autores lo hard, pues, inexistente (28).

En virtud de lo manifestado con anterioridad, podemos
decir, que el abandono de una solicitud, equivale a una
ausencia de voluntad del solicitante, lo dque produce la
inexistencia del acto y, el haber concedido un plazo a esta
fraccidn, para pretender ejercer una accidén de nulidad, en
este case relativa, es ilégico, ya que como vemos, estamos
frente al caso de una inexlstencia, de una nada juridica, de
algo que no produce efectos, por lo tanto no puede hablarse
de confirmacidn, ni de prescripcién de algo que no existe
como errdneamente lo hace la ley materia del presente
estudio. Por otra parte, resultaria 1ildgico e imposible, ya
por razones de trabajo o presupuestales, gque la Direccidén
General de Transferencia de Tecnologia, Patentes y Marcas, 1le
de seguimiento a una solicitud que haya sido abandonada.

3} Para analizar a que tipo de error se refiere la
fraccidén IV, de dicho articulo, comenzaremos diciendo, que se
entiende por error y la clasificacién de éste, para poder

(28) BORJA SORIAND, MAKUEL; ibidem.; p.p. 9% y 95.



131

determinar asi, a que tipo .de nulidad corresponde dicha
fraccién.

El Doctor Galindo Garfias, establece que el error es,
el falso conocimiento de una cosa (error propiamente dicho) o
el total desconocimiento (ignorancia) de ella, y que
determina al sujeto en la formacién de la voluntad, en un
sentido distinto a aquel que se hubiera formado, sin 1la
existencia de esa circunstancia (29).

El error de acuerdo a la doctrina y a la legislacion
comin, puede ser:

a) De aritmética, o de cdlculo: "El error material de
aritmética, sélo da lugar a su reparacién"; o en otros
términos: "El error de cé&lculo sélo da lugar a que se
rectifique” (Art., 1814 del Cddigo Civil Vigente).

b) De hecho: Este error recae sobre hechos materiales
(Colin et capitan, t. II, nim. 32).

o) De derecho! Que recae sobre una reqla‘de derecho
(30).

De conformidad con el articulo 1813 del Cédigo civil,
el error de derecho o hecho, para gue produzca la invalidez
del acto juridico, ha de ser esencial o determinante, es
decir, que ha de recaer sobre elementos esenciales del acto
(la formacién de la voluntad o el objeto), y ha de actuar
como motivo que impulsa a la veluntad para celebrarlo.

El error puede presentar tres grados de gravedad, segun
los cuales sus efectos varian y, son los siguientes:

a) Error Indiferente: Este error, es el que recae sobre
las cualidades secundarias y no substanciales del objeto

29 GALINDG  GARFIAS, Ignacio; rech iy
México, 1985; p. 229.
{30) BORJA SORIANO, Manuel; Ob. Cit.; p. 216,

; Editortal Porria, S.A.
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“(error in gqualitate), y/o sobre la cantidad de cosas que
constituye el objeto del contrato (error in quantitate o de
calculo), es decir, recae sobre motives no determinantes de
la voluntad. Este error no invalida el contrato, porque no
vicia la voluntad (31). Este tipo de error, carece de
influencia para la formacidén del acto juridico; no recae
sobre el motivo determinante de la voluntad, no afecta, por
consiguliente, ni las cualidades del objeto, ni se refiere a
la persona si se trata de un contrato gratuito, o hecho en
consideracién a las aptitudes o capacidades del contratante.
Simplemente en el error indiferente, se tiene una nocién
falsa respecto a ciertas circunstancias accidentales del acto
juridico, o de la cosa misma, que ne viene a modificar la
operacién (32).

b) Brror obatativo u oObstdculo: Este error, incide
sobre la declaracién de la veluntad, y no sobre la formacidn
de 1la voluntad. La discrepancia existe entre la voluntad
declarada y la voluntad interna (33). Existen ocasicnes, en
que el consentimiento sdélo ,es aparente, pero no existe en
realidad, sino que hay mala inteligencia. Esto acontece
principalmente en dos hipétesis: a) Cuando hay un error sobre
la naturaleza del contrato. Por ejemplo, una persona entrega
a otra una cosa, en la inteligencia de que se la est4
prestando y la persona que recibe esa cosa, cree que la otra
se la regala, es decir, se la dona. b} Cuando hay error sobre
la identidad del objeto, por ejemplo: una persona duepa de
dos cosas semejantes cree estar vendiendo una de ellas y, el
comprador, cree que estd comprando la otra. En ambas, la
ausencia de consentimiento hace que el contrato sea
inexistente, es decir, impide la formacién del acto juridico
(34).

(31) BORJA SORIAND, Marwel; Ibidem; p.p. 216 y 219.
{32) GALINDO GARFIAS, Ignacio; Ob, Cit.; p. 231,
(33) GALINDO GARFIAS, Ignacio; Ibidem.; p. 230.
(34) BORJA SORIANO, Menwel; Ob. Cit.; p. 121,
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e¢) Error Nulidad: En este tipo de error, la declaracién
concuerda  con la voluntad interna, pero esta voluntad
interna, se ha desviado en su formacidn, que a diferencia del
error obstdculo, la declaracién no concuerda con la voluntad
interna, que se ha formado sin vicio alguno, pero no ha sido
manifestade tal como es. El error esta en la declaracién
(35). Este tipo de error, hace anulable el acto juridico.

Como seflalé anteriormente, el error de derecho y el de
hecho, para que invalide el acto juridico, ha de ser esencial
o determinante, es decir, debe recaer sobre los elementos
esenciales del contrato, en otras palabras, el cédigo Civil
de 1928, que es el vigente, sujeta a los mismos principios al
error de derecho y al de hecho.

Georges Lutzesco, en su obra denominada "Teoria y
Practica de las Nulidades" al referirse al error de hecho y
de derecho, establece como error esencial en un contrato, al
error sobre la substancia y, al error sobre la persona, por
considerarlas vicios que pueden afectar el consentimiento.

Por lo que hace al error en la substancia, da como
ejemplos los siguientes: La venta de diamantes del Cabo, que
el comprador habia tomado como diamantes de Rio, y tratandose
de perlas que el comprador habia tomado por naturales, cuando
en realidad eran perlas cultivadas. En estos casos, el error
ha convertido en ineficaz el contrato, por gque la
consideracién de la cualidad habia sido la causa determinante
del consentimiento.

Por cuanto al error sobre la persona, sdélo entrafia la
nulidad del contrato, cuando la consideracién de la persona
ha sido la causa principal del mismo. Tiene aplicacién sobre
todo, en los actos de liberalidad, ya que la intencién de
donar estd estrictamente vinculada a la persona que se quiere
gratificar, y en los actos basados sobre 1la aptitud

(35) GALINOQ GARFIAS, Ignacio; Ob. Cit.; p. 230.
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profesional de una de las partes, en los contrates intuitu
personae, como por ejemplo, los contratos de seguro, en los
contratos celebrados con un enpresario o arguitecto, en el
contrato de sociedad, en la transaccipn.

¥Ya se trate de error de derecho o de error de hecho,
sélo puede llegarse a la anulacidn del contrato, si el actor
ha lograde probar, por una parte, gue su consentimiento ha
sido dade a consecuencia de este error, ¥y que por
consiguiente, el error ha sido la causa gque lo determind a
obligarse, y por otra parte, que su contraparte ha tenido
conocimiento de la existencia del error (36).

El Doctor Galindo Garfias, nos sefala gue el error es
esencial o determinate y, por lo tanto invalida ‘el acte e
influye sobre la voluntad, impidiendo que se forme o
desviandola, en los slgulentes casos: (37)

a) Cuando es radical y recae sobre la naturaleza misma
del negogio (error in negotio). Queriendo yo dar un préstamo,
mi contraparte recibe el dinéro, pensando erréneamente gue se
trata de una donacidn.

b) Cuando recae sobre la identidad del objeto e influye
radicalmente en la voluntad del modo que ésta no ha llegado a
formarse {error incorpore). Queriendo comprar un caballo y
sehalo al que tenge ante mi, confundiéndolo con el que
realmente quiero comprar.

c) Cuando incide sobre las cualidades esenciales, que
determinan la funcién del objeto de la materia del acto
{exrror in substancia). HNo es un error radical, sino de
gravedad media, que no impide la formacion de la voluntad,
simplemente la deforma. Compro una joya que es de oro y en
realidad es de cobre.

{35) LUTZESCO, Georges; Jeorfs y Préctica de i»s_Wulidades; Editorial
Porrda, S.h.; Méxfco, 1978; p.p. 336 8 l» 320,

(37) GALINDG GARFIAS, Ignacfo; ©Ob. clt.; p.p. 230 y 231,
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d) Cuando el error recae scbre las cualidades
personales del sujeto (error in persona). Es un error de
gravedad media, y como el error in substancia, vicia 1la
voluntad sin destruirla. Encargo la confeccién de una pintura
a uha persona creyendo que se trata de un pintor famoso,
cuando éste es un aprendiz de pintor.

Ahora bien, por lo que se refiere al término que
concede dicho articulo para esta fraccién IV y, de acuerdo a
los tipos de error que ya he sefalado, diré lo siguiente:

a) Cuando se trata del error de calculo o aritmético,
diré que el término que concede dicho articulo para ejercitar
la nulidad por esta causa, estd bien otorgado, debido a que
este tipo de error, pertenece al campo de 1las nulidades
relativas, ya que como sehale Vanteriormente, el de error
cdleulo, ho invalida el acto juridico.

b) cuando se trata del error obstdculo, el término que
concede dicho articulc para ejercitar la nulidad respectiva,
egstd mal estipulado; va que como vimos, estamos frente a la
inexistencia de un acto juridico, inexistencia que no produce
ningan efecto y, mucho menos es posible convalidarla por
confirmacién o por prescripcidn.

c) Por lo que se refiere al error nulidad, habrd que
determinar si el error es determinante o no, para determinar
si es nulidad absoluta o relativa. Si es determinante, ésto
es, ¢gue debe probarse que sin él, el contrato no se
realizaria, nos encontramos ante el caso de una nulidad
absoluta. Por el contrario, si el error no es determinante en
la manifestacion de la voluntad, nos encontrames ante una
nulidad relativa, de conformidad con los articulos del Cédigo
civil que a continuacién se transcriben.
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Art. 1812.- El1 consentimiento no es valido si
ha sido dado por error, arrancado por violencia o
sorprendido por dolo.

Art. 1813.~ El1 error de derecho o de hecho
invalida el contrato cuando recae sobre el motivo
determinante de la voluntad de cualquiera de los que
contratan, si el acto de la celebracién se declara
ese motivo o si se prueba por las circunstancias del
mismo contrato que se celebré éste en el falso
supuesto que lo motivo y no otra causa.

Art. 2228.- La falta de forma establecida por
la ley, si no se trata de actos solemnnes, a;i como el
error, el dole, la violencia, 1la lesién, 'y 1la
incapacidad de cualquiera de los autores del acto,
produce la nulidad relativa del mismo.

Por dltimo, manifestaré, que el término que establece
el articulo 78 que se analiza, se encuentra bien empleado,
cuando se trata de nulidad telativa, y en consecuencia, mal
empleado cuando se trata de nulidad absoluta, por los motivos
ya expresados al analizar las fracciones I y II, de dicho
articulo.
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= CAPITULO CUARTO =

HODIFICACIONES EN LO QUE S8E REFIERE A LA PROTECCION
DE LOS S8IGNOS DISTINTIVOS.

I.~ DE 108 BIGNOS DISTINTIVOS.

A.- Generalidades,

Los signos distintivos componen el sequndo elemento de
lo que se conoce como propiedad industrial. Los mnismos se
encuentran regulados en la nueva Ley de Fomento y Protecci#n
de la Propiedad Industrial, dentro de los articulo 87 al 178.

Los signos distintivos entre otras cosas, se utilizan
para diferenciar y comercializar los productos y servicios de
una negociacién. La importancia econémica que revisten los
mismos, para sus titulares, es nuy significativa: 1lo
anteriox, debido a que a través de estos signos distintivos
que se utilizan sobre los productos o servicios, la gente
puede identificar a los de su preferencia; ya sea por la
calidad, por 1la cantidad, por la forma en que estén
elaborados, por el precic, o por el lugar de donde provienen,
etc., lo que representan grandes beneficios econémicos para
sus titulares.

También, 1los signos distintivos contribuyen en gran
medida, a la forma en como se hace propaganda en relacién con
los productos, establecimientos o servicios, de 1los
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coinerciantes o enpresarios. En efecto, muchas veces el
piblico consumidor, mds que acordarse de la marca o del
nombre cque tiene un producto o servicio, se acuerda mis de
las frases que se utilizan para demostrarlos o anunciarlos, ¥y
muchas veces ese publico consumidor, al mencionar las frases
o frase distintiva que se utiliza en el mensaje comercial o
simplemente al escucharla, inmediatamente liga la frase con
el producto, establecimientos o servicios.

otra funcién de los signos distintivos es el que ayudan
a diferenciar un establecimiento o negociacién, de otro que
se dedica a prestar los mismos servicios, a industrializar,
distribuir o vender los mismos o similares productod, Lo cual
representa también ventajas al titular del negocio, ya que el
consumidor puede diferenciar también los productos a través
del nombre del establecimiento y, preferir los que ofrece el
negocio "X", de los que ofrece el negocio "¥",

Como podemos ver, la utilidad de los signos distintivoes
es muy amplia, y representa grandes ventajas econdmicas a los
titulares de los mismos. En ;londe propiamente, la ventaja se
hace palpable en los comercios, donde la gente consumidora,
adquiere productos que utilizan signos distintivos, porque
son sinénimo de calidad y confianza. la ventaja se traduce,
como ya mencione antes, cuando una persona consumidora
prefiere los productos o servicios que puede conseguir en
determinado negocio.

Por lo anterior, estimo necesario, que su proteccidn
debe ser muy rigurosa pero a la vez flexible. Es decir,
rigurosa en cuanto a que terceros pretendan hacer un indebido
uso de los mismos; flexible en cuanto a que al titular del
signo distintivo, pueda hacer uso de éste en una forma mas
amplia y cémoda, sin llegar a tantos formalismes, siempre y
cuando no afecte la naturaleza y la funcion de los signos
distintives, ni tampoco afecte los derechos de otros
titulares de signos distintivos.
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Como ya mencionamos, el segundo grupo de elementos que
constituyen la Propiedad Industrial, consiste en lo que se ha
denominado "signos distintivos", los cuales se encuentran
integrados por:

1.- Las Marcas;
2.- Los Nombres Comerciales;
3.~ Las Denominaciones de Origen y:

4.~ Los Anuncios o Avisocs Comerciales; de los cuales
hablaremos a continuacidn.

1.- De las Marcas.

Como ya sefalé en el primer capitulo de la presente
tesis, la marca es un signo que tiende a procurar a la
clientela, la mercancia o el servicio que busca paralelamente
a la empresa, una clientela apegada a la marca.

La marca es un vehiculo utilizado por las empresas para
atraer la clientela y dominar los mercades, por lo que juega
un papel primordial en la comercializacién de mercancias y
servicios (1).

La marca, es un signo cuya funcidn primordial consiste
en distinguir productos o servicios en el mercado; su
propésito, el proteger al titular de la concurrencia desleal
de otros fabricantes o comerciantes y al publico de posibles
fraudes.

(1) GARCIA MORENO, Victor Cerlos; Comentarios a la  Nueva {ey de
Invenclones y MNarcas; Revists Facult Derecha:  Tomo XXV
Universidsd Nacional Auténoma de Néxico; Mixico (Jullo-Diciembre), 1974;

P, 240,
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La marca, tiende a eliminar los mapas de indiferencia
existentes entre los consumidores e inducirlos a preferir un
producto sobre otro, lo cual se logra mediante la calidad
intrinseca del producto mismo o a través de una habil
propaganda, que tiende a manipular dicha demanda, entre otras
formas (2).

En conclusién diré, que las funciones que tiene una
marca son las siguientes:

a) Asegurar al producto un cardcter distintivo: esta
distincién o caracter distintivo deriva de la esencia misma
de la marca. Es decir, que no se confunda con las marcas
existentes o con las denominaciones o signos del dominio
piblico.

b) Asegurar la proteccién del producto partiendo de la
empresa: la marca protedge al titular contra sus competidores
al igual que al publico contra los “usurpadores potenciales".

c) Asegurar una garantia de calidad: Ademds de lo
anterior, la calidad del producte lo califica
intrinsecamente, pues eso que el consumidor busca adquirir un
producto es una calidad determinada sin que le sea necesario
conocer la empresa que 1lo produce, lo cual reviste un
caricter secundario. Es decir, el publico consumidor adquiere
un producto, porgque ese producto cumple con los requisitos o
cualidades gque busca y, al momento de volverlo a adquirir, lo
reconoce por medio de la marca, no importando quién elabore
el producto.

d) Asegurar una imdicacién de origen: En tanto que
permite identificar el producto con la empresa, o el
territorio en el que se produce. Considero que en la

(2) GARCIA MOREND, Victor Carlos; Los Signos Karcarios Extranferos en la
Nuevs Ley Mexicana de iInvenciones y Marcas; Reviste de la Feculted de
Derecho: Tomo XXXXII; Universidad Nacional Auténoma de México; México
(Enero-Junlo), 1982; p.p, 240 a la 243,
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practica, no sucede con frecuencia en las marcas, como ya lo
sefiale, lo gue le importa al consumldor no es exactamente
quién elabora el producto ni donde, lo que le importa es la
calidad gue representa el producto y la marca, Por otra
parte, en algunos casos el consumidor, si nota que el
producto es de procedencia extranjera, lo prefiere al de
procedencia nacional aunque no conozca la marca, ni la
calidad del producto, sino que lo prefiere porque tiene 1la
idea de que ese producto es de mejor calidad que el que se
elabora en el territorio nacional. Estimo que esto podria ser
una excepcion a la regla y, tal vez, que de ahi se le de tal
caracteristica a la marca.

e) Asegurar una publicidad. Esto se refiere, al
caracter publicitario que tienen las marcas, es decir, con la
marca se le da publicidad al producto o servicio gue ampara;
ya que en muchos cases, resulta mds facil pronunciar &
escribir en algin aparador la marca gque todo el nombre del
producto que ampara (3).

Por otra parte, sefalaré que las maxcas se clasifican
en cuatro categorias:

a) Desde el punto de vista del objeto a distinguir,
las marcas pueden ser marcas de productos y marcas de
servicios. De hecho la legislacién actual hace alusidén a las
marcas que tienen por objeto diferenciar un producte de otro
y un servicio de otro.

b) Desde el punto de vista del sujeto titular de 1la
marca, estos signos distintivos pueden ser  marcas
industriales, marcas de comercio, marcas de prestacién de
servicio y marcas de agricultura.

(5) ALVAREZ SOBERANIS, Jaime; L8 Raquiacién Ins  Rovened Narce:
ransfer: a k3 logle; Editorist Porrds, §,A.; Néxico,

1979 p.p. 56-57.
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Anteriormente, las marcas unicamente se destinaban para
ser utilizadas sobre los productos que se elaboraban en las
fdbricas. En los ltimos tlempos, se ha admitido 1la
posibilidad de proteger los sighos enmpleados por los
comerciantes, como intermediarics entre el fabricante de las
nercancias y los consumidores, para identificar el lugar de
venta de las mercancias, independientemente o al lado de la
narca industrial de quién las produjo. Por lo que respecta a
las marcas de agricultura, estas son las mds recientes, ya
que actualmente es comin ver productes agricolas naturales
como fruta y legumbres que ostentan directamente marcas, asi
como los gque se presentan semitransformados en envases,
latas, bholsas de pléstica, etcétera. Por 1ultimo, l;s marcas
de servicio, protegen a los objetos inmateriales que se
traducen en el suministro de servicios tales como
transportacién de personas y cosas, operaciones de seguros,
informacién, hospedaje, restaurant, lavanderias Y
tintorerias, estacionamientos, etc,; es decir, en otras
palabras la marca de servicio, ampara el signo utilizado para
distinguir no un producte, sine los servicios prestades por
una empresa de los prestados por otras empresas (4).

¢) Desde el punto de vista de su composicidn,
integracidn o formacién, las marcas pueden ser nominativas o
denominativas, si consisten en un vocablo, en una palabra o
frase. También pueden ser figuras, innominadas o graficas,
cuando el signo es un emblema, un dibujo o una combinacion y
distribucion de colores mostrades en una superficie,

Pero si dicha forma es tridimensional, es decir, tiene
volumen, entonces se trata de una marca plastica, como ocurre
en las que consisten en formas de envages, frascos, etcétera.

(%) RANGEL NMEDINA, David; NMacces de Servicls; st exicons de

propiedad Industeiel y Artfstice: Nom. 18; Ado I1X; Diceccién General de
derechos de Autor; Ndxlco {Sutfo-Diciembre), 1971 p.p. 170 y 70



143

d) Las mixtas, que son aquellas marcas que resultan de
una combinacién o varias combinaciones de 1las tres
modalidades mencionadas con anterioridad (5).

La ley mexicana considera como fuentes del derecho
sobre la marca, tanto al primer uso de la misma, como a su
registro. ( Art. 87 y 92 Frac. I); éste ultimo como fuente
principal. Pero el derecho de exclusividad sobre el signo
marcario sélo se obtiene mediante su registro.

Mucho se ha dicho sobre si la marca es o no un derecho
de propiedad, porque a pesar de que se venden los objetos a
los que ella se aplica, el titular conserva todos sus
derechos y, que adquirir productos marcados no implica
adquirir el derecho a la marca y el derechc de propiedad
industrial. la Ley de 1943 hablaba del propietario ade 1la
marca, en cambio a partir de la Ley de Invenciones y Marcas
y, ahora en la Ley de Fomento y Proteccidn de la Propiedad
Industrial, se habla del titular de la marca.

Ia marca es un efecto de comercio y como tal ha sido
reconocida en la mayoria de las legislaciones. Es pues,
susceptible de apropiacidn. Se puede decir, que el derecho a
la marca, es un derecho "sli generis", que se extingue con el
abandono, por la inaccidn, y gue es cancelable.

Por lo que hace a aguello que no puede constituir
una marca, se regqgula por la nueva ley, en su articulo 90, y
son mAs o menos las que tradiclionalmente se aceptan en las
legislaciones de los distintos paises. Por otro lado, tenemos
que la doctrina, ha reconocideo como requisitos de una marca
los siguientes: gue sea distintivo, novedoso, veraz, licito y
que sea de facil de asimilar.

(5) RANGEL  KEDINA, David; erecho 8__Propt trisl
Intelectual; Instituto de levestigaciones Jurfdicas; Universided Macional
Auténoma de México; Néxfco, 1991; p.p. 48-49.
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A continuacién, se sefialaran a juicio del suscrito, las
difarencias que existen entre lo gque no se registrd como
marca en la ley de Invenciones y Marcas (Art. 91), y lo que
se podrd y no se podrda registrar comec marca, en la Ley de
Fomento y Proteccién de la Propiedad Industrial (Art. 89 y
30), respectivamente.

1) Pues bien, ahora ¥ de acuerdo a la fraccidén II del
articulo 89 de la ley vigente, permite reglstrar como marca a
las formas tridimensional, cosa que no contemplaba la Ley de
Invenciones y Marcas.

Por lo que respecta a este punto, la Legislacién
vigente de Propiedad Industrial, no contempla_dentro de su
articulado alguna definicién de lo que pudiéramos ‘considerar
como una marca tridimensional, pero de acuerdo a una breve
platica sostenida con el Licenciado Manuel MArquez Barraza,
Director del Area de Marcas de la Direccidén de Desarrollo
Tecnoldégico de la Secretaria de Comercio y Fomento
Industrial, nos dio como ejemplos de una marca tridimensional
los siguientes: '

a) El contenedor de las papas fritas de MacDonald’s, y;

b) La caja o contenedor del chocolate Teblerone (Caja
gue reviste una forma triangular).

En virtud de los ejemplos citados con anterioridad, le
pregunté sl el contenedor de papas y el empague de chocolate
no tenian mds que ver con la proteccién de los Diseifios
Industriales concretamente con un Modelo Industrial, que con
la proteccidén de las Marcas? a io que el Licenciado Marquez
Barraza me respondié: ""en efecto pero el problema que surge
aqui es de tipo comercial y que el establecimiento de las
marcas tridimensional dentro de la Ley se debid precisamente
a ello, ademds de gue si dichos contenedores de papas Yy
chocolate se protegleran a través del modelo iIndustrial, su
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proteccién solamente seria de quince afios improrrogables, en
cambio, si se protegen a través de las marcas, en este caso
las tridimensionales, su proteccién seria de diez aiios
prorrogables por periodos de la misma duracidn, es decir, su
proteccién serfa mas amplia que la que otorgan los Diseros
Industriales, ya que estos ultimos son improrrogables.

2) Otra diferencia con respecto a la legislacién
anterior de Propiedad Industrial, es que ahora y de acuerdo a
la fraccion IV del articulo 89 de la legislacién vigente, es
que ahora se establece de forma fehaciente, cosa que no hacia
la legislacién anterior, que es posible registrar como marca
los nombres propios de una persona fisica siempre que no
exista homénimo ya registrado como marca.

A pesar de que si se Concedian los registros de dichos
signos marcarios, durante 1la vigencia de la Ley de
Invenciones y Marcas, fraccién XI, del articulo 91, y de que
también se conceden en 1la presente Ley de Propiedad
Industrial, fraccién XII, del articulo 90; considero que la
razén de haber estipulado la fraccién IV, del articulo 89 de
la legislacién vigente, es que los supuestos a los dque se
referian y se refieren las fracciones XI del articulo 91 de
la ley vcitada, y XII del articulo 90 de 1la legislacién
vigente, solamente eran y son aplicables al caso de que un
nombre pueda o pudiera ser utilizado por un tercero como
marca, lo cual le deduzco, de que en ambos supuestos, la Ley
exigia y exige, que se recabe el consentimiento del
interesado, y si ha fallecido, de sus descendientes o
ascendientes en grado mads préximo (6).

En cambio, considero en virtud de lo planteade con
anterjoridad, que la fraccidn IV del articule 89 de la

€6) Lo rozén de que una persona pretenda utilizar el noebre de un tercero
como marca, es muchas veces debido n las altas ventas cue puede obtener
de sus productos o servicios, como consecuencia det prestigio que tlene
¢! nombre o apellido de ese tercero dentro de la socledsd.
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legislacisén vigente, se estipula, porque da la posibilidad de
registrar el nombre propio de una persona, es decir, el
nombre del propio titular del registro, siempre y cuando no
exista ya un homénimo registrado como marca.

3) La siguiente diferencia que encontré, es la fraccidén
I del artifculo %0, la cual es una disposicién totalmente
nueva, debido a que la legislacidén anterior no contemplé algo
parecido.

Art. 90.- No se registrardn como marca:

Frac. I.- Las denominaciones, figuras o formas
tridimensionales animadas o cambiantes, qJe se
expresan de manera dindmica, aun cuando. sean
visibles.

considero que el establecer esta disposicion, se debe a
la dificultad que representa, el analizar los efectos
técnicos que tiene este tipo de. marca. Efectos técnicos que
estimo, que mas gue correspopder a un registro marcario, tal
vez serian objeto de el otorgamiento de una patente.

4) La ultima diferencia que encontré, es que la
legislacidén vigente cambié unas palabras por otras que se
utilizaban en la 1legislacidén anterior, pero gque de todas
formas le dan el mismo sentido al contenido de las
fracciones; ademas de que divide en varias fracciones,
disposiciones que eran contenidas en una sola fraccién en la
Ley de Invenciones y Marcas,

Por ultimo y a manera de conclusién, mencionaré que
las razones por las que las legislaciones protegen a las
marcas son:

a) La de garantizar las actividades econdmicas de la
industria y del comercio, contra la competencia deshonesta y,
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podria afirmarse que en este caso, ampara el esfuerzo humano,
tanto en su aspecto econdmico como de inventiva y,

b) La de proteccién del publico consumidor, por cuanto
que la marca tiene como funcidn distinguir entre productos
gimilares y, permite al consumidor conocer la procedenclia de
los articulos que demanda y es una garantia de calidad
uniforme (7).

2.~ De los Nombres Comsrcialaes.

Cuando el nombre de los comerciantes, el propio o el
que arbitrariamente adopte, tlene como funcidn especifica,
identificar y distinguir a -la empresa o al establecimiento,
frente a los de sus conpetidores, se usa como nombre
comorcial o nombre de comercio.

El nombre de los comerciantes que se utiliza con eptas
funciones, se convierte en signo distintivo de la empresa o
establecimiento y por ello, queda sujeto a la reglamentacién
del derecho de propiedad industrial.

El nombre comercial utilizade como signo distintivo,
sirve para atraer a la clientela al establecimiento o empresa
de que se trate, porgque sintetiza con 41, todo lo que
representa la organizacidn de los bienes de la hacienda, su
coordinacién adecuada y, la adaptacién de losz nismos a la
finalidad de la empresa. Es decir, bajo el nombre comercial
se englobha a la buena organizacién, el conocimiento de los
hdbitos y gustos del publico, 1las listas de nombres y
direcciones de los consumidores, el buen servicio del
persohal, la ubicacién de la fabrica o establecimiento, gque
son factores que sirven para producir utilidades que
constituyen el avic de la empresa. Esos mismos factores son

(7) ALVAREZ SOBERANIS, Jaime; Ob. Cit.; p.p. 68:69.
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los que determinan la formacién y mantenimiento de una
clientela, que seri tanto o mayor cuanto mejor aviada esté la
empresa o el establecimiento.

Mediante el nombre comercial, se protege al consumidor,
prohibiendo la utilizacidén por terceros no autorizados, de
cualquiera de las figuras de 1la propledad industrial,
pertenecientes a la empresa, lo cual, podria resultar en un
desvio de la c¢lientela hacia 1los productos que un
comerciante, que utiliza sin derecho la marca o un nombre
comercial igual o semejante al de su competidor, con el
propésito de provocar error en la eleccidon del consumidor
hacia los productos o servicios gque pretende obtener apoyado
en su preferencia, por los productos o servicios que
identifica, como de determinada marca o determinado origen o
procedencia (8).

El nombre comercial es un bien intangible, pero su
valor reside en la probabilidad de gque la clientela contimie
el patrocinio y, casi siempre, el nombre representa un valor
econdémico de mayor consideracién que el de una marca.

La proteccién del nombre comercial data desde el
Convenio de Paris de 1883, en donde por primera vez se acordd
se proteglese el nombre comercial, independientemente de la
obligacidn de depdsito o de la idea de nacionalidad. De hecho
el articulo 105 la Ley de Fomento y Proteccién de la
Propiedad Industrial, conserva la esencia del Convenio de
Paris.

El principio general de que el nombre comercial, se
proteja sin necesidad de un requisito formal para conferir a -
su titular el derecho exclusive, cumple con los lineamientos
recomendados o propuestos desde hace mas de un siglo por el

{8) VADILLO B., Bjorn; El Nombre Comercial. Su Concepto. Proteccion en la
Ley de Invenciones y Marcas y bajo la Convencién de Unida de Parfs;

fevigte Mexicens de Justicis: Vol, I1; Nim 4&; Procursdurfs General de la
Republica; México (Octubre-Dicierbre) 1984; p.p. 186 a Lo 190,



Convenio de Paris. Al respecto, la nueva ley establece la
posibilidad por parte de quien se encuentre usando el nombre
comercial, de solicitar a la Secretaria la publicacisn del
mismo en la Gaceta, a fin de que dicha publicacién, produzca
los efectos de establecer la presuncién de buena fe, en la
adopcién y en el uso del nombre comercial. '

Pero si bien es cierto, que no se necesita registrar el
nombre comercial para que éste goce de la proteccién legal,
no es suficiente la simple adopcién de un nombre distintivo
de una nhegocliacidn, para que el derecho al uso exclusivo de
diche nombre surja en favor del propietario. La exclusividad
del derecho solo se reconoce si ocurren las sigquientes
circunstancias:

a) Que el nombre de que se trate, efectivamente se esté
usando para distinguir una negociacién mercantil; (Art. 105).

b) Que dicha denominacion sea conocida dentro de una
zona geografica, que puede ser delimitada por la extensién de
la clientela efectiva; (Art. 105).

c) Que el nombre adoptado, usado y conocido dentreo de
ese 4mbito territorial tenga caracteristicas propias,
originales, de manera tal que de ser usado por un texcero
pudiera provocar confusiones o errores entre el puiblico
consumidor.

'El Maestro César Sepulveda, sostiene que la razon por
la que se protege al nombre comercial, es que a través de la
tutela del nombre se protege la habilidad del comerciante, su
capacidad, la calidad de sus productos que fabrica o expende,
los precios razonables y justos, la equidad, el sistema de
ventas, en fin, a todas las circunstanhcias que caracterizan a
un negocio, y en una palabra a la clientela. Ya que el desvio
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de clientela, constituye precisamente el acto por excelencia
de la competencia desleal (9).

La clientela constituye en ultima instancia el bien
protegido cuando se tutela el nombre comercial, de ahi que la
ley establezca que la proteccién del nombre abarcard la zona
geogrdfica de la clientela efectiva de 1la empresa o
establecimiento. Esto se debe, a que la clientela es quién da
la ventaja o beneficio adquirido por un establecimiento mas
alld de su mero valor de su capital, de sus fondos o de su
propiedad, como consecuencia del patrocinio publico en
general y el animo que recibe de los clientes habituales y
constantes por su posicién local o su reputaciéid, por su
habilidad o por su eficiencia, o por su puntualidad, o por
cualquier circunstancia accidental, o aun por antiguas
parcialidades o prejuicios.

La clientela, debe de entenderse siempre en funcidn de
la competencia mercantil. Es decir, la proteccién que se le
otorga a la clientela en funcién del nombre comercial, tiene
por objeto prevenir o impedié actos de competencia desleal en
perjuicio de la clientela del establecimiento y, asegurar a
la clientela su derecho a elegir libremente, los productos o
servicioes de un comerciante con quién identifica ciertas
calidades con niveles en los mismos, que satisfacen sus
particulares requerimientos.

Por lo que respecta a la multicitada frase de "la
clientela efectiva", que maneja la ley, apuntaremos lo que
sefala el Maestro César Sepulveda: es posible gque el
legislador, haya querido referirse a los clientes habituales
de un negocio, a aquella clientela que puede ser
determinable. Pero también es probable, que haya pretendido
abarcar el concepto general de clientela. El1 problema existe
en la pradctica, porque en los casos de usurpacion del nombre

(9) SEPULVEDA, César; El S¥stema Mexicono de ta Propiedad Industrial;
Editorial Porris, S.A.; Néxice, 1981; p.p. 176-177.
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basta con gue se compruebe que esa infraccién afecta de
alguna manera a los compradores del negocio legitimo, sean
ocasionales © sean constantes, para que se decrete la
proteccidn (10).

Por Wltimo, diré, que el nombre comercial, puede
coincidir con el nombre propio del comerciante. También puede
coincidir con el de la razén social, ya que es comin que las
socliedades mercantiles adopten como nombre de comercio el de
su razén social. A veces también, el nonbre comercial
coincide con el de la denominacidén de un emblema. Es decir,
algunos comerciantes ponen en sus negocios o establecimientos
alguna figura, y le dan el nombre de ella.

3.~ De los Avisos comerciales.

El aviso comercial aparece en la Ley de Marcas de 1903,
corresponde a lo que en aifios atrids, se conocld como "el lema
del negocio". ’

El aviso comercial, sirve para 1llamar o dirigir 1la
atencién, hacia un establecimiento o negoclo, hacia un
producto o servicio determinadeo, para realzar las bondades de
éstos y en consecuencia atraer al consumidor (11).

El aviso comercial es el texto del anuncio
publicitario, el slogan comercial con el que se da a conocer
al publico, para efectos de su propaganda, los tres signos
identificadores de mercancias, servicios y establecimientos
comerciales (12).

€10} SEPULVEDA, Céser; Ibfdem.; p. 178.

(11) SEPULVEDA, César; Ibidem; p. 183,

(12) RANGEL MEDINA  Devid. Derecho de la Propledsd Industrisl e
Intelectusl, p.p. 71-72.
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Como ya seflalamos, con la marca se distinguen
mercancias y servicios; con el nombre comercial, .se
identifican establecimientos industriales y comerciales; con
las denominaciones de origen, se identifican productos
procedentes de cierto y determinade lugar geografico, sin
perjulcio de que cada productor los distinga con su propia
marca. Pues bien, con el aviso comercial, se particularizan
las originales frases publicitarias, que forman la literatura
de que se valen los medios de comunicacién, para difundir las
marcas, los nombres comerciales y las denominaciones de
origen.

El Maestro César Sepulveda sostiene, que el aviso
comercial, participa mucho de la naturaleza de los derechos
de autor. Clertamente, deberia de estar regulado por esas
normas, porque en el aviso hay inventiva y, a la vez, cierta
habilidad literaria o artistica, no sélo en las leyendas, que
deben ser redactadas con algun arte, sino también en la
disposicién de los elementos, que lo hacen sugestivo y capaz
de llevar al &nimo del consumidor 1a intencién de que el
producto debe de adquirirse o que el establecimiento
comercial debe patrocinarse (13).

Por otra parte, cabe hacer aqui la mencidén, de que los
avisos comerciales no son protegibles, de acuerdo a lo
establecido por la Ley Federal de Derechos de Autor, pues
inclusive en la préctica, no son registrables por consistir
en frases u oraciones sueltas.

Al respecto, estimo en cierta forma, que el Maestro
César Sepulveda tiene algo de razén, ya que lo que se protege
con el registro, es la frase publicitaria que tiene cierta
inventiva y, habilidad artistica o 1literaria; perxo en 1lo
personal, considero que el haber requlade los avisoes
comerciales dentro de lo que es la propiedad industrial y, en

(13) SEPULVEDA César, Ob. Cit., p.p. 183-184,
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particular dentro de los signos distintivos, es un acierto,
porque lo que pretende protegerse a través del registro, no
es solamente la frase como tal, sino mas, el propio producto,
servicio y/o el establecimiento. La frase que se escoge para
connotar el producto, servicio y/o establecimiento o
producto, tiene que ser una frase sugestiva, que lo
identifique con el producto; es decir, gque al mencionar esa
frase, el piblico sin lugar a dudas y sin ningin tipo de
confusién, sepa del producto o negocio del gque se esta
hablando, sin la necesidad de mencionar el nombre comercial
del producto. Unos ejemplos de esto, son: cuando se habla de
"El canal de las Estrellas", de inmediato la gente sabe que
se trata del "Canal 2 de Television". Otro ejemplo es cuando
escuchamos en un comercial las frases "Cuba de Uva" y
“"obviamente® de inmediato y- sin confusién la gente sabe que
se estd hablando del producto "Brandy Presidente'. En otras
palabras, lo gque se protege con el registro del aviso
comercial, es el fin para la cual esta destinada la frase
publicitaria, distinguir productos, servicios,
establecimientos de otros que se utilizan para la misma
finalidad., Es decir, se utiliza para cosas que regula 1la
propiedad industrial.

Por otra parte, tenemos también, que existe un
Reglamento de Anuncios para el Distrito Federal, de 29 de
Noviembre de 1976, el cual contiene disposiciones que se
refiere a los tipos de anuncios que existen, a las sanciones
administrativas que se aplicaran en caso de su
incumplimiento, y entre otras cosas da una definicidén de 1lo
que se debe de entender por anuncio.

El Reglamento de Anuncios para el Distrito Federal del
afio de 1976, define en su articule 60. al anuncio come tedo
medio de informacién, comunicacidén o publicidad que indique,
seflale, exprese, muestre o difunda al publico cualquier
mensaje relacionado con la produccién y ventas de bienes, con
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la prestacidn de servicios y con el ejercicio licito de
actividades profesionales, culturales, industriales -}
mercantiles.

El mismo reglamento contiene la siguiente clasificacién
de los anuncios, atendiendo las sigquientes caracteristicas
(14):

a) Al lugar en que se cologuen: fachadas, escaparates,
marquesinas, etc. (Art, 19).

b) Atendiendo a su duracién: los gue tienen un carédcter
transitorio como propaganda impresa, y los gque se consideran
permanentes: los pintados en predios, muros, bardas, etc.
(Art. 20). :

c) Atendiendo sus fines los anuncios se clasifican en:
denominativos, o sea aquellos que sélo contengan el nombre,
razén soclal o actividad a la que se dedigque la persona de
que se trate, o que sirvan para identificar una negociacién
o un producto, tales como lgs logotipos (Art. 21, Frac. I);
de propaganda, gque son aquellos gque se refieren a marcas,
productos de servicios o actividades andlogas para promover
su venta, uso o consumo (Art. 21, Frac. II); mixtos, o sean
los que contengan como elementos del mensaje publicitario los
comprendidos en anuncios denominativos y de propaganda (Art.
21, Frac. III). '

También debemos tomar en cuenta consideracién a la Ley
Federal del Consumidor, la cual contiene también
disposiciones relativas a los anuncios comerciales dentro de
sus disposiciones; asi encontramos, entre otras, que prohibe
la publicidad de las leyendas o las indicaciones que induzcan
a error sobre el origen, componentes, usos, caracteristicas y
propiedades de toda clase de productos y servicios {Art. 5).

(14) RANGEL MEDINA, Dsvid; Derecho de |s Propiedsd Indusirial e
Intetectuatl, p.p. 72-73.
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Establece que la publicidad deberd estar en idioma espaniol y,
que las violaciones que se cometan en contra de 1las
disposiciones contenidas en dicha 1ley por parte de
proveedores y comerciantes, dardn lugar a wuna sancién
administrativa, ademds de las penas que correspondan a los
delitos en que incurran los infractores (Art. 90).

Por altimo, sefialaré que el derecho exclusivo para
utilizar el aviso comercial, se obtiene mediante el registro
ante la Secretaria; y que los avisos comerciales, se reqiran,
en lo que no haya disposicién especial, por lo establecido en
la ley para las marcas.

4.~ Do las Denominaciones Origen.

la denominacién de origen, tiene sus comienzos en el
siglo XIX con los esfuerzos de los productores franceses,
guienes con la finalidad de encontrar proteccion a cierta
clase de mercaderias, especlalmente vinos, - ldcteos vy
textiles, que se caracterizaban por provenir de cierto lugar
o regidn geografica en donde las caracteristicas del suelo,
el trabajo o el ingenio de 1los habitantes, el arte
particular, etc, la transmitian a los productos que ahi se
elaboraban, ciertos elementos distintivos gue 1los hacian
prestigiades, gue merecian ser protegides con la finalidad de
evitar 1a competencia desleal y en consecuencia, el
consumidor no fuese victima de fraude.

Las denominaciones de origen son, en cierta forma,
marcas de un tipo especial., Las marcas ordinarias son,
individuales. Las denominaciones de origen son marcas de cufio
singular, que 1llaman la atencidén sobre 1a procedencia
geogrdfica de la mercaderia, y son "colectivas", en el ’
sentido de que cualguier productor o fabricante de esa
clrcunscripcidén territorial puede usarla, si cumple con los
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supuestos establecidos para ello. Otra diferencia entre las
marcas comunes y las denominaciones de origen, es gue no
existe propiedad privada sobre 1la marca constituida por
designaciones, pues ningin particular puede apropidrsela para
81, ya que las denominaciones de origen pertenecen al Estado
(15) .

También es importante el distinguir entre las
designaciones Ggeograficas o de procedencia Y, las
denominaciones de origen. Pues bien, las primeras soélo
indican el 1lugar de produccidén, de manufacturacién o de
extraccidon; es decir, constituyen la mencién que atiende a
sefialar el lugar de fabricacién, sin que ello sigiifique un
titulo de calidad. Las indicaciones de procedencia son
descriptivas y no son registrables. Pueden referirse a algun
lugar donde ni siquiera los productocs tengan renombre.
Cualquiera las puede utilizar sin caer en alguna
responsabilidad.

En canbio, las denomipaciones de origen, suponen una
exclusividad de origen, una calidad minima en especial; en
cierta forma constituyen un certificado oficial, un titulo de
calidad y, una garantia. Tienen un caréicter proteccionista, y
se refiere siempre a un sitio concreto y circunscrito.

Roubier sostiene, que las denominacién de origen tiene
un caracter territorial eminentemente; que tiene un caracter
colectivo, por la pluralidad de 1los beneficlarios y el
titular de la denominacién es el poder publico (16).

Los  productos a los cuales se aplican las
denominaciones, como ya dijimos son productos de calidad
garantizada y reconocida; con esto, se consigue incrementar y
a la vez confirmar la buena reputacién de gque gozan los
productos, a los cuales se aplica la denominacidn, reputacién

€15) SEPULVEDA, Cézar; Ob. Clt.; p.p. 159-160.
(16) SEPULVEDA, César; Ibidem; p. 160,
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que se convierte entre el consumidor, en signo de calidad y
confianza; es decir, el publico va a estar seguro de que los
productos que adquiere son de primerisima calidad, 1o gque
trae como consecuencia una mayor difusién y venta de los
productos, consecuencia de la funcién de propaganda de todo
signo distintivo.

El valor que obtiene un producto al que se le aplica la
denominacién de origen, no sélo es reconocido como un
producto excepcional, sine que bastard referirse a él por la
denominacién, para que el piublico empiece a consumir ese
producto por la garantia que representa.

Como podemos ver, el valor econdmico que representa la
denominacién de origen en el mercado, es de gran
trascendencia. Haciendo a un lado, la preferencia del publico
consumidor respecto de ellos, Ya difusién y la mayor venta
que obtendrén, ellos representan un fuerte estimulo y son el
impulso directo del desarrollo y promocién que pudiesen tener
lag industrias regionales dedicadas a la fabricacién y
produccién de productos tipicos, gque en su mayoria son los
que emplearédn las denominaciones de origen.

Por lo que se refiere al mercado internacional, no son
pocos los tratadistas que consideran una motivacién esencial,
el empleo y proteccidén de las denominaciones de origen, por
el efecto que se consigue sobre las exportaciones de los
productos gque llevan la denominacidn. Las exportaciones se
ven incrementadas cada dia mds, respecto de aquellos
productos que tienen cualidades y caracteristicas especlales
que los convierten en productos de calidad garantizada;
productos de tipo excepcional dentro de los de su género.

Las denominaciones de origen constituyen un vehiculo
importante dentre del comercio internacional, para los °
productos a gque se aplica la denominacién. Existen paises
entre cuyos rubros mas importantes de exportacién ocupan un
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lugar importante los productos . signados con las
denominaciones de origen, tal es el caso de Francia, cuya
exportacién vinicola es de real trascendencia (17).

Otro caso es el de México, que por ejemplo el
porcentaje mis alto de productos exportados a los Estados
Unidos de América, lo obtiene el "Tequila".

Existen casos en que log productos exportados, deben
llevar un certificado de origen, este criterio viene a
confirmar el valor que tiene un producto signado con 1la
denominacién de origen, siempre y cuando el producto se
encuentre dentro de los supuestos para otorgar la
denominacién de origen respectiva.

Por lo que se refiere al caracter colectivo, que
incorpora este signo distintivo, diré que el mismo representa
grandes ventajas econémicas con independencia de las ya
sehaladas.

ElL otorgar un derecho: colective a una agrupacidn de
productores, fabricantes o artesanos sobre una denominacién
de origen, representa que ya no serd una sola personha la que
tenga el beneficio que representa usar en exclusiva un signo
distintivo, sino que se verdn beneficiados con las ventajas
econémicas que otorga el emplec de las denominaciones de
origen, serian todos los productores de la zona. Ademds, cabe
sefalar que la denominacién también protege a los productores
de esa zona, con respecto a los productores de otras regiones
que pretendan utilizar 1a denominacion de origen contra
cualquier otro tercero.

Tenemos pues, gque el fin ultimo de la denominacion de
origen, es el de proteger al publico consumidor de posibles
fraudes y errores que pudiesen sufrir al consumo de las

(17) ECHEGARAY BARBERIS, Maris Narcy; Valor econdmico y jurfdico de las

denominaciores de origen; Revista Nexicana de_ls Propiedad [ndustrist y
Artigticas Wims. 29-30; Néxieo, 977; p.p. 316 s la 319.
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mercancias. Esta proteccién tambilén se extiende al empleo de
' falsas denominaciones de origen (18).

Por Ultimo sefialaré que para tener una mejor proteccién
de las denominaciones de origen, es necesario también una
proteccién de tipo internacional, la cual se obtiene mediante
la suscripeidén y consolidacién de tratados bilaterales o
multilaterales; tal es el caso del Arreglo de Lisboa del cual
México es parte desde el 11 de Junio de 1964.

C.~ FPoechas Utilizadas en_Materia de Bignos Distintivos.

Por lo gque respecta a las fechas que se utilizan en
materia de signos marcarios; sefialaré tnicamente que son las
mismas que se utilizan en materia de creaciones industriales,
las cuales ya han tratado de ser explicadas en el capitule
tercero del presente trabajo. Por lo mnismo no volveré a
hablar de ellas a fin de evitar repeticiones innecesarias.

Por lo que respecta a la fecha de presentacidn o de
solicitud, «quisiera adelantar, que veremos de fornma
significativa su aplicacién, en lo que respecta a como se
mide ahora la vigencia de los signos distintivos y, en el
especial los signos marcarios.

II.~ MODIFICACIONES EN MATERIA DE BIGNOS DIBSTINTIVOS.

= Vigencia de los 8ignos Distintivos.

Por lo que se refiere a la vigencia de los signos
distintivos, la Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad
Industrial les otorga una vigencia de 10 ahos, contados a
partir de la fecha de presentacién de la solicitud, en lugar

{18) ECHEGARAY BARBERIS, Naria Nancy; Ibidem; p.p. 319-320.
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de la vigencia de 5 afios, contados a partir de la fecha de
expedicién del titulo gque se les otorgaba a las marcas,
nombres comerciales y a las denominaciones de origen, ya que
la vigencia de los avisos comerciales continuda siendo de 10
afios.

Pero ademas, la legislacién vigente, establece qué se
podrad renovar el registro de los signos distintives, por
periodos de 10 afios como tantas veces lo solicite el titular
del registro. La novedad consiste, en que también se pernmite
la renovacién del registro en el caso de los avisos
comerciales, ya que hay que recordar, que. la Ley de
Invenciones y Marcas estipulaba, que una vez terminada la
vigencia del registro, el aviso comercial caeria de pleno
derecho bajo el dominio publico y, en consecuencia, no podria
volver a ser registrado como aviso (Art. 175 L.I.M.).

Podemos decir también, que la vigencia de 10 afios gque
establece ahora la ley de propiedad industrial, nos pone a la
altura de paises como Alemania, Suiza, Espafa, Francia,
Corea, Brasil y Estados Unidos.

Considero gque esta wmedida que establece la Ley de
Fomento y Proteccién de la Propiedad Industrial, al disminuir
la frecuencia de renovacién de los signos distintives,
establece dos ventajas para el titular del registro de que se
trate, la primera es que disminuye .la posibilidad de que
cadugque el signo marcario por la falta de oportuna de la
renovacién del registro y, la segunda es que representa
ventajas econdémicas para el titular del registro, ya que no
tendréd que efectuar el tramite de renovacion del registro tan
sequido, y en consecuencia, lo librara de hacer el pago de
derechos correspondientes, en la misma medida;
independientemente de la pérdida de tiempo por los tramites
administrativos.
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Por lo que respecta a los requisitos que deben de
cumpiirse para la revalidacién del registro de los signos
distintivos, se exigen los mismos que para la revalldacidn de
los registros marcarios, de conformidad con los articulos 104
y 112 de la nueva ley. Al respecto, considero que &se
encuentran excluidos de esta situacién, las denominaciones de
origen, ya que no contienen disposicidén alguna dentro de su
capitulado, que establezcan la forma de renovar el registro
del usuario.

Pues bien, 1a ley vigente, establece entre otros
requisitos, que el titular del registro deberd solicitar la
renovacién, dentro de los sels meses anteriores al
vencimiento de su vigencia., Pero también establece que la
Secretaria darda tramite a las solicitudes que se presenten
dentro de un plazo de seis meses posteriores a la terminaciodn
de vigencia del registro. Esta condicidén es igual a la que
establecia la Ley de Invenciones y Marcas (Art. 133).

Ademds se establece el pago de los derechos
correspondientes, pero a diferencia de la Ley de Invenciones
y Marcas, unicamente se requiere que se proteste bajo verdad,
que se este utilizando el signo distintivo de que se trate
para el motivo que se solicitd el registro, y nho se haya
dejado de usar durante un plazo de tres afios consecutivos.
(Arts. 134 y 130.).

.=~ Como se Mide Ahor a_Vigencia ds los_Re 09

Publicacidn de los 8ignos Distintivos.

La Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad
Industrial, establece que la vigencia de 1los signos
distintivos se medirad desde la fecha de presentacién de la
solicitud.
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La diferencia que existe entre la legislacién vigente y
la ey de Invenciones y Marcas, es que esta ultima,
establecia que 1la vigencia de 1los signos marcarios,
comenzaria a contar a partir de la fecha legal, que considero
que no es lo nmismo que la fecha de presentacién de la
solicitud.

Es decir, la vigencia de los signos distintivos y en
especial la de los signos marcarios, de acuerdo a 1la
interpretacién que se trata de dar a la nueva ley con
respecto a la anterior, se medird desde que la solicitud de
registro, se encuentre debidamente integrada, con el minimo
de informacién necesaria, para que la autoridad de inicio al
tramite correspondiente, ya que lo que debemos entender por
fecha de presentacién, es la presentacién de los primeros
documentos, aunque estos se encuentren incompletos.

Bstimo que la disposicién de que se mida la vigencia de
los signos marcarios a partir de la fecha legal, no perjudica
en nada al titular del registro marcario, sino por el
contrario, lo beneficia, ya que 1la vigencia del registro
empieza a contar hasta el momento en que se llenan los
requisitos sefialados por la ley, y no en el momento de la
fecha de presentacién, lo que representaria a su titular una
ventaja de algunos dias o tal vez meses respecto a la
duracién de la vigencia del registro, sl es que la fecha de
solicitud y la legal no coinciden.

- alidaci éxico favor de nvent
a_Noved nos t vos
Q) olicitado eqistro e
Extranjero,

En México, el derecho exclusivo de una marca se
adquiere mediante su registro ante la Secretaria. Sin
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embargo, dicho registro, no producird efecto alguno, contra
un tercero que de buena fe explotaba en territorio nacional
la misma marca u otra semejante en grado de confusién, para
los mismos o similares productos o servicios, siempre y
cuando el tercero hubiere empezado a usar la marca, de manera
ininterrumpida, antes de 1la fecha de presentacién de 1la
solicitud de registro o del primer uso declarado de ésta. El
tercero tendrd derecho a solicitar el registro de la marca,
dentro del afio siguiente al dia en que fue publicado el
registro, en cuyo caso deberd tramitar y obtener previamente
la declaracioén de nulidad de éste (Art. 92 Frac. I.).

"En Mexico, se adopté este sistema, al que se le
denomina ATRIBUTIVO DIFERIDO o MIXTO, basado en la prioridad
del registro impugnable durante un plazo determinade. Por
este sistema, el titular de un depdsito o registro no queda
consolidado hasta que ha transcurrido un plazo determinado
por la ley. Durante este plazo, cualquier tercero puede
legalmente atacar u oponerse a dicho registro, siempre y
cuando demuestre fehacientemente mediante pruebas iddneas que
ya usaba con anterioridad la marca depositada o registrada y
por lo mismo puede exigir la nulidad. En éste sistema, se
combina el derecho nacido por el usoc con el derecho nacido
con el registro, es decir, el derecho a la marca se adquiere
por su titular mediante registro, pero se reconoce como
prioritario el derecho adquiride por un tercero si comprueba
que ya usaba dicha marca, antes de la fecha de solicitud de
registro o del primer uso declarado de ésta" (19).

Por otro lado, la Ley de Fomento y Proteccidén de la
Propiedad Industrial, al igual que la Ley de Invenciones y
Marcas, establece que la prioridad para ser reconocida en
México, deberd de ser solicitada dentro de los seis meses de
haber sido registrada la marca en otroc pais.

€19) MAVA NEGREVE, Justo; Derecho de ims Marces: Editorlal Porria, S.A.;
Néxfco, 1985; p.p. 410 a ta €13,
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Para que esta fecha de prioridad sea reconocida, es
necesario que exista reciprocidad con el pafis de origen.
Adenmds, deberd de sefialarse el pais de origen y la fecha de
presentacién de la solicitud.

Anteriormente, se estipulaba dentro de la misma ley,
que era necesario presentar una copia certificada por parte
de las autoridades competentes del pais de origen, de 1la
solicitud del registro y, ulteriormente del registro, dentro
de los tres meses siguientes a la presentacién de 1la
solicitud en México. Ahora no se establece claramente este
requisito dentro de la nueva ley, solamente sefala que dentro
de los tres meses siguientes a la presentacidn de la
solicitud, se deberan de cumplir los requisitos gpe sefialan
los Tratados Internacionales, la ley y su reglamento. Por 1lo
que me hace suponer que se dejard para el reglamento 1la
egpacificacién de dicho documento.

Por lo gue hace a la copia certificada, que se deberd
solicitar, para reconocer la prioridad del registro marcario,
la misma deberd contener las reivindicaciones en materia de
patentes, la marca, el nombre o aviso comercial y, los
productos y servicios que ampara el registro del signo
distintive, y 1la fecha de registro. Al igual que 1las
patentes, serd necesario acompafiar una traduccién al espafiol,
de la copia de la solicitud original,

D.~ Sobre 1a Prueba del uso Efectivo de la Marca,

Anteriormente, en la Ley de Invenciones y Marcas, se
exigia gue se comprobarad el uso efectivo de la marca dentro
de los tres afos siguientes a su registro o cuandoe se
efectuara la renovacién de la misma, para gque su titular
conservara 10s derechos derivados de la misma (Art., 117 Yy
140).



165

El Maestro Nava Negrete, sostiene que "dicha
obligacién, se debia a la pretensisn del Gobierno Federal, de
evitar la proliferacién de registros de marcas que no se
utilizan, por lo que se suprimié la renovacién por no usos de
la marca, toda vez que era un medio que propiciaba 1la
especulacién y la negocliacién de dichas marcas. Ya que 1la
multiplicidad de las wmarcas parasitarias, no permitia que la
marca desempefara su funcién distintiva y obstaculizaba las
posibilidades de eleccién de una marca; es decir, de acuerdo
al tratadista francés Albert Chavanne, de lo que se trata es
de poner f£fin a las practicas de las marcas de reserva, de las
marcas de defensa o de las marcas de proteccién, las cuales
ademds no corresponder a la finalidad normal de las marcas
que es sexvir para identificar el origen de los productos o
servicios, tienen el gran inconveniente de obstaculizar los
registros y de hacer mas dificfl la seleccién de una nueva
marca" (20).

Dentro de la misma ley, se sefialaba lo que se entendia
como uso efectivo de la marca; gque no era sino, la
comerclalizacion del producto o servicio que protege, en
volumenes Yy condiciones dque corresponder a una efectiva
explotacioén comercial a juicio de la Secretaria de Industria
y Comercioc (Art., 118}).

La forma de comprobar la explotacidn, era mediante una
declaracién, 1llenando el formato que proporcionaba la
Direccidén de Invenciones y Marcas para dichos efectos.

Habia gue sefalar los particulares de la marca de que
se trata, si el uso que se hacia de ella, era por el
propietario de la marca o por alguna otra persona autorizada
para tales efectos., Se expresaba también, la clase a la cual
pertenecian los articulos o servicios a los cuales se le
aplicaba la marca; la fecha legal del registro de la marca,

€20} NAVA NEGRETE, Justo; Ibfdew; p.p. 540-541
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asi como la fecha de expedicién; la fecha y nimero de
resolucion por los cuales se concedié la ultima renovacidn,
sl era el caso; y todos los demds datos relativos al
propietario o al usuario de la marca.

Ademds, debian de sehalarse los principales lugares o
poblaciones del pais, donde se vendian los articulos o se
prestan los servicios gue amparaba la marca; el importe de
las ventas y el volumen de articulos. También debian de
acompafiarse tres ejemplares de la marca tal y como se
empleaba, tres fotografias de los productos que incorporaban
la marca, si no se empleaban etiquetas y marbetes.

Por otra parte, en el articulo 59 del reglamento de la
Ley de Invenciones y Marcas aun vigente, para comprobar el
uso efectivo de la marca, se le facultaba a la Secretaria
para solicitar al interesado, facturas, certificaciones
notariales de uso o cualquier otro documento iddneo gque
acredite la explotacidn comercial en el territorio nacional
de los productos o servicios amparados por la marca.

Como se puede ver, se le otorgaban grandes facultades a
la Secrstaria en esta materia, debido a que la comprobacidn
de uso de una marca, se encontraba revestida de un estricto y
exagerado control; asi como también, la exigencia en torno a
la comercializacién objetivizada mediante la introduccién del
articulo de la marca en el mercado (21).

Es importante senalar, que si una misma marca era
registrada para proteger dos o m&s clases de productos o
servicios incluidos en una sola marca, bastaba con que se
usara alguno de los produbtos o servicios que amparaba, para
que se entendiera como demostrado el uso en todos los demds
(22).

(21) KAVA NEGRETE, Justo; Ibidem; p.p. 542:543,
€22) RAVA REGRETE, Justo; lbiden; p, 544,
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Lo que sucedera ahora, de acuerdo al articule séptimo
transitorio, de la ley de Fomento y Proteccidén de 1la
Propiedad Industrial, con los registros de marca y, las
autorizaciones de uso de una denominacién de origen otorgados
con base en la Ley de Invenciones y Marcas que se abroga, es
que conservardn la vigencia que ésta ultima les otorgd, En
todo lo demds quedaran sujetos a esta ley y su reglamento.
Las ventajas que presentan la Ley vigente con respecto a
dicha figura son las siguientes:

1.- Simplemente bastara que el interesado al momento de
solicitar la renovacién del registro marcario, manifieste por
escrito y bajo protesta de decir verdad, que la marca se ha
usado ininterrumpidamente durante el periodo de su vigencia
(Art. 134).

2.~ Cualquier persona que tenda interés, o la misma
autoridad que tenga pruebas para acreditar que la marca se ha
dejado de utilizar por un lapso de tres afos consecutivos,
dentro de los diez afos de su vigencia, conforme al articulo
130 de la nueva ley, podrd demandar por ese motivo, 1la
caducidad de la marca que se halla registrado, la procedencia
o no de la demanda, dependerid de que el titular de la marca
compruebe que realmente se ha utilizado la marca, o que
compruebe a Jjuicio de la Secretaria, que existe una causa
justificada que impidié que se explotara el registro
marcario.

Como podemos darnos cuenta, el examen del uso efectivo
de la marca, sdélo se hard en estos casos, es decir,
excepcionalmente y no en la totalidad de los casos como se
practicaba durante la vigencia de la Ley de Invenciocnes y
Marcas.

3.~ Con respecto a esto, otro efecto que se produce, es
que en la actual ley, coinciden la fecha de uso con la fecha
de renovacidén del registro marcario. Esto trae como
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consecuencia que el titular de la marca no correrd ningdn
riesgo con el manejo de las distintas fechas que en la ley
anterior se utilizaban para estos efectos, con ésta medida se
evitara que opere la caducidad del registro marcario del cual
es titular por el incumplimiento de las disposiciones legales
gque resultaban complejas y confusas. Ya que de conformidad
con la Ley de Invenciones y Marcas, la demostracién del uso
deberia de realizarse a los tres afios, a partir de la fecha
en gque quédé registrada la marca, en tanto que la renovacidn,
deberia de realizarse a los cinco afios contados a partir de
la fecha en que se solicité su registro.

4.- El titular del registro marcario dismihuyen los
costos de tramitacién, ya dque en un sdlo tramite se
efectuaridn la renovacién del registro y la manifestacidn de
uso.

5.= Por ultimo, la renovacién deberd de solicitarse
dentro de 1los seis meses anteriores al vencimiento del
registro de marca, o en su defecto, dentro de los seis meses
posteriores a la terminacién de la vigencia del registro
(Art. 133).

La razén de que la prueba del uso efectivo de la marca
se haga de manera excepcional, se debe, a que las pruebas de
uso gque establecia la legislacién anterior, tales como
etiquetas, facturas de venta, etc., no resultaron un mnedio
eficiente para lograr el propésito de depuracién deseado, ya
que el volumen de pruebas que se ofrecia cada afio, era tan
grande gque la autoridad encargada de verificarlas nunca
terminaba con su propdsito, por lo que el presentar u ofrecer
dichas pruebas, practicamente equivaldria a una mera
declaracién de usc por parte del titular del registro
marcario.

Ademds el archivo, estudio, y todo lo que implica un
acopio de pruebas para la autoridad encargada de recibirlas,
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y para las empresas y particulares encargados de

proporcionarlas, provocaba grandes gastos gque vienen a

disminuir de manera considerable con la simple manifestacién
. de uso bhajo protesta de decir verdad (23).

E.~ De las Marcas Colectivasg,

Por lo gque respecta a las marcas colectivas, diremos
que es la primera vez que se regulan este tipo de marcas en
México.

Este tipo de marcas, sirven para diferenciar 1los
productos o servicios, de las asociaciones de productores,
fabricantes, comerciantes o prestadores de sgerviclos,
legalmente constituidos, de los productos o servicios de
quienes no forman parte de dichas asociaciones.

considero, que este tipo de marcas se legisla para las
personas que forman parte de una socledad civil, donde la
finalidad de sus socios no es una especulacién comercial;
sino gue se reunen, para obligarse a combinar sus recursos o
sus esfuerzos para la realizacién de un fin comin, de
caridcter preponderantemente econdmico, pero gue no constituye
una especulacién comercial.

Con la finalidad de ampliar este punto, citaremos los
que establece el maestro Mantilla Molina en su Libro de
Sociedades Mercantiles:

si varias personas convienen en cultivar en comin un
terreno, se propondrdn un fin gue, de acuerdo con nhuestra
legislacion, no podria calificarse de especulacion mercantil;

€23) VILLAREAL GOMDA, Roberto; La nueva ey mexicena en waterin de

propledsd industrial; pevists de Comercio fxterfor; Vol. 417 wum. 11;
Néxico (Noviembre) 1991; p. 1062.
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y que sin embargo, tiene contenido propiamente econdmico: la
agrupacidén serd entonces una sociedad civil.

Puede haber fines mercantiles gue no constituyan una
especulacién; asi por ejemplo, si variog industriales se
reunen para fomentar y planear la produccidn y venta de los
articulos que producen, y establecen normas para evitar 1la
competencia desleal, persiguen un fin mercantil, de caréicter
econdémico y que no constituye una especulacidn comercial, y
por ende, su agrupacién debe adoptar el tipo de sociedad
civil.

La Ley de Asociacién de Productores para la
distribucién y venta de sus productos, en su articulo 4o.,
establece que las Asoclaciones y Uniones por ellas reguladas
"no tendrdn finalidades de lucro (aunque si, evidentemente,
de cardcter econdmico) y se constituirédn en forma que no sea
mercantil®, la cual debe ser, de acuerdo con lo dicho en el
pirrafo precedente, la de sociedad civil, y se da asi 1la
paradoja de una sociedad civil con fines mercantiles (24).

~ Mejoramiento de la Proteceid dxico _de
Marcas Usadas y Reqistradas en Otros paises.

El registro en cualquier pais de marcas registrables
antes en el extranjexro por otra persona, constituye un
problema mundial, cuyos efectos perniciosos son dobles. Por
un lado, tenemos que lesionan los Iintereses comerciales de
los titulares originales del registro marcario de que se
trata. Y por el otro llado, tenemos que frecuentemente el
consumidor es inducido al equiveoco, respecto al verdadero
origen de los bilenes y servicios a los que se aplica la

marca.

(24) MANTILLA MOLINA, Roberto L; Derecho  Mercantil; Editorfal Porrde,
$.A.; México, 1989; p.p. 187-188.
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Debido a que el registro marcario cbtenido en un pais
determinado, genera derechos para el titular del miswo,
Unicamente dentro del territorio que conforma dicho pais, es
obligacién del titular de la marca con potencial de
desarrollo internacional, promover el registro de la marca a
la brevedad posible en los distintos paises del mundo, con la
finalidad de que otras personas ajenas con la marca no la
registren en esos paises sin la autorizacién de su titular.

Pero esto no se logra dar en la medida que se desea,
debido al altisimo costo y a la gran perdida de tiempo que
resultaria de estar registrando una marca en distintos
paises.

México se ha preocupado por tratar de combatir estas
anomalias, sobretodo por el auge econémico que ha obtenido en
las ultimas décadas y pretende seguir obteniendo, debido a la
apertura comercial que esta realizando. Y para que esta
apertura continie en forma favorable para México, es
necesario proteger, de alguna forma, los preductes y las
marcas que provienen del extranjero, para que' a su vez,
México se vea correspondido por otros paises, a los cuales
exporta sus productos, con la finalidad de evitar que el
consumidor sea engahado c¢on los productos que pretende
adquirir y, asi, México ¢ el pais de que se trate, no deje de
obtener ventajas econdémicas respecto a los productos que
pudiese exportar. En este sentido, México a través de la Ley
de Fomento y Proteccién de la Propiedad Industrial, establece
disposiciones para combatir los problemas mencionados con
anterioridad, o por lo menos tratar de disminuirlos.

Para el casoc de marcas notoriamente conocidas, se
faculta a la autoridad correspondiente de acuerdo al articulo
91, para negar su reqistro en México a personas que no sean
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titulares en el extranjero, y gue pretendan aplicar la marca
a cualquier tipo de productos o serviclios (25).

Cabe sefialar al respecto, que anteriormente la ley de
Invenciones y Marcas, establecia esta prohibicidén sélo para
el caso de que la marca se aplique a los mismos bilenes y
sexvicios a los que se aplica la misma en el extranjero. Es
decir, anteriormente se podia registrar en nuestro pais, una
marca ya registrada en el extranjero, por conocida gue esta
fuera en México, para amparar productos o servicios distintos
a los gque ampara la marca registrada en el extranjero.

Ahora Pkien, para el caso de gue el registro de una
parca en México, sea obtenida por una persona distinta de
aguella que le asiste un mejor derecho, ya sea por el uso y
registro previo en el extranjero, se amplia el plazo dentro
del cual el titular legitimo de la marca puede demandar en
México a la persona gue se le halla concedido indebidamente
el registro marcario, la nulidad del mismo. Hay que mencionar
que el plazo que otorga la nueva ley con respecto a la
legislacidén anterior, aumento de sels meses a cinco afios
contados a partir de que surta efectos de publicacion el
registro en la gaceta (Art. 151 Frac. II-IXI-VI.).

Q.- tajas vadas del Libre Comercio Internacional
epresenta o8 sumidores, las mercancias a
las_que leqjtimamente se aplica una Marca Registrada.

De acuerdo a las distintas regulaciones que existen en
materia de propledad 1nd;lstr1al, el registro de una marca
confiere a su titular el derecho de ser €l o la persona
autorizada por el mismo, guiénes puedan usar la marca, y a su
vez tiene el derecho de impedir, que cualquler persona
utilice la marca registrada sin su consentimiento. Pero

€25) VILLAREAL GONDA, Robarto; Ob. Cit.; p. 1081,
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también han existido legislaciones como la Ley de Invenciones
Yy Marcas, que inclusive conceden el derecho que el titular de
la marca en el pais de que se trate, impidan la importacicn
de mercancias a las que se aplica la marca registrada (Art.
93 L.I.M.).

Pero ahora, y tomando en cuenta la apertura comercial
existente en el nundo, y lag que estin por venir, han
permitido que sea mucho mis sencilla la comercializacién de
un producto, al cual se le aplica una marca registrada, en
distintos mercados mundiales. Lo gque ha obligado a las
empresas a registrar sus marcas, en gran cantidad de paises,

Desde hace varios anos, en los paises industrializados,
se comenzaron a establecer disposiciones 1legales para
proteger en gran medida, los derechos que confiere 1la
propiedad industrial, sin que estas medidas sean tendientes a
cbstaculizar el comercio internacional, respecto a productos
y servicios amparados por una marca registrada.

Actualmente, en nuestro pais se han estipulado algunas
medidas al respecto en la nueva Ley de Fomento y Proteccidn
de la Propiedad Industrial, en donde encontramos que el
elininar algunas barreras arancelarias y permitir el libre
paso del comercio exterior por parte del gobierno de nuestro
pais, ha permitido fomentar de forma considerable 1la
competencia comercial.

La importacién y comercializacién de mercancias a las
que se aplica una marca registrada, por parte de cualquier
persona, en lugar de restringir éste derecho al unicamente al
titular del registro marcario, es 1o que actualmente
contempla la nueva ley de propiedad industrial. Es decir,
cualquier persona, aungue no sea el titular del registro
marcario, podra introducir a nuestro pais cualquier tipo de
mercancia licita, e inclusive comercializar con ella, siempre
y cuando, 1la hubiese introducido licitamente al comercio, el
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titular de la marca registrada en el pais donde le
concedieron el registro de la misma,

Art. 92.- ¥l registro de una marca no producira
efecto alguno contra:

II. Cualquier persona  que comercialice,
distribuya, adgquiera o use el producto al que se
aplica la marca registrada, luego gue dicho producto
hubiera sido introducido licitamente en el comercio
por el titular de 1la marca registrada o por 1la
persona a quien le haya concedido la licencia.

Queda comprendida en este supuesto la
importacién de los productos a los gue se aplica la
marca, que realice cualquier persona para su uso,
distribucién o comercializacién en México, en los
términos y condiciones cue sefale el reglamento de
esta ley.

La realizacidén | de cualquier actividad
contemplada en el presente articulo no constituira
infraccién administrativa o delito en los términos de
eata ley.

con esta medida, se trata de combatir dentro del
territorio nacional e inclusive en el internacional, 1la
comercializacién de mercancias falsas, es decir, a las gque se
les aplica una marca registrada sin congentimiento de su
titular, pero sin prohibir a cualquier persona el importar y
comerciar con las mercancias, que en forma legal se
adquirieron, una vez que dichas mercancias hayan sido
introducidas al comercio por parte del titular de la marca en
el pais extranjero.

Villareal Gonda, sostiene al vrespecto, "que dicha
disposicién, busca favorecer a los consumidores nexicanos,
protegiéndolos contra posibles discriminaciones
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internacionales en precios, por parte de los titulares de
marcas registradas" (26}.

Estimo que lo que trata de decir, es que los titulares
de la marca registrada o los Jimportadores del producto
registrado, no podréan abusar imponiendo precios excesivamente
elevados a los productos o servicios a los cuales se les
aplica la marca registrada, teniendo como excusa para ello,
que son los uUnicos que pueden distribuir o comercializar con
los mismos. Ya que al permitir la ley, que cualquier persona
pueda comercializar con los productos ya introducidos por el
titular de 1la marca, provocard una mayor competencia
comercial y pernitird que los precios de los mismos bajen,
como consecuencia de que habrad varias personas interesadas en
comercializar con dichos productos, con la finalidad de
obtener mayores ventajas econémicas que sus competidores
incluyendo al titular de la marca.

- or, to 2] otec as edidas
erciales en _relacidn con_la Me otacnia

Anteriormente, la Ley de 1Invenclones y Marcas,
establecia en su articule 115, que la marca deberia de usarse
tal como fue registrada. Toda modificacién a la marca seria
motivo de otro registro. La consecuencia de usarla en forma
distinta a la que se registrd, era la extincidén de su
registro.

Lo anterior tenia como consecuencia, gue las empresas
para adaptarse a los cambiantes gqustos de los consumidores en
el mercado, estaban obligadas a obtener distintos registros
cada vez que deseaban modificar algun elemento en el disefio
de la marca, tales como el color, el tipo de letra, etc.

(24) VILLAREAL GONDA, Roberto; Ibldea; p. 1042,
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Pero ahora, la Ley de Fomento y Proteccién de la
Propiedad Industrial, permite a su titular usar la marca
registrada con una mayor flexibilidad, al ya no incorporar
como causal de cancelacién del registro marcario, 1las
variaciones en la forma de uso de la marca siempre y cuando
no se alteren sus caracteristicas esenciales. Lo que
permitira a las empresa y particulares titulares del registro
marcario, evitarse la necesidad de tramitar los registros
miltiples para una marca, que en esencia era la misma
golamente que con pequefias variantes, ademds de que
disminuiran los costos que implicaba el registro miltiple
para que log titulares de la marca conservaran sus derechos
marcarios.

Art. 128.- La marca debera usarse en territorio

nacional, tal como fue registrada o con
modificaciones que no alteren sus caracteristicas
esenciales.

También conforme al articulo 89 fraccién I de la Ley
de Fomento y Proteccién de la Propiedad Industrial, se admite
con mayor libertad el registro de marcas con elementos
descriptivos, en cierto grado, de los productos o servicios a
los que se aplican las marcas, si éstas mantienen bdasicamente
un cardcter distintivo, considerando la totalidad de los
elementos de que se componen. Con esto se acaba un obstaculo
al que en el pasado se enfrentaban las empresas para
registrar algunas marcas que, siendo producto auténtico de la
creatividad, incluian marginalmente, como ingrediente, algun
rasgo descriptivo de los productos o servicios para los que
se concedian. ’

las formas tridimensionales gque con tanta frecuencia se
utilizan en la industria o en el comercio para distinguir
ciertos productos o servicios de otros de los de su misma
especie, se podran registrar como marca de acuerdo al
articulo 89 fraccién II de la nueva ley, facilitando con ello



177

a las empresas el actualizar sus précticas de identificacién
y diferenciacién comercial. Cabe sefialar de acuerdo a la
fraccién III del articulo 90 de la legislacién vigente, que
las formas tridimensionales que sean del dominio piliblico o
que se hayan hecho de uso comin, y aquellas que carezcan de
originalidad que las distinga fécilmente, no se registraran
como marcas.

Lo anterior trae como efecto, que las empresas ya ho
tengan que registrar como se venia haciendo anteriormente,
como modelos industriales 1los signos distintivos que
béasicamente se utilizan como marcas, ademds con esto se
permite la renovacidn del registro lo cual no es posible en
el caso de los modelos industriales.

Art. 89.- Pueden constituir una marca los
siguientes signos:

I. Las denominaciones y fiquras visibles,
suficientemente distintivas, susceptibles de
identificar los productos o servicios a ~que se
apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su
misma especie o clase;

I, Las formas tridimensionales;

III. los nombres comerciales y denominaciones o
razones sociales, siempre que no queden comprendidos
en el articulo siguiente, y

IV. El1 nombre propio de una persona fisica,
siempre que no exista un homénime ya registrado como
marca.

Se establecen condiciones para el registro de las
marcas colectivas, de tal manera que la marca registrada
puede ser utilizada por todos los miembros de una asociacioén
o agrupacion de industriales o comerciantes. Los integrantes
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de este tipo de grupos inscribirdn ante la autoridad las
reglas que ellos mismos acuerden para el uso de la marca
colectiva que vayan a registrar.

Art. 96.- Las asociaciones de productores,
fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios
legalmente constituidas, podran solicitar el registro
de una marca colectiva . . .

Art. 97.- Con la solicitud de marca colectiva
se deberd presentar la lista de asociados y las
reglas para el uso de la marca.

Por otra parte, la ley de propiedad industrial vigente,
establece que la proteccién del nombre comexcial, no
solamente comprenderd la zona geogrdfica de la clientela
efectiva que abarque el establecimiento o negocio, como
anteriormente se venia haciendo, sino que también puede
abarcar toda la Repiiblica, cuando se difunda y se publicite a
través de 1los medios de comunicacién que alcancen tal
cobertura. '

Art. 105.- El nombre comercial de una empresa o
establecimiento industrial, comercial o de servicios
y el derecho a su uso exclusivo estaran protegidos,
sin necesidad de registro. La proteccidén abarcara la
zona geogrdfica de la clientela efectiva de la
empresa o establecimiento al que se aplique el nombre
comercial y se extenderd a toda la Republica si
existe difusién masiva y constante a nivel nacional
del mismo.

Por lo que respecta a los anunclos publicitarios y a
las frases que ellos se utilizan, para anunciar las empresas
su productos o servicios ante el publico consumidor, como ya
vimos en el inciso correspondiente, la nueva ley les otorga
una proteccidn mayor en cuantoe a su vigencia, ahora la
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vigencia de los avisos comerciales es de 10 aifos prorrogables
y podran renovarse indefinidamente, por periodos de la misma
duracidén, a diferencia de la lLey de Invenciones y Marcas que
les concedia una vigencia de cinco afios improrrogables.

Por ultimo sefialaré gque ahora la nueva ley, regula tode
lo que se refiere a las licencias de uso de marcas, nombres
comerciales bajo contratos de franquicias. Como las veremos
mds adelante, como parte del licenciamiento de todo un
sistema de negocios, en el que ge transmiten ademds del uso
de la marca, conocimientos técnicos y administrativos para
que el licenciatario ofrezca los bienes y servicios con la
misma calidad y métodos que el licenciante (27).

I,~ _Los Derechos que se Transmiten a  través del
Contrato de Franquicia.

En México, realmente sobre las frangquicias se ha dicho
muy poco, debido a gue nuestro pais por afios se mantuvo al
margen explosive que la franguicia alcanzé durante las
dltimas dos décadas a nivel nmundial, sin embargo, podemos
decir que las franquicias es hoy, en nuestro pais, uno de los
sectores del comercio que registran un mayor crecimiento
(28).

La historia de las franquicias en México, comienza en
la década de los ochentas, siendo McDonald’s (29) gquien les
abrié paso a otras franquicias extranjeras al mercado
mexicano, siguiéndoles las franquicias de Howard Johnson,
Puddruckers. Hasta que en 1988, aparecen las primeras
franquicias mexicanas, entre ellas figuraban Videocentro,

{27) VILLAREAL GOWDA, Roberto; [bidem; p. 1062- 1083,

(28) GONZALEZ CALVILLO, Enrique; Franquicias: ta revolucidn de los 90; Mc
Grew Hill; México, 199%; p. S7.

{29) ta Compafila HcDonald's, aceba de sbrir en el mes de febrero del
presente ofe, el restaurant numero 13000, en todo el munda.
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Tridénica y Dormimundo, franquicias desarrolladas por Grupo
Mexicano de Franquicias, S.A., compafia creada y auspiciada
por Televisa (30).

Para sefialar como han evolucienado las franquicias en
nuestro pais, tomaremos como base la "Teoria de las Tres
Edades'".

La "primera edad", consistié en la importacién de las
franguicias, traidas principalmente de los Estados Unidos. la
razén -por la que en un principio haya existide la importacién
masiva de las franquicias hacia nuestro pais, tal vez se
debe, a la falta de creatividad de los empresarios mexicanocs
que en lugar de generar sus propios conceptos decidieron
comprarlos ya hechos en un pais que, como Estados Unidos, se
encuentra tan cerca del nuestro.

Considéro que la razén de esto, es que como todo lo
nuevo, la franqguicia en sus inicios, haya tenido problemas de
aceptacidén de como cualquier otro concepte novedose. Ya que
muchos empresarios mexicands, prefieren invertir en una
enpresa que por lo menos ya se encuentra funcionando y saben
que ha tenido mucho éxito en los lugares donde se encuentran
establecidas, a empezar como quién dice de cerc y no tener
por lo menos la mds minima garantia de que va a funclonar el
negocio.

Pero es justo mencionar, que gracias a la importacidn
de frangulcias y al desarrollo que estas han tenide en
nuestro pais, muchos empresarios mexicanos se dieron cuenta
de que tenian en sus manos negoclios franguiciables. Por lo
que podemos decir, que la "segunda edad" de las franquicias
es el degarrollo que las mismas han tenido en nuestro pais.

La "tercera edad", se caracterizard por ser aquella en
la que las franguicias mexicanas alcanzardn su madurez, y los

(30) GONZALEZ CALVILLO, Enrique; Ob, Cit.; p.p. 58 a la 81,
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dueiios de estas franquicias empezaran a negociar con ellas.
Solamente los empresarios que puedan lograr expanderse;
aquellos que puedan tomar ventaja de las tecnologias y los
métodos de hacer negocios vigentes en la actualidad, serdn
los Wunicos que pueden sobrevivir en el mundo de 1las
franquicias (31).

En México la pfimera vez que se establecidé lo que
deberia de entenderse por franguicia, se estipuld en el
articulo 23, del Reglamento de la ley de Transferencia de
Tecnologia publicada en el Diario Oficial del 9 de Enero de
1990, el cual decia:

Se entenderid como un acuerdo de franquicia,
aquél en el que el proveedor, ademas de conceder el
uso o autorizacién de explotacidén de marcas o nombres
comerciales al adquirente, transmitirad conocimientos
técnicos o proporcione asistencia técnica.

cabe sefialar que antes de la publicacién del
reglamento, las autoridades del Registro de Transferencila de
Tecnologia solicitaban gue los Contratos de Franquicia al
registrarlos, se les denominara contratos de Licencia, Marcas
y Asistencia Técnica, debido a gue el término de franquicia
no estaba contemplado en nuestra legislacidn, ademds de que
podia provocar confusién entre los mismos funcionarios del
registro durante su aprobacién y registro (32).

La uwltima iniciativa que presentaron las autoridades
del citado Registro, y en general de la Secretaria de
Comercio y Fomento Industrial, fue la elaboracién de un
proyecto de la nueva Ley, -actualmente Ley de Fomento y
Proteccidén de la Propiedad Industrial- la cual fue presentada
al congreso los primeros dias del mes de diciembre de 1990,

(31) GONZALEZ CALVILLO, Enrique; [bidem; p.p. 65 a la 69.
¢32) CONZALEZ CALVILLO, Enrique; Ibidem; p. 26 a la 29.



donde en su articule 142, se define en forma detallada el
término franquicia.

Art. 142.- Existird franquicia, cuando con la
licencia de uso de una marca se transmitan
conocimientos técnicos o se proporcione asistencia
técnica, para que la persona a quien se le concede
pueda producir o vender bienes o prestar servicios de
manera uniforme y con les mismos métodos operativos,
comerciales y administrativos establecidos por el
titular de 1la marca, tendientes a mantener la
calidad, prestigio e imagen de 1los productos o
servicios a los que ésta distingue.

Quien conceda una franquicia 'debera
proporcionar a quien se 1la pretende conceder,
previamente a la celebracién del convenio respectivo,
la informacién relativa sobre el estado que guarda su
empresa, en los términos que establezca el reglamento -
de esta ley.

Para la inscripcion de 1la franquicia serén
aplicables las disposiciones de este capitulo.

Como vemos, en la definicidn legal como es natural, se
le da a la franguicia una connotacién contractual y, a los
protagonistas del negocio de la franquicia, su caracter como
partes de una contrato mercantil, bilateral y oneroso.

En esta definiclén y comprensién de la franquicia, esta
implicado un valor importante: tanto el empresario que otorga
la franquicia, como el sujeto que la adquiere deben de saber
que el objeto del acuerdo que celebran es el otorgamiento de
la franquicia.

En muchas ocasiones y debido a la falta de informacién
que tiene la gente sobre las franquicias, se les a confundido
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con otras figuras o contratos: tal es el caso de la licencia
de concesidn de marcas y el de la distribucién.

Esto se debe a que en sus origenes, lo que se pretendid
con la franguicia, fue resolver la eficaz distribucién de los
productos o servicios; de hecho en la actualidad sobretodo en
el caso de las compafifas armadoras de autos, continua siendo
una forma efectiva de resolver el problema que ha
representado para todo el negocio la ineficaz aistribucién de
sus productos o serviclos. Pero sin embargo, hay que
establecer que la distribucién y la franquicia son dos cosas
distintas. La distribucién y el simple contrate de
distribucién no son lo mismo que la franguicia, ya que ésta
dltima fue creada para resolver problemas de distribucién y,
con el paso del tiempo y la complejidad del comercio en
Estados Unidos y otros paises desarrollados, eveluciond como
una forma de hacer negocios independiente.

Fue entonces que las compafifas que buscaron en la
franquicia solamente resolver su problema de distribucién, se
dieron cuenta de gque la misma podia ser, una fuente de
generacidn de negocios y utilidades; poxr 1lo que la
distribucién pasd a ser un simple antecedente, una causa y no
el fin ultimo de la franquicia (33).

Por lo que respecta a las diferencias y similitudes que
tiene la franquicia con la 1licencia de uso de la marca,
podemos decir lo siguiente. La franquicia como ya vimos, es
un método de negocios en donde una de las partes denominada
franguiciante, le otorga a la otra, denominada
franquiciatario, la licencia para el uso de su marca y/o el
nombre comercial, asi como sus conocimientos y experiencias
{know-how), para la eafectiva y constante operacién de un
negocio.

(33) GONZALE2 CALVILLO, Encique; I[bidem; p.p. 22-23,



. 184

Considero, que debemos entender por licencia de uso de
marca o nombre comercial, a la autorizacién o permiso
temporal, que da el titular de la misma a otra persona, para
poder utilizar la marca o el nombre comercial, en forma
exclusiva o no, para amparar productos de determinada calidad
o, para connotar a negocioc comercial con determinadas
caracteristicas.

Como podemos ver, en la frangquicia encontramos que la
licencia o concesién para el uso y explotacién de un nombre
cbmeréial y/0o una marca, es solamente une de los objetos del
acuerdo; ya ademds en la franquicia, el franquiciante le
transmite al franquiciatario una gama de conocihientos y
experiencias que le permiten a este ultimo llevar a cabo la
operacién eficaz del negocio franquiciado. Por lo que tenemos
que la licencia de marca no es mas que uno de los dos
elementos de la propiedad industrial que comprende “el
contrato de franquicia.

Da todo 1o manifes!;ado con anterioridad podemos
afirmar, que la franquicia fue concebida, con el propésito de
solucionar algunos de los retos y problemas gque representaba
la mala distribucién de los productos y servicios. Conforme
el transcurso del tiempo, se hizo evidente que la franquicia
tendria resultados lgualmente exitosos como una forma de
comercializacién, aun cuando fue, precisamente ideada, por
sus precursores en el ambito de la distribucidn (34).

Esta opinién es compartida por Steven S. Raab, en su
obra de franquicias, quién ademds sostiene dque 1las
franguicias no son las siguientes figuras (35):

“1) Una frangquicia, no es una agencia donde los
empresarios de cierta &rea, son los representantes locales de

(34) GONZALEZ CALVILLO, Enrique; Ibidem; p.p. 23-26.

(35) RAAB 8., Steven; Francuiclies, Como multiplicar su negocioe: Fditorial
Lisuss; Réxico, 1991; p.p. 43 a la 45.
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grandes pero lejanas compafifas. En una ‘franquicia, los
franquiciatarios locales son sus propios representantes.
Ellos son los dueflos del negoclo, toman las decisiones y
sufren las pérdidas o gozan las ganancias."

"2) Una frangquicia, no es una cowmercializadora, ni una
distribuidora. Los distribuidores son intermediarios. Compran
productos al mayoreo a los fabricantes y los revenden a los
minoristas. Los comercializadores funcionan en forma
parecida, excepto que normalmente venden directamente al
puiblico. En ambos casos los comercializadores y los
distribuidores pueden vender a quien 1les plazca, no se
encuentran limitados por restricciones de calidad o variedad,
ni deben seguir un sistema de negocios prescritos por 1la
compaifa matriz. SoOlo pagan los productos que venden o
plensan vender, y no pagan ninguna regalia por el derecho a
vender una marca especial.”

"3) Una franguicia, no es un valor o instrumento de
inversidn. Los inversionistas son observadores pasivos,
dependen de los resultados corporativos péra obtener
dividendos o lngresos. En cambio el franquiclatario es parte
activa de su negocio. El realiza el balance, contrata o
despide gente, ayuda a las operaciones, es el gque abre y
cierra el negocio. La fortuna del franguiciatario depende de
su iniciativa personal gque del desempefio del frangulciador.?

"4) Una franguicia, no es una relacidn fiduciaria. En
relacidn fiduciaria, una persona adquiere la obligacidén legal
de velar por los intereses de otra. En la franquicia, 1los
servicios que debe brindar la compaila franquiciadora se
establecen en el contrato y dicha compahia no tiene mayores
obligaciones ante sus franquiciatarios. Sin embargo, esto
quizis sea mds bilen una ficcidén legal y no un hecho real. Los
franquiciadores triunfantes seflalan que por razones nmorales
comerciales se ven obligados a proporcionar muchos servicios
nas de los que se especifica en el contrato de otorgamiento
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de franguicia. "Sabemos que nuestras responsabilidades van
m&s alld de las gque establecen por escrito, sefiala un
franqguiciador. "Pero por razones legales, establecemos
limites claros y definibles a 1lo gque son nuestras
responsabilidades formales".

"s) Una franquicia, no es una socledad, ni una empresa
conjunta entre el franquiciador y el franquiciatario., No
existe propiedad comin en el negocieo y ninguna de las partes
es responsable de las deudas o responsabilidades de la otra.
El frénquiciador proporciona las especificaciones, el sistema
de negocios y las marcas o nombres registrados; el
franquiciatario es duefio y administrador del negocio."

"§) Por ultimo, la franquicia no es una relacién
laboral. los franquiciadores no pagan el salario de los
franquiciatarios no tienen responsabilidad directa sobre
ellos. De hecho, la mayoria de los franquiciadores consideran
que los franquiclatarios que pueden administrar y operar en
forma independiente, con un minimo de asesoria externa,
tienen mayores probabilidades de triunfar."

Por otra parte, encontramos, que se han reconocido
dentro de las franguicias distintos grados de funcionamiento
y complejidad que han permitido realizar la siguiente
clasificacién:

1) Franquicia de producto y marca registrada;
2) Franquicia de formato de negocio y,

3) Franquicia por conversién.

Mismas que a continuacién analizo brevemente:

1) Frangquicia de Producto y Marca: La franquicia de
producto y marca, ho es mas gue un arreglo en virtud del cual
el franquiciante, ademds de otorgarle al franquiciatario el
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uso y explotacién de un nombre comercial o marca, se
constituye come proveedor exclusivo de los productos o
sexvicios que comercializara y/o distribuira el
franquiciatario. A éste tipo de franquicias también se les
conoce como de primera generacidn, en virtud de la limitada
informacidén y conocimientos que el franquiciante le otorga al
franquiciatario, que dista del constituirse, como en el caso
de la franquicia de formato negocioc, en un sistema integral
para la operacién de una franquicia (36).

Algunos ejemplos de este tipo de frangquicias pueden ser
fdcilmente identificados en 1la industria embotelladora,
agencias o concesionarias de automdviles, gasolineras y en
tiendas de ropa.

2} FPranquicia de Formato de Negociot La franquicia de
formato de negocio (business format franchise), ofrece al
franquiciatario, no s6lo la marca o nombre comercial del
franquiciante, sino también, un sistema completo de negocios.

El sistema que el franquiciante pone en manos del
franquiciatario, en este tipo de acuerdo, incluye, en forma
integral, su nombre comercial o marcas, sus conocimientos y
experiencias en la operacién del negocio, sus criterios y
especificaciones para la construccién o adaptacién del local,
los pardmetros Yy requisitos que deberda cumplir el
franquiciatario en la seleccién y contratacién del personal,
en la publicidad y promocién de la franquicia, y en general,
la forma en que deberi conducir las riendas del negocio (37).

Es decir, una comparila desarrolla un sistema o método
de operacién para la comercializacién de productos o
servicios, y la marca registrada identifica a todas las
partes de ese sistema o método, Por ejemplo, el nombre de
Wendy‘s no identifica un platillo particular del menud de esa

(36) GOMZALEZ CALVILLO, Enrique; Ob. Cit.; p. 25.
(37) GONZALEZ CALVILLO, Enrigue; [bidem; p. 26.
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cadena de restaurantes. No existen ni las hamburquesas, ni
las papas fritas Wendy’s. El nombre identifica, mds que nada,
la forma en que Wendy'’s proporciona el servicio de comidas
rapidas. de manera similar, el nombre Midas no se aplica a un
silenciador especifice, sino se refiere al método que esa
organizacién utiliza para proporcionar su paquete de servicio
completo a los clientes (38).

3) Franquicia por conversién: 1la franquicia por
conversién, es una derivacién de la franquicia formato
negocio. Estos negocios parecen ser idénticos a las compaiias
con formato negocio, pero difieren en un aspecto muy
importante: su objetivo son los negocios independientes que
ya se encuentran en operacién. Century 21 es un ejemplo
palpable. Esta cadena de bienes raices, empezd a contratar
corredores en cuanto se formé en 1971, Sus fundadores
pensaron, que los pequefios coryedores de bienes raices
pagarian bien, si se les diese la oportunidad de competir en
igualdad de condiciones contra empresas de bienes raices mis
grandes y conocidas. Sus fundadores idearon un sistema de
subfranquicias que dividia su pais en 30 regiones cuyos
encargados serian empresarios locales responsables de vender
las franquicias a 1las compaiifas de bienes raices vya
establecidas. Los franquiciatarios hacian un sélo desembolso
por el derecho a la licencia y pagos continuos de las
regalias. De esta forma, obtenian publicidad nacional y un
nombre de todos conocido, una administracion de alta calidad
y un sistema nacional de referencias, pero fuera de ello los
cambios eran minimos, a no ser por el anuncio exterior de los
establecimientos y el color dorado distintivo de Century 21
(39).

Pero resulta conveniente, el analizar mds a fondo el
contrato de franquicia, que es un contrato mercantil,

(38) RAAB S., Steven; Ob. Cit.; p. 0.
{39) RAAB S., Steven; lbidem; p.p. 42-43.
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bilateral oneroso y de tracto sucesivo, en virtud del cual el
franguiciante le otorga al franquiciatario el derecho no
exclusivo para usar su marca o nombre comercial y 1le
transflere su tecnologia (know-how) para la operacidén de un
negocio. Por su parte el franquiciatario se obliga al pago de
una regalia y al estricto apego a todos y cada uno de los
estandares y reguisitos impuestos por el franquiciante (40).

Los elementos de que deben componer o integrar el
contrato de franquicia son los sigquientes: considerandos;
Objeto y licencia del sistema; Plazo o vigencia del contrato:
Obligaciones del franquiciante; Contraprestacidén, pago de
regalias; Operaciones del negocio franquiciado; Marcas;
Manuales; Informacion confidencial; Publicidad; Contabilidad
Yy archivos; Seguros; Transmisiones Y gravamenes;
Incumplimiento y terminacién, oObligaclones en caso de
terminacién o vencimiento; No competencia; Impuestos y
permisos; Independencia de los contratantes e indemnizacién:
Autorizaciones, notificaciones, renuncias, recursos
acumulativos: Fuerza  Mayor: Integridad del contrato;
Modificaciones, encabezados; Ley aplicable, jurisdiccién y:
Registros.

De los elementos que deben componer un contrato de
franguicia hablaremos sélo de los mas importantes (41):

1) Licencia del sistema:s En las franquicias de formato
de negocio, el franqulciante le otorga al frangquiciatario la
licencla de su sistema. El sistema incluye pero no se limita
a los dos elementos mas importantes de la franquicia: la
marca o el nombre comercial y los conocimientos que permiten
la operacidn mds eficaz y homogénea de todos y cada uno de
los negocios franguiciados.

(40) GONZALEZ CALVILLO, Enrique; Ob. Cit.; p. 7S,
(41) GONZALEZ CALVILLO, Enrique; Ibidem; p. 76 a ta 79,
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Considero gue, otros elementos gque puede incluir la
licencia del sistema, son las patentes de invencién y, los
registros de algin modelo de utilidad. un ejemplo, aunque
quizds burdo, pueda consistir, en utilizar wuna maquina
especial para servir o elaborar helados, y que de dichos
efectos, dependa el éxito del negocio de franquicila; siendo
el titular de la invencién o del registro, dependiendo del
caso que se trate, el titular de la franquicia matriz.

2) Pago de regalias: El1 pago de las regalias es la
contraprestacién que el franquiciante recibe por la licencia
de su sistema. El pago de las regalias se determina aplicando
un  porcentaje de los ingresos brutos del negocio
franquiciadoe. Dicho porcentaje varia dependiendo de cada
franguicia.

El monto de las regalias varla dependiendo el valor y
penetracién de la marca o rnombre comercial en un mercado en
particular, asi como del valor de 1los conocimientos
transferidos al franquiciante. Algunas compatiias
franquiciantes han establecido la costumbre de cobrar del
franquiciatario, un porcentaje al momento de la firma del
contrato.

Anteriormente la Iey de Transferencia de Tecnologia
establecia, que cuando el monto del pago de las regalias es
excesivo, podria negarsele el registro por lo que el contrato
seria nulo. Esta disposicién causa incertidumbre entre los
contratantes, puesto que la ley es poco especifica en cuanto
a lo que se debe considerarse un pago excesivo, con lo que se
dejaba un amplic poder discrecional a 1las autoridades
encargadas del registro.

3) vigencia del contrato: La vigencia de los contratos
de franquicia de acuerdo a la abrogada Ley de Transferencia
de Tecnologia no podian ser mayores a un periodo de 10 aros.
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Al respecto, cabe considerar, que la vigencia del
primer contrato de franquicia, no podri exceder del término
de vigencia que tenga la marca o el nombre comercial, o
ambos, al momento de realizar el contrato de franquicia; es
decir, muchas veces cuando se celebra el contrato de
franquicia, se celebra mucho tiempc después de que se otorgo
el registro de la marca o el nombre qomercial, que como ya
seflalamos, tlene una vigencia de 10 aifios prorrogables para
ambos casos, por lo tanto, si se celebra el contrato de
franquicia, después de 3 afios de haberse otorgado el registro
de la marca o el nombre comercial, el contrato no podrd tener
una vigencia mayor a 7 afios, que es el periodo que‘resta de
vigencia del registro de dichos signos distintivos.

Por lo que respecta a la renovaclén del contrato de
franquicia, las partes podran negociarla, antes del
vencimlento del contrato que se encuentra vigente y, en tal
caso, se podra estipular que el nuevo contrato de franquicia,
tenga una duracién de 10 afos; pero dicho contrato estara
condicionado, a que el titular de la marca, © nombre
comercial que son parte del negocio de franguicia, tramite y
obtenga la revocacién de dichos registros, ante la autoridad
correspondiente.

4) Informacidén confidencial: Al respecto diremos,
sucede que algunas veces la informacitén y conocimientos que
el franquiciante pone a disposjicién del franquiciatario es,
quizd tan importante o mas, que la marca o nombre comercial
que se le otorga al franquiciatario. Por tal motivo, es de
gran importancia la obligacién que asume el franquiclatario
de no divulgar a terceros la informacién que se le confiere y
de mantenerla confidencial, no sélo durante la vigencla del
contrato, sino inclusive, después de 1la fecha de su
terminacidn.

En otras palabras, nos encontramos frente al problema
que implica, el dar a conocer y a la vez confiar, un secreto
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. industrial a terceras personas, con motivo del otorgamiento
de 1la franquicia; ya que como sefialamos en el capitulo
anterior, al hablar del secreto industrial, éste es de gran
importancia para su titular, ya que representa muchos afios de
experiencia e investigacidén, y lo mis importante, es que el
nismo, representa una ventaja competitiva de quién lo detenta
frente a sus competidores, lo que quizias, sea la base del
negocio de la franquicia; por lo que el titular del secreto
industrial, considero, debe tomar las medidas mas drasticas
en contra del franquiciante, para que éste, no lo revele
durante y posteriormente a la vigencia del contrato, e
inclusive, no lo pretenda utilizar por cuenta propia, a la
terminacién del contrato de franquicia.

5) Acuerdos de no competir (obligaciones en caso Qe
terminamcién o vencimiento): Los convenios de no competencia
son muy comunes en Estados Unidos, pero con la llegada de las
franquiclas de ese pais a México, se presentaron algunos
problemas en la puesta practica de dichos convenios.

Esto se debe a que de.confomidad con el articulo S5o.
de nuestra Carta Magna, que establece el derecho de ejercer
cualquier actividad siempre y cuando sea licita, el acuerdo
de no competir, constituye una violacién a 1la garantia
individual ahi consignada.

Por lo gue los problemas del franquiciante al demandar
el cumplimiento de la obligacién de no competir a cargo del
franquiciatario, serian que el juez en base a dicho precepto,
no podria ordenar al franquiciatario el que deje de competir
con el franquicliante.

La solucidén que se ha encontrado a este problema, para
el cumplimiento y ejecucidén de los acuerdos de no competencia
pPrevistos en este tipo de contratos, es el establecimiento de

"penas convencionales, El franquiciatario podrd o no verse
obligado a cumplir su obligacién de no competir con su
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franquiciante, pero si pactan una pena convencional en caso
de’ incumplimiento, el franquiciante tiene todo el derecho de
ejecutdrsela al franquiclatario.

Pero como todas las cosas, las frangquicias tienen sus
ventajas y desventajas las cuales veremos a continuacién. Por
lo que se refiere a las ventajas encontramos las siguientes:
(42).

1) Agilidad y rapidez en la expanaldn: Debido a que el
sistema de franquicias le permite al franquiciante, trasladar
al franquiciatario la responsabilidad de aportar el capital y
la fuerza laboral necesaria para la instalacién y operacién
de cada nuevo punto de venta. Con ello, el franquiciante
amplia la cobertura o penetracidén de su producto o servicio
en uno o mas territorios en forma agil.

2) Fortalecimiento de la maroca: Uno de los requisitos
para el desarrollo de una franguicia es que, la marca o
nonmbre comercial que la distinguen sea sdélida y que su
penetracién dentro de un territorio se haya realizado en
forma plena. La ventaja en el desarrollo y otorgamiento de
franquicias es el fortalecimiento de la imagen del negocio
objeto de la franquicia, debido a que el mensaje de mas
impacto entre el consumidor es el de crecimiento. En otras
palabras, la franquicia refuerza la identidad y penetracién
de la marca, relacionidndola con el producto y el punto de
venta, es decir, se transmite una imagen de mayor servicio y
apoyo al cliente, al acercar dichos productos y servicios mas
Y mds al consumidor.

3) Menores gastos publicitarios y mayor difusidén: Como
sabemos la comunicacién con los mercados es necesaria para
educar al consumidor, hablarle de los beneficios del producto
y, motivarlo para que visite el establecimiento de que se
trate. La unica forma de poder absorber gastos que representa

(42) GONZALEZ CALVILLO, Enrique; lbidem; p.p. 91 a la 95.
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anunciar los productos o el establecimiento en los medios
masivos de comunicacién, es repartiendo la carga y adends
justificando mds los esfuerzos dentro de un territorio, lo
cual generaréd mayores utilidades.

4) Agilidad en el desarrollo y mantenimiento de nuevos
mercados y/o de mercados lejanos: Los costos de apertura,
operacién y mantenimiento de una nueva tienda se incrementan
en gran medida cuando se trata de mercados lejanos. Pero la
operacion y desarrollo de esos mercados lejanos, se facilita
Yy agiliza a través de las franquicias.

5) Mayor facilidad y eficiencia en la operacidén general
del negooio: Con el otorgamiento de franguicias, encontramos
gue la operacién se facilita y aumenta la eficacia en 1la
medida que delega la operacidn diaria de 1las unidades o
negoclos franquiciados en un hombre de negoclos, gue ademads
de contar con la capacitacién y precedimientos adecuados,
cuenta con la motivacién de ser su propio jefe.

los intereses y motivaciones del franquiciatario son
los mismos que el franquiciante, lo cual produce el efecto
"ginergia", en el que la suma del todo es mais grande que el
total de las partes (1+1=3).

6) Los franquiciatarics proveen de wuna fuente de
talento: Un beneficio gque reportan las franquicias, es
obtener la creatividad, la experiencia, los perfiles y todo
lo que esto implica de los hombres de negocios, ya que se
trata de personas que comparten los objetivos e ideales del

‘franquiciante.

7) Batisfaccién personal: Debido a que el sistema de
franguicias, es una forma de impactar en el mercado a nivel
nacional como internacional. Una franquicia exitosa es una
clara evidencia de que el producto o servicio, y en general
el negocio, es buenc, y de gue trabaja y satisface una
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Vnecesidad en el mercado ya que atrajo la imaginacién, el
interés y el capital de una comunidad.,

Por lo que respecta a las desventajas que representa
otorgar una franquicia encontramos las siguientes (43):

1) Reduccidén de independencia: Un empresario gque otorga
la franquicia de su negocio, comparte entre otras cosas, su
marca, ‘experiencias, conocimientos y en general, su propia
empresa con terceros. Otras palabras lo que comercializa es
todo el negocio. Ademas el franquiciante tendra que analizar
el efecto que sus decisiones tendrdn en sus actuales y
futuros franquiciatarios, es decir, sus decisiones deben de
tomar encuentra el éxito que deben de tener los
franquiciatarios.

La relacién contractual debe ser analizada
cuidadosamente, ya que se trata de una relacidn a large
plazo, cuya unica salida legal es el término del contrato o
la recompra de la franquicia, que generalmente involucra un
alto precio. )

El servicio y mantenimiento de esta relacién, es un
rato del franquiciante y franquiciatario, ya que pasados los
meses de asesoramiento, el franquiciatario que no aprende del
franquiciante, se convierte en un "fugado" de éste ultimo, ya
que nunca entendid¢ la realidad del objeto de la franquicia,
debido a cque el franquiclante no supe estimular al

. franquiclatario, ya sea desde un punto de vista personal o a
través de la actualizaciéon y mejoramiento de 1los
conocimientos aportados con su franguicia.

Es por ello, que esta relacion se tiene que ver a largo
plazo, y en un esquema de poca independencia por parte del
franquiciante, que tendrd que continuar apoyando, generando

(43) GOWIALEZ CALVILLO, Enrique; Ibidem; p.p. 95 a la §8.
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ideas de éxito y motivando al franquiciatario para poder
justificar su participacién en el negocio.

2) Reduccidén de control sobre las unidades o negocios
franquiclados: Como hemos visto uno de los elementos de 1la
franquicia, es que la empresa pueda crecer y desarrollarse
sin que el franquiciante tenga injerencia o participacién
directa en la operacién del negocio del franquiciado. El
franquiciatario contard siempre con autonomia de operacién
claramente superior a la de un empleado, cuyo criterio,
muchas veces no entra en los procesos ni las decisiones de la
operacién diaria de un negocio. En algunos renglones de la
operacién, la autoridad del franquiciante se ve reducida a
una serie de recomendaciones.

Como es obvio, el franquiciante no puede pretender
tener control absoluto de la = operacién de sus
franquiciatarios. Por lo que el requisito sine quan non para
el otorgamiento de una franquicia, es hacer una escrupulosa
seleccion del franquiciatario.

Para terminar con este inciso sefalaré los requisitos
que se necesitan para poder ser un franquiclante: (44).

1) Se debe contar con un negocio que cuente con algun
reconocimiento de marca ante el consumidor. El éxito de toda
compafifa depende de la habilidad para identificar vy
satisfacer las necesidades y los deseos de un mercado
particular. E1l negocio sirve para demostrar a los
franquiciatarios, de que se trata el negocio y como funciona
en un entorno real. Ademas sirve para demostrar errores que
pueden cometerse, con la finalidad de que el franquiciatario
los evite, es decir a través del negocio el franquiciante
transmite sus experiencias al franquiciatario.

{44) GONZALEZ CALVILLO, Enrique; tbidem; p.p. 100 a la 106,
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2) De preferencia se debe contar con un negoclo cuyos
margenes operativos y netos generosos, se puedan comparar con
los estdndares de la industria, y que dicha comparacidén sea
siempre aprobada. El negocio debe representar una alta tasa
de retorno para el inversionista. Es decir, el negocio debe
generar suficiente dinero para atraer a un franquiciatario
deseable.

3) Es objeto de franguicia también, el negocio cuyo
producto o servicio satisfagan una necesidad real del
mercado. Ademds, el producto o servicio debe ser inclusive,
diferenciado de los ya existentes.

4) Un elemento importante es la antigiiedad del negocio.
Un negocio nuevo, dificilmente permitird el desarrollo del
proceso operativo eficiente y que genere confianza en el
concepto.

5) E1l franquiciatario debe de considerar que su éxito,
depende del éxito de sus franquiciatarios. Una franquicia es
exitosa cuando el franquiciatario es exitoso;. todo debe de
girar al rededor del franquiciatario, como si la franquicia
fuese concebida para satisfacerlo, sirviéndolo, orientandolo
y proveyéndolo de los insumos necesarios para que opere
eficazmente su negocio.

6) Otro requisito es gque la tecnologia que deba ser
transmitida, pueda ser adecuadamente estandarizada, fomentada
y, finalmente implantada, en un negocio operado por un
tercero que puede o no tener experiencia en el ramo.

7) El franquiciante debe de saber trabajar en equipo.
Debe saber escuchar sugerencias por parte de los
franquiciados, ya que como quien dice ser4n sus nuevos
socios, y habrda que tratarseles como tal y no como -
subalternos o empleados.
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8) El franquiciante debe poseer un alto grado de
determinacién y persistencia, ya que no se puede prever con
absoluta certeza cudl serd el rumbo que tome el negocio
franquiciado, puesto que toda franquicia por bueno que sea el
negocio, experimentara sobresaltos. Ademids debe de ser el
franquiciante una persona con amplisima flexibilidad para
concebir un cambio radical en el objeto del mismo. Un
zapatero que resuelva franquiciar su negocio, pasard de ser
un comercializador de calzado a un comercializador de
franquicias.

9) El franquiciante debe ser un buen vendedor, ya que
sienpre habrd un nuevo territorio al que la franglicia debe
entrar. El franquiciante debe tener cualidades innatas de
vendedor, par poder vender su concepto de éxito.

10) Al franquiciante le debe de gustar el trabajo, ya
que uno de los principales costos de crecer rapido, es la
cantidad de trabajo que se requiere en los meses de
desarrollo del sistema de franquicias. Aun con el apoyo y
asesoria de expertos, delegando algunas funciones, el
empresario franquiciante tiene que comprometer tiempo y
esfuerzo como el que se siembra para luego cosechar.

b omerciales

Por lo que ge refiere a estos ultimos tres inciso del
presente capitulo unicamente mencionaré los cambios que
pudieron haber sufrido estos signos distintives con respecto
a la abrogada Ley de Invehciones y Marcas,

Por lo que se refiere a las diferencias que existen
entre una y otra ley encontré las siguientes:

1) Anteriormente la ley de Invencionés y Marcas
establecia, que la proteccién que se le conferia a los
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nombres comerciales, abarcaria la 2zona geografica que
comprende la clientela efectiva del establecimiento comercial
o industrial de que se trate. En cambio ahora se prevé la
proteccidén del nombre comercial para toda la Republica, si
existe difusidén masiva y constante a nivel nacional del
mismo.

2) Otro cambio que se presenta y del cual ya hablé con
anterioridad, es la vigencia de los nombres comerciales, que
ahora es de 10 afos prorrogables por perlodos de la misma
duracién, y no de 5 afios como lo establecia la legislacidén
anterior.

3) Anteriormente, el derecho de uso exclusive del
nombre comercial se perdfa, cuando se dejase de usar dentro
de un afo consecutivo o un afio después de que la empresa o
establecimiento que distingue haya desaparecido. Ahora de
acuerdo a los articulos 112 en relacién con el 130, diche
derecho se plerde sélo cuando se deja de usar el nombre
comercial durante 3 afios consecutivos.

4) Anteriormente todos los convenios que se celebraran
con respecto al nombre comercial, para gque pudieran surtir
sus efectos, se tenian que registrar ante y ser aprobados,
por el Registro Nacional de Transferencia y Tecnologia. Ahora
para de acuerdo a los articulos 112 en relacién con el 136 de
la nuava ley, deben ser inscritos ante la Secretaria para que
puedan surtir sus efectos.

El que ya no se registren los convenios ante el
Registro Nacional de Transferencia de la Tecnologia, viene a
ser una consecuencia légica de lo estipulado en los articulos
3o0., 40., 5o0., 60., 70. y 20. Transitorio de la Ley de
Fomento y Proteccidén de 1la Propiedad Industrial, donde
realmente algunas de las funciones que venia desempefiando el
Registro mencionado, ahora las realizara la Secretaria de
Comercio y Fomento Industrial, con apoyo en el Institute
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Mexicano de la Propiedad Industrial, que vendrd a completar
junto con la citada Secretaria, las funciones que la Ley de
Invenciones y Marcas le conferia a el Registro Nacional de 1la
Transferencia y Tecnologia.

5) Otros cambios introducidos es la redaccidn de 1los
articulos y la numeracién de los mismos.

=_Da 808 Co c es.,

1) Por lo dque respecta a los cambios introducidos en la
nueva ley en lo que a los avisos comerclales se refiere,
podemos decir que los mismos, con excepcién de la fecha por
1a cual empleza a correr la vigencia de los mismos, y los
requisitos que debe llevar la solicitud de registro.

Anteriormente dentro de la Ley de Invenciones y Marcas,
no regulaba a partir de cuando enpezaba a contar la vigencia
de los avisos comerciales; pero el reglamento de dicha ley
establecia que el término para computar los 10 afios de
vigencia era a partir de la fecha legal (Art. 1.02). En
cambio, en el articulo 110 de la nueva ley, se dice que la
fecha a partir de la cual empieza a computarse la vigencia de
los avisos comerciales es a partir de la fecha de solicitud,
que como ya vimos en teoria, no es la misma fecha que 1la
fecha legal, pero pese a ello, la legislacién vigente las
considera lo mismo; por lo gque considerc que la Ley de
Invenciones y Marcas al respecto, contenia una mejor técnica
legislativa que la ley vigente.

2) Otro cambio introducido por la nueva ley es, que la
Ley de Invenciones y Marcas en su articulo 176 establecia,
que para la solicitud del registro de los avisos comerciales
se deberia presentar una solicitud escrita y por duplicado.
Ahora 1la hueva ley no contempla los requisitos que debe
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llevar la solicitud de registro de un aviso comercial, tal
vez porque se regulard en el reglamento de la nueva ley.

3) Por lo que respecta a otros cambios introducidos a
los avisos comerciales, los mismos son unicamente, en cuanto
a redaccidn, y a la numeracidén de los articulos.

<= D& la @no) aciones da O 3

Entre los canmbios que existen entre una y otra ley
encontramos los siguientes:

1} la Iey de Fomento y Proteccidén de la Propledad
Industrial, contiene en su articulo 156, una definicidn de lo
que se debe entender por denominacion de origen, cosa que ne
contenia la ley de Invenciones y Marcas, ni siquiera en su
reglamento. Lo cual considero una buena wedida para no dejar
lugar a dudas de lo gue significa una denominacidén de origen.

2) Otro cambio introducido por la nueva ley, es que en
el caso de las solicitudes irregulares, dsta le otorga al
interesado un plazo de dos meses para hacer las aclaraciones
o adiciones necesarias; en cambio la Ley de Invenciones y
Marcag, les otorgaba un plazo de tres meses para los nmismos
efectos.

3} Anteriormente, cuando se hacia la publicacidn del
extracto de una denominacién de origen, de acuerde a lo
previsto por el articulo 156 de la ley de Invenciones y
Marcas, se concedla un plazo de cuarenta y cinco dias a
cualquiera que justificard su interés juridico, para gque
formulard sus observaciones u objeciones y aportara las
pruebas pertinentes. Ahora la nueva Ley, en su articulo 181,
establece un término de dos meses para los mismos efectos. El
término se puede decir gque casi es el mismo lapso, ya que los
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cuarenta y cinco dias se computaban por dias habiles, lo que
da un término mds o menos de dos meses.

4) La ley de Invenciones y Marcas en su articulo 158,
establecia que contra la declaraciéon que hiciera 1la
Secretaria respecto a las denominaciones de origen, no
procederia recurso alguno. BAhora la ILey de Fomento Yy
Proteccién de la Propiedad Industrial, en ninguna parte del
articulado que le corresponde a las denominaciones de origen,
no contiene disposicién alguna o semejante a la de 1la
anterior ley; tal vez esto se vaya a regular en el reglamento
de la nueva ley, o tal vez se deje una puerta abierta a
cualquier interesado para utilizar los = recurso
administrativos que sefala 1la propia ley,, ya que
antericrmente se recurria directamente al amparo
administrativo.

5) La Ley de Fomento y Protecclén de la Propiedad
Industrial, establece con una mejor técnica legislativa, que
el Estado Mexicano sera el titular de 1la denominacién de
origen. En la ya abrogada Ley de Invenciones y Marcas, se
establecia dque el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos
era el titular de la denominacién de origen. Seiflalo que hay
una mejor técnica legislativa en la nueva ley, porque el
Estado Mexlcano somos todo el pueblo que lo compone, mientras
que 81 Goblerno estéd conformade por una representacion del
pueblo que se constituye para conducir la vida politica del
pais, lo que no quiere decir, que sea y que represente los
ideales de todos los individuos que formamos la Nacién
Mexicana, Es decir, de acuerdo a la anterior ley, aungue esa
no era la intencién del legislador, los duefios de la
denominacién de origen serian unicamente las personas que se
encontrarian dentro del gobierno y no todos los mexicanos.

6) Los requisitos que debe contener la solicitud de
autorizacién, para usar la denominacién de origen, con 1la
nueva ley se dejard al reglamento que los estipule, en cambio
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en la ley de Invenciones y Marcas estaban dentro del articulo
165.

7) Los efectos para utilizar la denominacidén de origen
en la anterior ley, eran de 5 afiocs contados a partir de la
fecha de presentacién de la solicitud ante la Secretaria,
este plazo podia ser renovable por periodos iguales; en
cambio ahora, el plazo es de 10 ajfios contados a partir
también, de la fecha de presentacién de la solicitud ante la
Secretaria y, también podrié ser renovable por periodos
iguales.

8) La Iey de Invenciones y Marcas establecia, que la
denominacidn de origen deberfa de -ser usada tal y como
.aparece protegida, pero autorizaba a realizar las
modificaciones que no alteraran su identidad. Ahora, la nueva
Ley establece lo mismo, s6lo dque ho autoriza las
modificaciones, probablemente con 1la finalidad de no
distorsionar el registro de la denominacién de origen, con el
propdsito de no provocar la competencia desleal, o tal vez se
autoricen tales modificaciones en el reglamento,

9) Ambas leyes establecen la posibilidad de conceder
" licencias respecto a la denominacién de origen, solamente que
la Ley de Invenciones y Marcas establecia como requisito, que
el licenciatario para poder utilizar la denominacién fuese
titular o licenciante de wuna marca registrada. La ley
vigente, establece qﬁe para otorgar la licencias, el
licenciatario deberdan de llenar los requisitos previstos en
el artficulo 159 fracciones III y IV, que se refiere al nombre
de la denominacién de origen y la forma de explotarla. Pero
no establece la obligacién de ser titular de alguna marca,
por lo gque supongo que este requisito, se estipulard en el
reglamento de la nueva ley.

10) Por lo que respecta a  las causas de nulidad,
cancelacidn, terminacién o caducidad del registro del




204

usuario, ambas leyes estipulan las nmismas, unicamente que la
causa de caducidad de registro es manejada como causa de
terninacién en 1la legislacién actual. Ademds, cabe sefalar,
que la ley de Invenclones y Marcas en su articulo 171,
contenia dos causas de extincidén del registro que no se
encuentran contempladas en la nueva ley. Estas causas de
extincién se refieren a hechos de cuando el usuario no
utiliza la denominacién de origen, dentro del aiio siguiente
al que se le otorgé; y/o cuando no utiliza la denominacién
por espacio de una afo ininterrumpido durante la vigencia del
registro de usuario.

Conslidero que esto es un error por parte de nuestros
legisladores, ya que sl se esta hablando de causas por las
cualés ge termina, caduca y cancela el registro del usuario,
también debid de estipularse en el mismo articulo 176 de la
nueva ley, las causas de rescisidn o extincién del registro
por su falta de uso, el que se estipule en el reglamento
causard confusién entre el abogado litigante y con ello
provocarad una incertidumbre juridica.

11) Otros cambios introducidos por la nueva ley en lo
que a este tema respecta, es el cambio de redaccién de los
articulos y la numeracién de los mismos. '

- Yas nulidades en materia de Bignos Distintivos.

Por lo que se refiere a las nulidades de los signos
distintivos, estas las encontramos en el Ccapitulo VII,
denominado "De la nulidad, caducidad y cancelacién de
registro", concretamente, en el articulo 151 de la ley
vigente, el cual analizaremos a continuacién,

Art, 151.- El registro de una marca es nulo
cuando:



I.- Se haya otorgado en contravencion a las
disposiciones sobre requisitos y condiciones para el
otorgamiento del registro. Para efectos de 1lo
dispuesto en esta fraccién, se consideran requisitos
y condiciones para el otorgamlento del registro los
establecidos en las fracciones I a XV del articulo
90.

II.- La marca sea idéntica o semejante en grado
de confusién, a otra que haya sido usada en el pais
con anterioridad a la fecha de presentacién de 1la
solicitud de la marca registrada y se aplique a los
nismos o similares productos o servicios, siempre
gque, qguien haga valer el mejor derecho por uso
anterior, compruebe haber usado una marca
ininterrumpidamente en el pais, antes de la fecha de
presentacién o, en su caso, de la fecha de primer uso
declarado por el que la registré.

I1I.- 1a mwarca se haya venido usapdo con
anterioridad en el extranjero, en la misma hipétesis
de la fracciéon anterior, si ademads del uso existe el
registro extranjero, y que el pais de origen tenga
reciprocidad con México.

IV.- El registro se hubiera otorgado con base
en datos falsos o inexactos contenidos en su
solicitud, que sean esenciales.

V.- Se haya otorgado por error, inadvertencia,
o diferencia de apreciacioén, existiendo en vigor otro
que se considere invadido, por tratarse de una marca
que sea igual o semejante en grado de confusién y que
se aplique a servicios o productos iguales o
similares.



VI.- El agente, el representante, el usuario o

el distribuidor del titular de una marca registrada

en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su

nombre de ésta u otra similar en gfado de confusiodn,

sin el consentimiento expreso del titular de la marca

extranjera. En este caso el registro se reputara como
obtenido de mala fe.

Las acciones de nulidad que se deriven del
presente articulo podrdn ejercitarse dentro del plazo
de cinco afios, contados a partir de la fecha en que
surta sus efectos la publicacidén de)l registro en la
Gaceta, excepto las relativas a las fracciones 1 y VI
que podran ejercitarse en cualguier tiempo y a la
fraccidn IXITI que podrd ejercitarse dentro del plazo
de un aifo.

1) El tipo de nulidad gue reviste la fraccién I, del
citado articulo, corresponde de acuerdo a la doctrina, al
campo de las nulidades absolutas, debido a gque este tipo de
nulidad, -como seflalamos al momento de analizar las nulidades
en materjia de invenciones-, es la que combate a los actos que
se ejecutan materialmente, en contravencién a un mandato o a
una prohibicién de una 1ley de orden publico y, cuya
caracteristica es, que no se pueden convalidar sus efectos,
ni por confirmacién, ni por prescripciodn.

Pero contrariamente, a lo que sostiene la doctrina, que
es base de nuestra 1legislacién, la 1ley de propiedad
industrial, establece la posibilidad de que un acto afectado
de nulidad absoluta pueda.convalidarse, en otras palabras, la
considera una nulidad relativa.

En efecto, la ley le da el cardcter de nulidad relativa
a dicha fraccion, al establecer un plazo de cinco aiics, para
gue cualquier interesado ejercite la accién de nulidad, en
contra de registros que se hayan otorgado en contravencidén a
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la ley, por lo que pasado ese tiempo, los registros otorgados
en dicha forma, se convalidardn y produciran todos sus
efectos, es decir, en la préctica existiran registros que
sean contrarios a la ley, lo que es totalmente ildgico y, 1la
prequnta seria gcudl es la razén de ser de la ley?, i esta
es creada para que exista un orden y un respeto entre las
personas.

2) En lo referente a la fraccién 1I, diremos que se
trata de una nulidad relativa, en virtud, de que se trata de
un otorgamiento de un registro otorgado por ignorancia o
desconocimiento d¢e un hecho (existe una persona utilizando la
marca con anterioridad, aungue no la halla registrado), es
decir nos encontramos frente a un vicio del consentimiento,
que es el error de hecho, el cual es susceptible de
convalidarse de acuerdo a los articules 1813 y 2228 del
Ccédigo Civil (45). Por lo tante, estimo, que el término que
se concede para ejercitar la nulidad, se encuentra
debidamente estipulade, por ser una nulidad relativa,

3) Por lo que se refiere a la fraccidn III, nos
encontramos frente al mismo problema de la fraccidén anterior,
es decir, frente al otorgamiento de un registro otorgado, por
un total desconocimiento, de que existe una persona en el
extranjero, utilizando 1la marca, con anterioridad al
otorgamiento del registro nacional. Nuevamente nos
encontramos frente al vicio del consentimiente denominado
"arror!, por lo tanto nas encontramos frente al caso de una
nulidad relativa.

considero, gque el otorgamiento de el término que
concede la ley, se encuentra bien estipulado, por
corresponder a una nulidad relativa dicha fraccidn, la cual

(45) Ver el Cepftuto Tercero, relativo a “Las Nulidades eon Naterfa de
invenciones® | ceferente o la definicitn de error que mos da el Doctor
Gatindo Gérfias, y los tipos de estes.
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es - posible de convalidarse por prescripcién o por
confirmacién.

Por otra parte, diré, que la vigencia de 1 afio que
concede la ley, para ejercitar la accién de nulidad respecto
a este inciso, debié ser igual al de el inciso anterior, es
decir de 5 afios, por tratarse del mismo supuesto, nada nas
que a nivel internacional, maxime que lo que se busca con
esta ley, es buscar proteger los registros tante nacionales
como internacionales, pero mis estos ultimos, ya que lo que
trata nuestro pais, es fomentar la inversién extranjera.

4) En lo que respecta a la fraccién cuarta del articulo
que estamos analizando, considero que estamos ante el caso de
una nulidad absoluta, ya que considero, que estamos ante el
caso de una actitud dolosa por parte del titular gel
registro. Para entender mejor este punto, citaré 1la
definicién de dolo y mala fe, que da el articulo 1815 del
Cédigo Civil: "Se entiende por dolo en 1los contratos,
cualguiera sugestidn o artificio que se emplee para inducir a
error o mantener en él, a alguno de los contratantes; y por
mala fe, la disimulacidén del error de uno de los contratantes
una vez conocido.

Por otra parte diré, que el articulo 1816 del mismo
ordenamiento establece, que "el dolo o la mala fe de una de
las partes y el dolo que proviené de un tercero, sabiéndolo
aquella, anulan el contrato si ha sido la causa determinante
del acto juridico.

Como se puede ver, el supuesto que establece 1la
fraccién IV, que se analiia, se refiere a una actitud dolosa,
es decir, a la actitud que puede asumir el solicitante y
futuro titular del registro, de otorgar datos falsos a la
autoridad para hacerla caer en un error, y asi, ésta le
otorgue al primero, el registro correspondiente. Y como
dichos los datos que otorga el solicitante, son fundamentales



para ‘inducir al error a la autoridad correspondiente, es
decir, son causas determinantes para el otorgamiento del
registro, y que de acuerdo al articulo 1816, podemos decir
que el otorgamiento del registro es nulo, debido a que la
autoridad, otorga en este caso, mediante engafios el
reconocimiento como titular de una marca (entiéndase
consentimiento), por lo tanto la accién de nulidad que habra
de ejercer el interesado, serid la de nulidad absoluta.

Por ultimo, considero gque el término gue el articulo
151 concede a esta fraccidén, se encuentra mal estipulado, ya
que las nulidades absolutas, no son posibles de convalidarse
nl por confirmacién, ni por prescripcidn, como lo pretende
hacer el articulo citado, es decir, pretende darle el
carédcter de nulidad relativa a esta fracclén, lo cual es
totalmente erréneo, como ya lo vimos.

5) Para analizar si el término conferido a la fraccién
Vv, por este articulo, se encuentra bien conferido, primero
analizaré 1los registros marcarios que szan .iguales vy,
posterjormente los gque sean semejantes.

a) Para el primer caso, considero que nos encontramcs
ante un error de hecho, que incide en las cualidades
esenciales que determinan la funcién del objeto, en este caso
el de la marca; es decir, considero que existe un error en la
substancia, el «cual de acuerdo al tratadista Georges
Lutzesco, produce 1la nulidad absoluta del acto, por
consjderar gque el motivo determinante para otordar el
consentimiento en un acto, radicé en las cualidades
esenciales del objeto, en este caso el de la marca, gue tiene
como cualldades o caracteristicas, entre otras, el de ser un
signo distintivo, que sirve para diferenciar los productos o
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servicios de una persona, de los de otra persona que se
dedique al mismo ramo (46).

En otras palabras, 1la Autoridad correspondiente,
manifiesta su voluntad de otorgar el registro marcario, una
vez que revisd sus archivos y, no encontré una marca igual a
la que se registra, aunque en realidad no sea asi, es decir,
el motivo determinante para otorgar su consentimiento, es el
que no existe otro registro marcario que ampare la misma
marca, para los mismos productos o serviclos.

Por lo tanto, la voluntad o el consentimiento de 1la
Autoridad emisora del acto, se encuentra viciada por un error
substancial, que tiene que ver con las cualidades de la
marca, y por las cuales se concede el registro respectivo,
por tal motivo considero que estamos ante el caso de una
nulidad absoluta para el caso de los registros marcarios gque
sean iquales, la cual como ya hemos manifestado con
anterioridad, se puede hacer valer en cualquier tiempo, ya
que es imprescriptible, por lo tanto, el término que se
confiere en este articulo, se encuentra mal estipulado.

b) En lo concerniente a los registros marcarios
semejantes, que considero se otorgan mds por decisién o
capricho, que por error de la persona o comisién encargada de
realizar todo el tramite que implica el registro, por
considerar que no existe ninguna invasién a otra marca; la
gravedad de éste registro considero que dependerd de 1la
persona que vea afectada sus intereses.

En otras palabras, la persona que considere afectados
sus intereses, por estimér que el registro de una marca es
semejante a la suya, podra acudir ante el tribunal
raspectivo, a solicitar la nulidad del registro marcario que
le afecta, pero si considera que ese registro marcario no 1le

(46) ver Capftule Tercero, relotivo a “las Nulldades en Materia de
Invenciones”, referente sl error de hecho y de derecho,
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afecta en nada, no ejercitard ningun tipo de nulidad; es
decir, es como si aceptara tacitamente su conformidad en que
exista un registro marcario semejante al suyo, ya que en nada
le afecta, por 1lo gque el registro marcario quedaria
convalidado por confirmacién, la cual es una caracteristica
de la nulidad relativa.

Por el contrario, la persona que considere que le
afecta el otorgamiento de un registro marcario que es
parecido al suyo, ejercitard casi de inmediato, la accién de
nulidad respectiva. Por lo que considero, gque el bplazo
otorgado por este articulo, para que el posible afectado
manifieste su inconformidad, respecto al registro marcario
que considera invade al suyo, se encuentra bien estipulado.

6) En el caso de la fraccidén VI, como ella misma lo
seflala en su parte final, nos encontramos ante el caso de la
mala fe, la cual detinimos al analizar en el inciso 4), la
fraccidn 1IV.

Es mala fe, porque existe una disimulacién del error
por parte de la persona a quién se le otorga el registro de
una marca, ya que esta persona sabe gue la marca se encuentra
registrada en el extranjerc, y no tiene el consentimiento del
titular de la marca para realizar tal acto, situacién que no
hace del conocimiento de la autoridad correspondiente, porque
en tal caso, dicha autoridad no le concederia el registro de
la marca, es decir, la mala fe, es causa determinante para
que la autoridad otorgue el registro marcario.

Por lo dicho con anterioridad, considero que estamos
ante el caso de una nulidad absoluta, de conformidad con el
articulo 1816, transcrito con anterioridad, en el inciso 4):;
y por lo tanto, el término gue concede el articulo 151 que se
analiza, se encuentra mal estipulado, ya que este tipo de
nulidades, no es posible convalidarse ni por confirmacién ni
por prescripeidén, como lo pretende hacer ver dicho articulo,
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al otorgar un plazo para ejercitar la accidén de nulidad, en
otras palabras, la accion de nulidad se puede hacer valer en
cualquier tiempo, es decir no tiene wun término, ya que el
cardcter de imprescripcién no permite convalidar el acto.
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=« CAPITULO QUINTO -

EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL X
LA TRANSFERENCIA DE LA TECNOLOGIA.

I.~ CREACION DRL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL,

Las tareas con naturaleza técnica y legal que son en su
mayor parte altamente aspecializadas, requieren de una
oficina gqubernamental de Propiedad Industrial con perxsonal
altamente capacitado, en las diversas cienclas que
constituyen el saber humano, tante por lo gue .hace a las
reglas para la evolucién de la tecnologia, como scbre lasg
cambiantes caracteristicas del Derecho Internacional en
materia de Propiedad Industrial.

Por otra parte, la infraestructura de apoyo para la
eficaz administracién del Sistema Nacional de Propiedad
Industrial requiere en buena medida, de elementos que no son
comunes en el sector central de la Administracién Publica
Federal, tales como: un organismo especjalizado que Unica y
exclusivamente se dedigue a atender y resolver asuntos en
materia de propledad industrial; encargade de mantenerse al
dia y celebrar convenios o acuerdos de colaboracidén e
intercambio de informacién con otros organismos,
asociaciones, etc., tanto naclonales como internacionales; en
otras palabras gque cumpla con las tareas en hateria de
propledad indusgtrial que no pueden ser cumplidas por el
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sector central debido a la multiplicidad de facetas que trata
de abarcar (1).

En un pais de industrializacién reciente, donde las
labores de registro por parte de la autoridad que administra
el Sistema Nacional de Propiedad Industrial, resultan ser
socialmente mds productivas, cuando se complementan con
actividades de promocién tendientes a acrecentar el
conocimiento del publico en general, acerca del sistema de
Propiedad Industrial en el pais; la situacisén que guarda la
proteccidn de los derechos de la Propiedad Industrial en el
extranjero y el avance que registran las tecnologias
utilizadas en la industria.

Es por esto, que la Ley de Fomento y Proteccidén de la
Propiedad Industrial, establece, acertadamente, la creacién
del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con el
propésito de brindar un servicio rapido y &gil a los usuarios
del sistema de la industria, en el comercio y en el sector de
la investigacién (2).

La creacién del Instituto Mexicano de -la Propiedad
Industrial, es comparable al Registro de 1la Propiedad
Industrial de Espafia, la Oficina Europea de Patentes, 1la
Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos y el Instituto
de la Propiedad Industrial de Brasil; los cuales cuentan con
estructuras juridicas, autonomia de gestidn y regulaciones
presupuestarias iddéneas para el cumplimiento de sus

(1) Consldero que debemos de entender por “Sistema Waclfonal de Propledad
Incstriat®, sl conjunto de pasos & seguir por parte de (a Aduinfstracion
Central o del Organo Especializado que s misma sefale par delegar sus
funciones, pars [levar a cabo el otorgamlento, la publicidad y el control
en su ceto, de las patentes y registros que respecto a Les {nvenciones,
modelos de utilidad y signos distintivos, que se otorguen dentro y fuera
de nuestro territorfo.

€2) VILLAREAL GONDA, Roberto; La nueva ley mexicsna en materfa de
propfedad Incustriel; _Reviste de Comercio  Exterfor; vol. 41; México
(Noviembre) 1991; p, 1064,
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funciones, en contraste con las tradicionales oficinas de la
administracisn gubernamental.

Como advertenclia sefalaré, que al momento de elaborar
el presente trabajo, se ha dicho muy poco sobre la creacidn
del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por lo que
los planteamientos que se hagan aqui, no seran sino solamente
planteamientos que tal vez, puedan servir como propuestas
para la creacidn de dicho Instituto, o bien, por el contrarie
pueden llegar a alejarse de lo que realmente pudiera llegar a
ger dicho Instituto; aseveraciones todas, basadas en los
conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera y, otras
tantas, obtenidas en las Jjnvestigaciones realizadas en
relacidn al propio Institute y, otras tantas que consideré,
tienen como finalidades, las previstas o muy parecidas a las
del Instituto en estudio.

A= Naturalega.

De conformidad con el articulo 70., de la IlLey de
Fomento y Proteccisdn de la Propledad Industrial, el Instituto
Mexicano de 1la Propledad Industrial, sera un organismo
descentralizado, <con personalidad Jjuridica y patrimonio
propio.

Pero antes de tocar el tema de la descentralizacién
administrativa, hablaremos un poco de la administracién
publica y su organizacidn.

El doctor Miguel Acosta Romero, en su chra de Derecho
Administrativo (3), define a la Organizacidn Administrativa
coma: " la ferma o modo en gue se estructuran y ordenan las
diversas Unidades Administrativas gue dependen del Poder

(3) ACOSTA ROMERO, Nigwel; Qerecho Administretive; Editarisl Porrda,
S.Ah.; Néxico, 1987: p. &4,
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Ejecutivo, directa o indirectamente, a través de relaciones
de jerarquia y dependencia, para lograr unidad de accién,
direccién y ejecucidn, en 1la actividad de la propia
Administracién, encaminada a la consecucién de los fines del
Estado™.

Por Unidad Administrativa, debemos entender al conjunte
de elementos personales y materiales con estructura juridica,
que le otorga competencia para realizar wuna actividad
relativa al Poder Ejecutivo: por ejemplo, una Secretaria de
Estado, un Departamento de Esztado o unha Comisién
Intersecretarial.

Las formas de Organizacidn Administrativa reguladas por
1la Ley Organica de la Administracién Publica Fedéral en su
articulo primero son: "la Centralizada y la Paraestatal".

Ia Administracién Publica Centralizada se encuentra
integrada por: 1la Presidencia de 1la Republica, las
Secretarias de Estado, los Departamentos Administrativos y la
Procuraduria General de 1la Republica, Mientras dque 1la
Administracién Publica Paraestatal se encuentra integrada
por: Organismos Descentralizados, Empresas de Participacién
Estatal y Fideicomisos.

1.- De la Centralizacidén Administrativa.

Por lo que hace a Centralizacidén, el Maestro Faya
-Viesca sostiene que la misma corresponde a la forma de
organizacioén interna del Poder Ejecutivo Federal; los drganos
se encuentran agrupados unos respecto a otros, en una
relacién de jerarquia, como si estuvieran formando una
pirdmide en cuyo vértice superior estd el Presidente de 1la
Republica, y en las caras de la misma, en orden descendente
los Secretarios de BEstado, 1los Subsecretarios, los
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Directores, los Jefes de Departamento y asi sucesivamente,
todos los subalternos hasta llegar a los mds modestos
empleados de la Administracién, que quedan ubicados en la
base de 1la pirdmide. Cada uno de dichos Organos, estd
obligado a obedecer a los superiores Jjerdrquicos, en la
medida en que éstos actien dentro de sus atribuciones y, a la
vez, tienen derecho a mantener sobre los inferiores, con la
misma limitacién de ajustar sus actos a la Ley.

Establece que la Centralizacion Administrativa,
consiste en que siempre hay algunos poderes WGltimos de
decision. Estos poderes, de una serie de poderes inferiores e
intermedios para decidir, se encuentran localizados en un
nimero muy reducido de drganos, que son los Unicos que pueden
dictar resoluciones técnicas, administrativas y legales. La
gran complejidad de la Administracion Piblica no detiene su
marcha a pesar de que sean pocos los érganos que puedan
decidir en ultima instancia. Esto es posible porque existen
muchos drganos inferiores que preparan el terreno para gque
los érganos de decisién tomen una resolucioén definitiva (4).

Por otra parte de acuerdo al Licenciado Manuel del Rio
Gonzalez, diremos que son elementos de la Centralizacién,
ademas de la Unidad de decisidén y de ejecucidén que ya han
sido mencionadas, las Facultades o Poderes gque tiene el
superior sobre los inferiores, a saber las siguientes (5):

"a) Facultad o Poder de Decision, que consiste en el
acto volitivo para decidir en sentido positivo, en sentido
negativo o abstenerse de decidir las cuestiones planteadas,
dentro de las atribuciones que marca la Ley."

"b) Facultad o Poder de Nombramiento, gque conforme a la
Fraccién II del articulo 89 Constitucional, corresponde al

(&) FAYA VIESCA, Jacinto; dministraci publics  Federal la__ Nuevs
Estructura, Editorial Porrda, S.A.; México, 1979: p. &5,

(5) RIO GONZALEZ, HMsnuel Del; Conpendio de Derscho Adeinistrativo:
Cérdenss Edlitor y Distribuidor; México, 1981; p.p. 149-151.




218

Presidente de la Repiblica, para nombre o remover libremente
a los Secretarios del Despacho, al Procurador General de la
Repiblica, al jefe del Departamento del Distrito Federal, al
Procurador General de Justicia del Distrito Federal, a los
Agentes Diplomdticos y Empleados Superiores de Hacienda y a
los demas empleados de la Unidn. Esta facultad es delegada en
los Secretarios de Estado y otros altos Funcionarios,
conforme a los dispuesto por los articules 16 y 17 de la Ley
organica de la Administracién Publica Federal."

Ye) Facultad o Poder de Mando, gque le permite al Organo
Superior ordenarle a los subalternos la realizacién de Actos
Juridicos o Materilales; esta orden puede ser en forma verbal,
o mediante Acuerdos, Oficios, Circulares, Memorandums, o
cualquier otra forma de comunicacidén humana."

"d) Facultad o Poder de vigilancia, conforme al cual el
Organo superior revisa los actos ¢ue realizan quienes estédn
bajo su esfera de competencia, y esta funcidén puede cumplirse
a través de informes o mediante visitas e inspecciones."

"g) Facultad o Poder Disciplinario, es  consecuencia
légica de las dos anteriores, y consiste en la imposicién de
medidas represivas o castigos a los subalternos, come
consecuencia de las faltas, incumplimientos o ilicitos
administrativos que hayan cometido los subordinados. Entre
las medidas disciplinarias, se encuentran el apercibimiento,
el extrafnamiento, la amonestacién y censura, la multa, la
privacién del derecho al ascenso, el descenso, la suspensién
temporal del empleo Y la suspensién definitiva en el empleo.®

nf) Pacultad o Poder de Revisidn, permite al superior,
examinar bien sea de oficio o a peticién de parte interesada,
los actos realizados por los subalternos, para enterarse del
comportamiento de éstos y tomar las medidas necesarias."
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"g) Facultad o Poder para Resolver los Conflictos de
Competencia, que corresponde al Presidente de la Republica a
través de la Secretaria de Gobernacién, conforme al articulo
24 de la Ley Organica de la Administracién Piblica Federal.
También pueden surgir los conflictos de Competencia entre
funcionarios de una misma Unidad Administrativa, y en ese
caso la resolucidén corresponde al Titular, en su cardcter de
superior jerarquico.®

La Administracidn Publica Centralizada en México tiene
su fundamento en 1los articulos 39, 40, 41, 49, 80 vy,
badsicamente, 90 de la Constitucién Politica de los Estados
Unidos Mexicanos. De dichos articulos se desprende el derecho
gque tiene el pueblo mexicano, de escoger libremente la forma
de gobernarse y organizar al pais, asi como elegir a gquienes
se encargarin de que se cumpla dicha voluntad. La facultad de
ejercicio del Ejecutivo estd fundamentada en el articulo 89
fraccién I del citado ordenamiento.

2.~ De la Desconcentracidn Administrativa.

Por lo que hace a la Desconcentracién Administrativa,
surge como respuesta a la Centralizacién Politica, Econdmica,
Cultural y Administrativa que imperaba en la cCapital de 1la
Republica, con ella se buscod eliminar el centralismo, que aun
hasta la fecha, hace lentas las decisiones e imprime rigidez
a la Administracién Publica, impidiéndole a 1la poblacién
ejercer sus Derechos y recibir oportunamente los servicios,
haciendo dificil cumplir sus obligaciones.

El Maestro Gabino Fraga define a la Desconcentracién
diciendo que: "Consiste en la delegacién que hacen las
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Autoridades superiores en favor de Organos que 1les estdn
subordinados, de ciertas facultades de decisidn"., (6)

Para entender 1la Desconcentracién, como forma de
organizacion Administrativa, debemos estudiarla como una
variante de la centralizacién, por la cual se crean Organos
subordinados a las propias Secretarias de Estado,
concediéndole ciertas facultades de decisién y cierto
patrimonio, para que funcionen en diversas regliones de la
Republica; generalmente en las Capitales de los Estados, para
atender y resolver los asuntos planteados por la Ciudadania.
varias secretarfas de Estado, entre ellas Hacienda,
Asentamientos Humanos y Obras Publicas, Agricultura, vy
Recursos Hidraulicas, Programacién y Presupuesto, Reforma
Agraria y Educacién Publica, tienen Deiegaciones
Desconcentradas en todas las capitales de los Estados, vy
hasta el momento, han funcionado correctamente déndole
miltiples facilidades a la ciudadania, sin que se disgregue
el Poder Central, porque continia vigente la relacién
jerdrquica con sus superiores,

La desconcentracién Administrativa, aparece por primera
vez en nuestro pais en el articulo 17 de la Ley Organica de
la Administracién Publica, que textualmente dice: "Para la
mads eficaz atencién y eficiente despacho de los asuntos de su
competencia, las Secretarias de Estado y los Departamentos
Administrativos podran contar con Organos Administrativos
Desconcentrados que les estaran jerarquicamente subordinados
y tendran facultades especificas para resolver sobre la
materia y dentro del ambito territorial que se determine en
cada caso, de conformidad con las disposiciones legales
aplicables",

Cabe sefialar al respecto, que existen funciones que no
se pueden delegar a los organismos desconcentradoes, en virtud

(6) FRAGA, Gabino: Derecho Administrativo; Editorial Porrds, S§.A.;
México, 1987; p. 185
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establece: que corresponde originalmente a los titulares de
las Secretarias de Estado y Departamentos Administrativos el
tramite y resolucion de los asuntos de su competencia, pero
para la mejor organizacidén del trabajo podrin delegar en los
funcionarios a que se refieren los articules 14 y 15 de la
Ley Organica de la Administracién publica Federal, cualquiera
de las facultades, excepto aquellas que por disposicién de la
Ley o del Reglamento interior respectivo, deban ser ejercidas
precisamente por los titulares.

Por otra parte, es muy dificil determinar 1las
caracteristicas de los Organismos Desconcentrados, ya que en
cada lLey o Decreto que los crea, resultan ser siempre
imprecisas o indeterminadas porgque se establecen de forma
diferente para cada Organismo Desconcentrado, segun las
necesidades de los mismos.

Por udltimo, sefialaré de acuerdo al Doctor Miguel Acosta
Romero, algqunas de las posibles caracteristicas que presentan
dichos oOrganismos (7):

a) Son creados por una Ley o Decreto.

b) Dependen siempre de la Presidencia, de una
Secretaria o un Departamento de Estado.

c) Su competencia deriva de 1las facultades de la
Administracién Central.

d) Su patrimonio es el mismo que el de la Federacidnm,
aunque también puede tener presupuesto propio.

e) Las decisiones mids importantes, reguieren de 1la
aprobacién del Organo del cual dependen.

f) Tienen autonomia técnica.

(7) ACOSTA ROMERO, Miguel; Ob. Cit.; p. 158.
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g) No puede tratarse de un Organo superior (siempre
depende de otro).

h) Su nomenclatura puede ser muy variada.

i) Por lo que hace a su naturaleza juridica, hay que
determinarla tedéricamente en cada caso, estudiando en
particular el Organo gque se trate.

3) En ocasiones tienen personalidad propia. (Pero no se
trata de un requisito).

3.~ De la Empresa Publica.

Ahora blen, por lo gque hace a la Empresa Pablica en
México, el Licenclado Manuel del Rio Gonzdlez sostlene: " lLa
inactividad de la iniciativa privada para desarrollar algunas
actividades que son de interés colectivo y la creciente
intervencidén del Estado en actividades que en otra época
correspondian a los particulares, dieron lugar en nuestro
pats, al nacimiento de Empresas de Participacidén Estatal
Mayoritaria o de Economia Mixta, que la Doctrina conoce con
el nombre de Empresas Piblicas. Pero también} se ha
justificado el nacimiento de éstas, explicande que existen
actividades de interés colectivo, en las cuales resulta
dudosa la posibilidad de obtener ganancias, por lo mismo,
ningin empresario privado invierte su dinero en donde tiene
poca posibilidad de obtener lucro o muchas veces la
conviccidn de que va a perder lo invertido, razén por 1la
cual, el Estado tiene dque intervenir en tales empresas,
consideradas no como inversién, sino por el Dbeneficio
colectivo que van a reportar; tal es el caso de la energia
eléctrica, que es llevada a una comunidad lejana de escasos
recursos; sin embargo el Estado tiene que realizar dichas
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obras porgue la electrificacidén, constituye infraestructura
para logra el progresce de esas regiones apartadas®™ (8).

Por otra parte, el Maestro Serra Rojas, define a las
Empresas Puablicas como: "Las entidades de Derecho Publico,
con personalidad Jjuridica, patrimonio y régimen juridice
propic, creadas o reconocidas por medio de una Ley del
Congreso de la Unién o Decreto del Ejecutivo Federal, para la
realizacién de actividades Mercantiles, industriales u otras
de naturaleza econdmica® (9).

El régimen juridico de las Empresa Piblicas es de
Derecho Publico, pero también pueden tener relacién con el
Derecho Privado, en el desarrollo de sus actividades. Se
rigen conforme a la propia ley que las crea o reconoce, en la
cual se expresan sus atribuciones: pero en su trato con los
particulares son verdaderas sociedades mercantiles, su
actividad queda sujeta a disposiciones de Derecho Privado.

El Licenciade Manuel del Rio Gonzalez, estima que 1las
caracteristicas de las Empresas Publicas son (10):

a) E1 Estade aporta 1los elementos de capital,
naturaleza, organizacion y requla el elemento trabajo.

b) La Enmpresa se encuentra destinada a producir bienes
o servicios para satisfacer las necesidades colectivas, sin
que por ello implique obtener lucro necesariamente.

c) La Empresa se encuentra vigilada y controlada en su
actividad por el [Estado, pudiendo sefialar éste las
orientaciones de la misma.

d) El régimen de la empresa se rige por el Derecho
Piblico y el Derecho Privado.

(8) RIO GOWZALEZ, Marwel Del; Ob. Cit.; p. T

(9) SERRA ROJAS, Andrés; Derecho Adninistrative; Tomo I; Editorial
Porrus, S.A.; México, 1987; p. 675,

€10) RIO GONZALEZ, Marwel Del; Ob, Cit.; p 175-176.
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e) Las Empresa Piblicas tienen muy varjiada estructura y
naturaleza; existen algunas que dependen directamente del
Ejecutivo Federal, o de las Secretarias de Estado vy
Departamentos Administrativos: otras' funcionan en forma
Desconcentrada; otras como Organismos Descentralizados vy
muchas que funcionan como Sociedades Mercantiles.

4.~ Del Fideicomiso Estatal o Publico.

En los ultimos afios, se ha utilizado mucho en la
Administracisén piblica Mexicana, constituir Fideicomisos para
atender determinadas necesidades especificas, que por su
trascendencia, requieren de la intervencién del Gobierno
Federal.

El Doctor Acosta Romero, define al Fideicomiso Publico,
como "El Contrato por medio del cual el Gobierno Federal, a
través de sus Dependencias y en su caridcter de
Fideicomitente, transmite 1la titularidad de bienes del
dominic publico (previo Decreto de desincorporacién), o del
dominio privado de la Federacién, o afecta fondos publicos,
en una Institucién Fiduclaria (por lo general Instituciones
Nacionales de Crédito), para realizar un fin 1licito, de
interés publico" (11).

Cabe sefialar, que el Fideicomiso de Estado, viene a ser
una variante del Fidelcomiso Mercantil, pero cabe sefialar
también, que por un error del lenguaje, se le ha llamado
Fideicomiso a los Organos del Estado que interviene en estas
operaciones, ya que el ‘Fideicomiso no tiene personalidad
juridica propia, en virtud de que se trata de un Contrato y
no de una Institucién o de un Organismo del Estado,

{11) ACOSTA ROMERO, Miguel; Ob. Cit; p. 234,
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Por Ultimo, hay que mencionar que el fideicomiso tiene
su sustento juridico en los articulos lo., 3o., 90., 49 al 54
de la Ley Orgdnica de la Administracién Piblica Federal.

5.=- De la Descentralizacidén Administrativa.

El Licenciado Manuel Del Rio Gonzdlez sostiene: "que el
sistema denominado "Descentralizacidn Administrativa®™, es una
corriente que en ultimas épocas ha tomade gran auge en los
Estados contempordneos; en la medida en que aumentan sus
atribuciones, por tener mayor ingerencia en las actividades
particulares, fundamentalmente, en el aspecto econdmico y en
el técnico, en los que ep ocasiones, se hace necesario
substituir total o parcialmente a la iniciativa privada;
misma que en términos generales, consiste en confiar alguna o
algunaé actividades administrativas, a érganos gque guardan
con la administracién centralizada, una relacién diversa da
la Jjerarquia, pero sin gque dejen de existir respecto de
ellas, las facultades indispensables para conservar la unidad
del Poder" (12).

Lo anterior hoy en dia ha sido criticado por los
administrativistas, ya «que el Estado no es el mejor
administrador en cuestiones o aspectos de indole mercantil.

El Doctor Andrés Serra Rojas, define a la
descentralizacidén, diciendo que: "es un modo de organizacién
mediante el cual se integra legalmente una persona juridica
de Derecho Publico, para administrar sus negocios y realizar
fines especificos del Estado, sin desligarse de 1la
orientacién gubernamental ni de la unidad financiera del
nismo™ (13).

{12) R10 CONZALEZ, Manuel Del; Ob. Cit.; p. 185.
{13) SERRA ROJAS, Andrés; Ob. Cit.; p. 580.
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Las caracteristicas de los o6rganos descentralizados es
que tienen de acuerdo a la Ley Orgdnica de la Administracidn
Piblica Federal, personalidad juridica y patrimonio propio,
ademds de un alto grado de autonomia técnica, pero el poder
central en todo momento conserva las facultades de vigilar y
controlar a los entes paraestatales, facultades que de
acuerdo a dicha Ley, corresponden al Presidente de 1la
Republica, a los Secretarios de Estado y Departamentos
Administrativos.

Al respecto el maestro Faya Viesca establece, que 1la
autonomia organica, es uno de los elementos esenciales de los
entes descentralizados. la politica de organikacion y
direccién de estos organos debe ser ejercida, siempre por
autoridades distintas al poder central. En México, los entes
paraestatales, han quedado sometidos a los centrales en
materias basicas, como 1las relativas a cuestiones de
programacion, financlamiente, gasto y evaluacién; sobre todo,
han guedado obligados a coordinar sus politicas
descentralizadas a las grandes politicas del sector
adninistrativo del cual forman parte.

El patrimonio de las entidades paraestatales no es un
patrimonio distinto al del Estado, sino que forma parte del
patrimonio estatal. La Ley Orgdnica de la Administracién
Piblica Federal, fue la que introdujo el nuevo concepto y
composicién juridica en el manejo del patrimonio de las
entidades paraestatales (14).

El mismo autor sgostiene: que la distincién esencial
entre un érgano centralizado y uno descentralizado la otorga
siempre el yégimen legal que se asigna para estos entes
publicos. Los ultimos tienen un ambito de competencia mas
especifico y con actividades determinadas. Una forma cléasica
de descentralizacion administrativa es aquélla que se

(14} FAYA VIESCA, Jocinto; Ob, Cit.; p. &9,
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establece juridicamente por regién o territorio, teniendo su
justificacién en 1la prestacién de servicios publicos
municipales [} en facultades politico-administrativas
regionales, y siempre bajo un ambito limitado de competencia
territorial (1is).

Por lo que hace a la distincién entre 1a
Descentralizacion y 1la  Desconcentracidn, es que la
Descentralizacién implica la creacién de Organos dotados con
personalidad juridica y patrimonio propios, que funcionan
fuera de la Administracién Puiblica, aunque intimamente
ligados a ella por las facultades de control de la legalidad
y vigilancia de sus actos: en tanto que en la
Desconcentracién, no existe personalidad juridica propia sino
actdia a nombre de la Secretaria de Estado de 1la cual
dependen, y normalmente su patrimonio se encuentra dentro del
mismo patrimonic de la Administracién Publica Federal, y sélo
excepcionalmente, l1legan a tener patrimonio propio (16).

En nuestro pais, la descentralizacién administrativa
tiene su fundamento legal en la Constitucién Politica, en la
Ley Organica de la Administracién Piblica Federal y, en la
Ley Federal de las Entidades Paraestatales, en los siguientes
términos:

- constitucién ©Politica de los Estados Unidos
Mexicanos:

Art. 73.- El Congreso tiene la facultad:

XXX.- Para expedir todas las leyes que sean
necesarias, a objeto de hacer efectivas las
facultades anteriores y todas las otras concedidas
por esta Constitucidn a los Poderes de la Union.

€15) FAYA VIESCA, Jacinto; lbidem; p. 48,
€16) RIO GONZALEZ, Marwel Del; Ob. Clt; p. 168,



Art. 90.- La Administracién Publica Federal
serd centralizada y paraestatal conforme a la Ley
Orgdnica que expida el Congreso, que distribuirad los
negocios del orden administrativo de la Federacidn
que estardn a cargo de las Secretarias de Estado y
Departamentos Administrativos y definird las bases
generales de creacién de las entidades paraestatales
y la intervencidén del Ejecutivo Federal en su
operacién.

Las leyes determinarin las relaciones entre las
entidades paraestatales y el Ejecutivo Federal, o
entre éstas y las Secretarias de Estado ¥y
Departamentos Administratives.

- Ley Orgénica de la Administracién Piblica Federal:

Art. 45.- Son organismos descentralizados 1las
entidades creadas por la ley del Congreso de la Unidn
o por decreto del Ejecutivo Federal, con personalidad
juridica y patrimonio propios, cualesquiera que sea
la estructura legal que adopten.

- ley Federal de las Entidades Paraestatales:

Art. 14.- Son organismos descentralizados las
personas juridicas creadas conforme a lo dispuesto
por la Iey Orgaénica de la Administracién Publica
Federal y cuyo objeto sea:

I.- La realizaciodn de actividades
correspondientes a - las &reas estratégicas o
prioritarias;

II.~ la prestacién de un servicio publico o
social;
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III.- La obtencién ¢ aplicacién de recursos
para fines de asistencia o seguridad social.

Art. 15.- En las leyes o decretos relativos que
se expidan por el cCongreso de la Unién o por el
Ejecutivo Federal para la creacién de un organismo
descentralizado se estableceréin entre otros
elementos;

I.- La denominacidn del organismo;
II.- El1 domicilio legal:;
I1I.~ E1 objeto del organismo;

IV.- Las aportaciones y fuentes de recursos
para integrar su patrimonio asi como aquellas que se
determinen para su incremento.

V.- La manera de integrar el dérgano de gobierno
y de designar al director general asi como a los
servidores publicos en las dos jerarquias inferiores
a éste;

VI.- Facultades y obligaciones del organo de
gobierno seifialando cuales son indelegables;

VII.- Facultades y obligaciones del Director
General;

VIII.~- Sus drganos de vigilancia asi como sus
facultades y:

IX.- El régimen laboral a que se suletaran las
relaciones.

hd l}:] 4 Descentralizacié atendiendo a
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Ahora bien, la descentralizacién administrativa ha
obedecido, en unos casos, a la necesidad de dar satisfaccién
a las ideas democrédticas y, a la conveniencia de dar mayor
eficacia a la gestién de intereses locales, para lo cual, el
Estado constituye autoridades administrativas, cuyos
titulares se eligen por los mismos individuos cuyos intereses
se van a ver comprometidos con la acclén de dichas
autoridades. En otros caseos, la naturaleza técnica industrial
o comercial de los actos que tiene gue realizar 1la
Administracidén, 1la obliga a sustraer dichos actos del
conocimiento de los funcionarios y empleados centralizades y
los encomienda a elementos que tengan la preparacién
suficiente para atenderlos. Por Ultimo, ocurre con frecuencia
gue la Administracién se descarga de algunas. labores,
enconendande facultades de consulta, de decisién o de
ejecucidn a ciertos organismos constituidos por elementos
particulares que no forman parte de la misma administracién.

Correspondiendo a estos tres propositos, la
descentralizacién ha adoptado tres modalidades diferentes,
que son:

1.~ Deacentralizacién por Bervicio.

“Este tipo de descentrallzacidén, es un modo de
organizacién administrativa, mediante la cuval se crea el
régimen juridico de una persona de derecho publico, con una
competencia limitada a sus fines especificos y especializada
para atender determinadas actividades de interés general, por
nmedio de procedinmientos técnicos”.

"La administracidén descentralizada por servicio, se
desarrolla en nuestre pais inspirada en la organizacién de
los establecimientos piblicos franceses, en las comisiones
norteamericanas y en general, en los principios tedricos de
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la descentralizacién administrativa. En nuestro pais, este
tipo de instituciones ha evolucionadoc con todos los
caracteres derivados de nuestras proplas exigenclas; es
decir, no se mantiene un modo uniforme, sino qgue a cada
organismo, se le reviste de la organizacién que ha side més
conveniente fijarle® (17).

El Doctor Serra Rojas, en =su obra de Derecho
Administrativo, establece come condiciones preliminares de
caracter doctrinal para precisar la funcidn de los organismos
administrativos por servicio, los siquientes (18):

a) Deben obedecer a la idea de hacer nas eficaz la
accidn del poder publico, gozando de un régimen mas apropilade
para la satisfacclén de clertas necasidades sociales, para la
cual transfieren poderes de decisidn.

b} Al 1régimen descentralizado, debe permitirsele
particularizar el servicio y el 6rgano gue la atlende, sin
todos 1los inconvenientes del régimen central, tan complejo
como el de la Administracidn Puiblica. :

¢} La descentralizacién, no desliga totalmente a una
persona juridica de derecho piblico, de la relacidén de tutela
del Estade. Un régimen de autonomia total, puede llevar a la
desintegracién del Estado. Es por esta razén, gua el Estado
se reserva determinadas facultades, para wantener la unidad
de accidn del poder publico; es decir, que el Estado, es el
que fija los limites hasta donde 1llega la accién
descentralizada.

Es importante sefialar, que una ley que organiza un ente
piblico, puede sér abrogada. En este caso puede subsistir el
organismo descentralizado y surgir, una entidad de diversa
naturaleza técnica o funcional; caso en el cual, se requiere

{17) SERRA RQJAS, Andrés: lbidem; p. 622.
(18) SERRA ROIAS, Andrés; I[bidem; p.p. 623824,
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un mandato expreso, que defina la nueva situacién Juridica,
pues los bienes de esa institucién, al liquidarse, son bienes
de dominio privado de 1la Federacidén, en 1los términos
sefialados en la Ley General de Bienes Nacionales (Art 3).

d) El poder de nombramiento del personal superior de
las instituciones descentralizadas, puede regularse de
diversas formas: desde la plena abstencién para nombrar,
hasta proponer el personal directivo ¢ técnico que se estime
necesario.

e) En la descentralizacién, el poder central relaja los
vinculos que lo unen al ente publico, pero conserva las
funciones de cardicter esencial, para vigilar la actuacidn y
la politica de esos organismos, principalmente sus
actividades de caracter financiero; en este régimen, se
manifiesta la tutela administrativa sobre estas entidades.

£) Finalmente, el descentralismo administrativo,
implica el manejo del servicioc técnico, de un estatuto legal,
para disponer de funcionarios técnicos apropiados a sus
necesidades, un presupuesto y un reégimen econdmico que
permita la autosuficiencia del servicio, no sometido a 1las
rastricciones o limitaciones de la jerargquia administrativa.

Por otra parte, el Maestro Gabino Fraga sostiene, que
los elementos de una institucién descentralizada por
servicio, deben de ser definidos con precision por la ley o
decreto que organiza el servicio, con lo cual, evitan
numerosos problemas (19).

De acuerdo al Maestro Serra Rojas, los estatutos
legales del servicio publico deben comprender, los conceptos
sigulentes (20):

€19) SERRA ROJAS, Andrés; lbldem; p. 822,
(20) SERRA ROJAS, Andrés; Ibldem; p. 624,
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a) Por medio de una ley que expida el poder legislativo
o decreto administrativo, se crea una persona juridica de
derecho publico, a la que se le encomiendan fines de interés
general, o la atencidén de un servicio publico determinado.

b} La nocién de personalidad juridica, es indispensable
para individualizar y fijar la competencia limitada del
érgano, pero no es exclusiva del régimen descentralizado,
porque existen formas centralizadas a las que se les provee
de personalidad juridica para el ejercicio de las funciones.

e} La ley debe regular la estructura y funcionamiento
de la entidad descentralizada, precisando sus fines,
denominacién, patrimonio, drganos, relaciones con su
personal, relaciones con los usuarios del serviclo y demds
actividades proplas de la organizacidn.

d) El régimen puede ser en unos casos exclusivamente de
derecho publico y en otros mixto, es decir, se acepta la
aplicacién del derecho privado en clertos aspectos de sus
relaciones, principalmente mercantiles, cuando sSe trata de
una empresa que realiza actividades comerciales 6
industriales, como Petrdleos MKexicanos.

e) Por ultimo, el Estado debe sefialar cuales son las
relaciones o vinculaciones entre la institucidén y el poder
central, porgue con ellas se precisa su verdadera naturaleza
de drgano descentralizado.

El Licenciado Manuel Del Rio Gonzilez, sostiene como
caracteristicas de la Descentralizacién por servicio las
siguientes (21):

a) Son creados invariablemente por una lLey o Decreto,
en la cual se precisan sus atribuciones y .se requla su
funcionamiento.

{21) RIO GOMZALEZ, Maruel Del; Ob. Cit.; p.p. 169-170.
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b) Tienen personalidad juridica propia, y pueden ser
sujetos de Derechos y Obligaciones, dentro de lo que autoriza
su lLey Orgénica.

) Tienen un patrimonio propio distinto del que
corresponde a la Administracién Piblica Federal:; y aun cuande
muches de estos Organismos reguieren de subsidios oficlales,
el propésito ideal es que lleguen a ser autosuficientes,
evitando que sean una carga para el Estado.

d) Prastan servicios piblicos, de tipo técnico o
cientifico, para lo cual cuentan en sus drganos directivos
con personal capacitado en la materia.

@) Funcionan bajo la direccién de Consejeros- Técnicos,
que gozan de autonomia para las decisiones internas de cada
Organismo.

f) Estén sujetos a la intervencidn del Gobierno
Federal, en ejercicio de las facultades que é¢ste tiene para
el control de la legalidad y.vigilancia de sus actos; siendo
importante que estas facultades se limitan a observar que
cumplan con las obligaciones que sefiala la propia ey que los
cred.

g) Los Funcionarios del Organismo PDescentralizado,
tienen responsabilidad personal y efectiva, por las faltas
que cometan en e desempeiio de su actividad.

Por uWltims sefalaré de acuerdo al mismo autor, 1las
ventajas que representa la Descentralizacién Técnica o por
Servicio:

a) Entregar el manejo de un servicio técnico a quienes
tienen la preparacién necesaria, para procurar la eficaz
satisfaceidén de las necesidades colectivas.
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b) Dar cierta autonomia al servicio técnico, a la vez
que descarga al Poder del cumplimiento de serias
obligaciones, contribuyendo a 1la realizacién de ideales
democréticos, al permitir que los mismos interesados en el
servicio intervengan en su manejo.

c) Crear un patrimonio especial al Organo
Descentralizado, independizandole del patrimonio general del
Estado, (esta ventaja no se altera por la obligacién de
rendir cuentas ante el Congreso, porque pueden administrar su
patrimonio, conforme a la propia ley que los rige).

d) Llegar a sostenerse con sus propios recursos, esto
es, ser autosuficientes, cuando su desarrollo asi{ lo permita
(22).

' 2.~ Descentralizacidén por colaboracién,

Por lo gque hace a éste tipo de descentralizacidn
diremos lo siguiente:

La descentralizacién por colaboracidén, se origina
cuando el Estado va adquiriendo mayor injerencia en la vida
privada y, «como consecuencia, se 1le van presentando
problemas, para cuya resolucién se requiere una preparacion
técnica de que carecen los funcionarios piblicos y los
empleados administrativos de carrera. Por lo que ante tal
necesidad y, ante la imposibilidad de crear, en todos los
casos necesarios, organismos especializados que recargarian
considerablemente la tarea y los presupuestos de la
Administracién, se impone o autoriza a organizaciones
privadas su colaboracién, haciéndolas participar en el
ejercicio de la funcién administrativa. Asi la

(22) RIO GONZALEZ, Meruel Del; Ibidem; p. 171,
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descentralizacidn por colaboracidn, viene a significar una de
las formas del ejercicio privado de las funciones piblicas.

La diferencia entre este tipo de descentralizacién, con
la descentralizacién por servicio y por regidén, radica en que
estas dos udltimas, la actividad publica encomendada, 1la
realizan en nombre e interés del Estado, ya que siendo éste
una persona moral, requiere personas fisicas dque expresen su
voluntad y, al expresarla lo hacen como &rganos del proplo
Estado, es decir, a nombre y en interés de éste.

Por otra parte, diremos que son diversas las
instituciones que colaboran con la Administracion, pero
pueden ser clasificadas en tres grupos principales, tomando
como punto de partida, el " elemento de 14 funcién
administrativa cuyo ejercicio les estd encomendado. Asi,
pues, tenemos organismos gue colaboran en la funcidén
consultiva como las Camaras de Industria y Comerclo y, las
Agoclaciones Agricolas; por otro lade, en la funcién de
ejecucidén, encontramos a los contratistas administrativos y
los establecimientos incorpofados de ensehanza y, por ultimo,
en la funcién de decisién, encontramos a los cComisariados
Ejidales, establecidos por la legislacién agraria, aunque
éste organismo también realiza la funcién de ejecucién.

El Maestro Gabino Fraga sostiene gque los elementos
fundamentales gque constituyen a la descentralizacion por
colaboracion son:

a) La autorizacidn del Poder Piblico, ya que a través
de ella, se inviste 'al organismo de facultades excepcionales,
gque implican su colaboracién a la funcién administrativa,
debido a que no es suficiente el que la ley determine cuales
son las instituclones que pueden colaborar.

b) La facultad de vigilancia y control, que se reserva
la aAdministracidn central, respecto a  las instituciones
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colaboradoras; el fundamento de esta reserva, es el nismo que
sirve de apoyo a la facultad de autorizacién, ya que si el
Estado debe ser 4rbitro para determinar a quién otorga
ciertas funciones publicas, la responsabilidad por el
ejercicio de éstas, lo obliga a cuidar que las instituciones
privadas hagan uso de ellas dentro de los limites legales.

Con esto, de acuerdo con la doctrina, se conforma el
sistema de nuestra legislacién, que implica el poder de
retirar la autorizacién, de vigilar la seleccidén del personal
y de comprobar de una manera continua, el funcionamiento de
la institucién colaboradora (23).

3.~ Descentralizacién por regién.

"Este ¢ipo de descentralizacidén, consiste en el
establecimiente de una organizacidn administrativa, destinada
a wanejar los intereses colectivos que corresponden a una
poblacién radicada en una determinada circunscripcion
territorial.®

“Este régimen surge por su adaptabilidad a las
aspiraciones dewocraticas, ya que da oportunidad a los
interesados, de hacer la designacién de las autoridades que
han de manejar los negocios que les son comunes y, por lo
mismo, de ejercer sobre dichas autoridades un control por la
via de la opinién publica, que unida a la posibilidad que
tienen todos los vecinos de la circunscripcién territorial de
llegar a ser electos, constituye una participacién del pueblo
en los negocios piblicos que le afectan.®

"La descentralizacién por regidn, constituye 1la
posibilidad de una gestion mas eficaz de 1los servicios
publicos, v, por lo mismo una realizacidn mas adecuada de las

{23) FRAGA, Gabino; Ob. €it.; p.p. 208 & s 217.
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atribuciones que al Estado le corresponden. Esto se debe a
que la organizacién central, implica una organizacién en la
cual el despacho de los asuntos es forzosamente lento y
complicado y, no cuenta con los medios suficientes para
conocer en detalle las necesidades de la localidad."

"Los ' inconvenientes que presenta este tipo de
descentralizacién, es que debilitan al poder central,
disminuye su fuerza y le impide, atender eficazmente a la
satisfaccién de las necesidades colectivas, porque no tiene
ninguna facultad dicho poder central, respecto a las
autoridades descentralizadas, para 1rlas adaptando a las
necesidades de orden practico, con la misma facilidad que
adapta la organizacién centralizada.®

"Un Inconveniente mids, es el que déste tipo de
descentralizacion coincide con una descentralizacién
politica, siendo los misgmos los érganos administrativos y los
érganos politicos, lo que traen como consecuenclia la
intervencidn de factores de esa iIndole en la Administracién,
con perjuiclo de esta.®

"por ultimo, dandose cabida a factores politicos se ha
demostrado en la practica, que en las organizaciones
descentralizadas por region, el personal se nombra dentro de
los elementos politicos © que tienen relaciones con ellos,
sin preocuparse por la competencia para los cargos, lo cual,
trae como consecuencia, un deficiente funcionamiento de los
sexrvicios™ (24).

Como vemos, en estos tres tipos de descentralizacién
no existen caracteres idAénticos y uniformes, sin embargo,
tienden a conciliar dos situaciones contrarias como son, por
un lado, la centralizacién absorbente del Estado y por el
otro, la gestién Iindependiente de determinados interés
colectivos.

(24) FRAGA, Gabino; Ibidem; p.p. 281 a 1 225.
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Se ha tenido siempre la idea, que es caracteristica
esencial de la descentralizacidn, la existencia de una
personalidad juridica especial y de un patrimonio propio de
los organismos descentralizados: pero sin embargo, no puede
afirmarse que siempre gque existe la personalidad y el
patrimonio, se estd frente a un érgano descentralizado.

"El otorgamiento de la personalidad y del patrimonio,
puede obedecer a alguno de los siguientes motivos: el dar a
un organismo determinade una simple autonomia técnica o el de
concederle una verdadera autonomia organica" (25).

En algunos casos, las normas generales de gestién
administrativa, financiera y contable resultan pocc adecuadas
a las exigencias de una gestién racional de ciertas empresas
estatales, y dque para ta. evento al legislador autoriza
derogaciones al régimen general <y adopta férmulas de
organizacién administrativa o financlera que se aproximan
generalmente a los métodos practicados por las empresas
privadas. Cuando esa derogacisn al régimen general, obedece
simplemente a la necesidad de dar flexibilidad y facilidad a
la gestidn que se encarga a un organismo determinado, pero
sin desligarlo de los vinculos de jerarquia respecto a los
érganos superiores de la Administracién Central, entonces no
habrd descentralizacion, sino solamente una "administracion
perscnalizada”, que  seguird formando  parte de la
Administracién del Estado. En cambio, cuando, ademis de la
autonomia técnica, existe la autonomia orgdnica, se tendra
una verdadera descentralizacidén; ya gque la autonomia
organica, supone la existencia de un servicio piblico, que
tiene prerrogativas propias, ejercidas por autoridades
distintas del poder central y, que puede oponer a éste su
esfera de autonomia.

(25) FRAGA, Gabino; Ibiden; p.p. 199-200.
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Por otra parte, como manifestamos con anterioridad, 1a
propia ley considera como organismos descentralizadeos a "las
instituciones creadas por disposicion del cCongrese de 1la
Unidn o en su caso por el Ejecutivo Federal con personalidad
juridica y patrimonio propios, cualquiera gue sea la forma o
estructura legal que adopten. Asimismo el Maestro Gabino
Fraga sostiene que desde el punto de vista administrativo de
los organismos descentralizados, deben considerarse 1los
siguientes elementos, como elementos que fijan la vinculacidn
con la Administracién central:

a) Naturaleza de las atribuciones que realiza el
organismo: Como ya sefialamos, el organismo descenfralizade,
constituye un organismo encargado de realizar atribuciones
que al Estado le corresponden. Siendo que la atribucidén que
se ejerce por medio de éste organismo, es una atribucién
especial, de tal manera que dicho organismo encargade de
realizarla, tiene limitada su competencia a la especialidad
de la atribucién que le corresponde.

P} La creacidén de la organizacién descentralizada: Este
tipo de organismos, de conformidad con lo establecide en la
legislacidén, tiene una personalidad juridica que se crea por
upa ley del Congreso de la Unién o por decreto del Ejecutivo
Pederal. El articulo 90 Constitucional, establece que el
propio Congreso fijara las bases generales de creacidn de
estos organismos.

©) 8u extincldént De igual forma gque la creacidn de
estos organismos constituye un acto del Estado, la resolucién
de extincién debe tener el mismo origen. El articulo 14 de la
Ley de la Administracién Publica, determina que la extincién
o liguidacién del organismo deberd ser resuelta por el
Presidente de la Republica cuando no cuppla sus fines u
objeto, o cuando su funcionamiento no sea el adecuado o
conveniente para la economia o interés npaciopal.
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d) lLos poderes de la Administracién Central sobre el
personal y sobre los actos del organismo: El personal que
integra el establecimiento, tiene los caracteres generales
que corresponden al personal que presta sus servicios en la
Administracién Central del Estado, salvo determinacién
especial de la ley gue en algunos casos ha sometido a dicho
personal a la legislacién general en materia del trabajo,
como ocurre tratidndose de los trabajadores petroleros y de
log  ferrocarrileros. Por lo que hace al nombramiento de los
directores del establecimiento, los poderes de la
Administracién Central varian grandemente, pero en nuestra
legislacidén salvo contadas excepciones, esos directores son
nombrados por el Presidente de la Republica (26).

= u 8 st () ano de opleda

Industrial.

Asi tenemos que, de acuerdo a la Ley de Fomento y
Proteccién de la Propiedad Industrial, el Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial deberd ser un organismo
descentralizado, con personalidad juridica y patrimonio
propio; que su creacidén se debe, a la necesidad de contar con
un drgano auxiliar y asesor del Ejecutivo Federal en la
fijacién, instrumentacién, ejecucién y evaluacién de la
politica nacional de Propiedad 1Industrial 1y, actuari
conjuntamente con la Direccién General de Desarrollo
Tecnolégico, dependientfe de la Secretaria de Comercio y con
todo organismo que se dedique a la investigacidén, en
atribuciones que no invadan las esferas de su competencia.

Considero que, lo que llevs al legislador mexicano, a
determinar que el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial, sea un organismo descentralizado, se debe a que

(26) FRAGA, Gabino; Ob. Cit; p.p 201 a la 203.
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la descentralizacidén, es un nmecanismo que a nivel nacional
puede y permite elaborar y coordinar una politica acerca de
la Propiedad Industrial. Esto significa que, a través de la
descentralizacién el Poder «central del Estado, puede
establecer un sistema funcional que relacione a distintos
organismos (gubernamentales, particulares, instituciones
educativas), tengan que ver con la creatividad o la actividad
inventiva, pero que debido a que su capacidad funcional es
minima en la mayoria de los casos, no la pueden desarrollar
en forma plena, por lo que al establecer dicho sistema
funcional se pretenderd interrelacionar unos con otros,
buscando cohesidén en sus acciones, en busca de objetivos
comunes vinculados al dasarrollo econdémico, cientifico y
tecnoldgico, del pais.

A mayor abundamiento, considero que el cardcter de
organismo descentralizado se debe a que, el Instituto
Mexicano de la Propiedad realizard algunas de las tareas que
ha venido desempefiando y que considero ya no puede realizar
con la eficiencia que se requiere para estos casos, la
Direc;:ién General de Desarrollo Tecnoldgico dependiente de la
Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, gque son las de
hacer o practicar 1lo examenes que determina la ley para el
otorgamiento de las patentes y registros segin sea el caso;
es decir, estimo que las 4reas técnicas gque se vienen
encargando de practicar estos tipos de exdmenes, deberdn de
desaparecer de la Direccién General de Desarrollo Tecnoldgico
al crearse materialmente el Instituto de la Propiedad
Industrial, ya que cual seria el caso de tener dichas 4reas,
sl para eso se ésta creando un Instituto especializado que
obviamente podra y debera' desarrollar este tipo de exdmenes,
dejando unicamente a la Secretaria de Comercio y Fomento
Industrial la facultad de otorgar el titulo respectivo ya sea
de una patente o de registro, una vez que dicho Instituto le
comunique si se trata de una invencidén, de un modelo de
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‘utilidad o de un signo distintivo totalmente nuevo, sequn sea
el caso.

En tal virtud, el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial debera ser un 6rgano gubernamental de alto nivel,
encargado de elaborar programas relacionados con la actividad
creativa, cientifica o de investigacién, asi como con 1la
distribucién de recursos que se destinen a las actividades
que le encomiende la Ley.

Por lo que, el Instituto Mexicano de la Propledad
Industrial serd un drgano descentralizado por servicio,
porque es un organo creado por el Estado, para atender
actividades de interés general, que el poder central no puede
prestar con la debida eficliencia, por medio de procedimientos
téenicos y, cuya actividad publica serd la de realizar
acciones a nombre del Estado, que ayuden a coordinar y
asesorar al mismo Estado y, a los particulares, en materia de
Propiedad Industrial; es decir el Instituto actuard a nombre
e interés del Estado y difundira, propiciarad, proporcionar4,
investigara, coadyuvard y asesorara, tanto al piblico en
general come a la Direccién de Desarrollo Tecnolégico
dependiente de 1la Secretaria de Comercio y Fomento
Industrial, sobre las cuestiones de Propiedad Industrial que
se le presente a dicho Instituto dia con dia (27).

= Composieidén n uto Mexjcano 8
dust. 6n de_los drganos [

Para poder desarrollar este punto, se han tomando en
cuenta las lLeyes por 1las cuales se crean el Instituto
Mexicano del Petréleo y, el Consejo Naclonal de Ciencia y

{27) MWey cue recordar que una de las caracteristicas de los organismos
descentratizados por colaboracién, es que en principlo son orgmizaciones
privadas que adquieren tat caracterfstice, cuando el Estado los hace
perticipur en ¢l ejercicio de (s funcidn sdministrative, Ver p. 2.
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Tecnologia, en virtud, que de acuerdo al suscrito, son dos
organismos que conforme a su estructura, pueden servir como
base para la creacion del Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial.

1.~ Consejo Consultivo.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para
cumplir sus funciones administrativas, deberd contar con un
Consejo Consultivo, el cual 1lo representara legal y
funcionalmente para el cumplimiento de sus abjetivos.
Asimismo, el Congejo Consultivo deberi administrar los bienes
qgue tenga y vaya adquiriendo dicho Instituto, adenmas de que
podrd delegar en su Director General, las facultades o
atribuciones que pudiesen determinar su buen funcionamiento.

Cconsidero que el Consejo Consultivo, deberd estar
integrado por doce miembros, los cuales deberan ser
Representantes o Titulares ‘de Secretarias de Estado o de
algun Organismo Descentralizado, cuyas actividades tengan que
ver de alguna forma con la Propledad Industrial (SECOFI, SEP,
SARH, SHCP, CONACYT.); por titulares de dependencias que se
dedigquen a la ensefianza e investigacién (UNAM e INP.); por
dos personas de reconocido prestigio que impartan la Catedra
de Propiedad Industrial, o que hagan de ella su principal
actividad; por dos representantes del sector privado, ya sea
por empresarios o industriales y; por el mismo Director
General del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. El
Presidente del Consejo Consultivo, debera ser nombrado de
comin acuerdo entre los miembros del miswmo. La base para
deterninar este punto, es que todo organismo necesita de un
organo de consulta interna con el propésito de tomar
decisiones que pueden ser trascendentales no sélo para dicho
organismo, si no que dichas decisiones pueden trascender a



245

" nivel nacional en lo que respecta a avances técnicos o
tecnoldgicos, y porque no en materia de signos distintivos.

" La razén por la cual se proponen como miembros del
Consejo Consultivo a los nombrados con anterioridad, es que
son a Jjuicio del suscrite, los representantes por asi decirlo
de los principales organismos a nivel nacional que
generalmente, producen, estudian, divulgan, etc., o que
tienen que ver de alguna u otra forma con los avances
tecnoldgicos que se crean ya sea en nuestro pais o en el
extranjero.

El Consejo Consultivo, deberd celebrar sesiones
ordinarias trimestralmente, pero podrd convocar a sesiones
extraordinarias el Presidente del Consejo Consultivo, cuando
el asunto asi lo requiera. Todos los miembros gozaran de voz
y voto en las sesiones, pero para que tengan valide: se
requerirda que estén presentes por lo menos siete de los diez
miembros. Los acuerdes se deberan tomar por mayoria de votos,
pero en caso de enpate, el Presidente deberda tener voto de
calidad,

2.- Director General.

El Director General, como es obvio y comin, en este
tipo de organismos, serd nombrade por el Presidente de la
" Repiblica. Mismo que como normalmente acontece, probablemente
no tenga conocimiento alguno de la materia para ocupar dicho
puesto, razén por la cual, tomando en consideracidon 1la
importancia del Instituto a nivel naclonal e internacional,
el suscrito recomendaria, que la persona que designe el Jefe
del Ejecutivoe para ocupar tal puesto, cumpliera con los
giguientes requisitos:

a) Que sea una persona mayor de 40 ados Yy, menor de 65.
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b) Ser mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de
sus derechos civiles.

Al respecto quiero sefalar que no se estipuldé como en
muchas leyes Qe nuestro pais indebidamente se regula, para
poder ocupar algin carge de importancia dentro del Gobierno
Federal o lLocal, el requisito de "Ser ciudadano mexicano por
nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos civiles", en
virtud que esto constituye un error, toda vez que la
ciudadania de acuerdo a nuestra Constitucién no se adquiere
por el simple hecho de nacer en el territorio nacional, sino
que de acuerdo al articulo 34 de nuestra Carta Magna, la
misma se adquiere al: 1) tener 1la calidad de mexitcanos (ya
sea por nacimiento o naturalizacion), 2) haber cumplido
dieciocho afios y, 3) tener un modo honesto de vivir.

No debemos confundir la figura de la ciudadania con la
nacionalidad, toda vez que la calidad de nacional de una
persona de acuerdo al articulo 30 de nuestra Constitucién se
adquiere por: nacimiento y mnaturalizacién; y la calidad de
ciudadano se adquiere mediante los supuestos mencionados en
el parrafo anterior, entre los que encontramos el de 1la
nacionalidad o la calidad de ser mexicanos; es decir, la
nacionalidad de acuerdo a nuestra Constitucién, es un
requisito para adquirir la ciudadania.

A manera de ejemplo dquiere sefialar, que un menor de
edad por el hecho de nacer en el territorio nacional adquiere
la nacionalidad mexicana, pero no la ciudadania entendida
como capacidad para ejercer los derechos gue le otorgan las
leyes de nuestro pais.

Por dltimo, el suscrito propone sea tomado en cuenta lo
vertido en este planteamiento, al momento de regular en
futuras leyes, los requisitos que debe satisfacer o reunir
una persona para ocupar un cargo dentro del Gobierno Federal
o Local o en puestos de eleccion popular.



247

c) Que sea una persona con conocimientos bastos, acerca
de la materia de Propiedad Industrial.

d) Que haga de esta materia, su principal fuente de
ingresos.

e) Que imparta la CAtedra de dicha materia, con
conocimiento de la misma de por 1lo menos, cinco afios de
experiencia, tanto doctrinal como en la practica.

£) Que tenga-un titulo profesional, de alguna carrera a
fin con la Propiedad Industrial.

g) Que pertenezca a un grupo, asociacién o colegio, que
tengan que ver con la materia de la Propiedad Industrial.

3.~ Directores de Area, BSesretario Auxiliar y denés
funcionarios de primer nivel.

Asimismo, considero que los Directores de Area, el
Secretario Auxiliar, y demds funclonarios que se requieran
para que el Instituto cumpla con sus funciones y objetivos,
deberin ser propuestos por el Director General, tomando en
consideracién para ello, que las parsonas que nombre para
dichos cargos, cumplan a su vez, con un minimo de requisitos,
tales como:

a) Que sea una persona mayor de 30 afios y menor de 65.

b) Ser mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de
sus dereches civiles.

c) Tener un titulo profesional, relacionado con el
puesto a que el sustentante aspira.

d) Tener un a experiencia minima de cinco aiios
comprobados, en el ejercicio profesional de su carrera.
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e) Que su propuesta sea sometida a consideracién del
Consejo Consultivo, para que éste analice y determine, si
dichas propuestas cumplen con los requisitos o condiciones,
necesarias para desempefiar el cargo para el cual son
propuestos.

f) Presentar y aprobar satisfactoriamente, un examen de
conocimientos relacionades con la plaza a ocupar por parte
del aspirante.

Ba=_Ratrironio.

Por lo que se refiere al patrimonio del Instituto, éste:
ademds de integrarse con los bienes muebles e inmuebles que
el Ejecutivo Federal le asigne, podré integrarse por los gue
pueda adquirir con base en cualquier titulo legal; con los
subsldios, donaciones y legados gue reciba y, en general, con
los ingresos que obtenga, por consultas, peritajes, el pago
de daerechos o cualquier otrd servicio propio de su objeto.
Pero no podra gravar o enajenar los bienes que formen parte
de su patrimonio, sin la autorizacidn del Ejecutivo Federal,
a través de la Secretaria de Haclenda y Crédito Publico.

El patrimonio del 1Instituto deberd cer manejado vy
administrado por &1 mismo, con la finalidad de que pueda
cumplir sin restricciones, el objeto de su creacién. Pero si
el Instituto canaliza fondos de su patrimonio para estudios,
investigaciones, otorgamiento de becas u otra actividad de
caridcter economico que esté relacionada con el Instituto y
debidamente justificada; dicha canalizacién debera hacerse a
través de convenios o contratos, con la condicién de que la
persona fisica o moral que se vea beneficiada, deberad rendir
informes al Instituto sobre los avances, resultados de sus
trabajos. Asimismo, el Instituto podra wvigilar el
aprovechamiento de los fondos cuando 1o estime necesario.
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.~ Relaciones Laborales.

Por lo que respecta a las relaclones de trabajo entre
el Instituto Mexicano de la Propiedad y sus trabajadores, se
regird por la ley Federal de los Trabajadores al Servicio del
Estado, ley que es reglamentaria del Apartado B) del Articulo
123 constitucional y, por lo tanto, quedaran incorxporados al
régimen de la Ley del Instituto de Seguridad Social y
servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; ya que el
Instituto es un Organismo Descentralizado dependiente del
Estado.

Por ultimo, considero importante que todos los actos
que realice el Instituto de la Propledad Industrial para
cumplir debidamente sus funtiones, deberadn estar exentos de
todo tipo de cdntribuciones, implfestos y derechos fiscales.

Ge= QD‘!;O,

El1 objeto o atribuciones del Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial, las encontramos en las siete fracciones
que contempla el articulo 7o0. de la nueva ley, y son las
siguientes:

I.- Ser dérgano de consulta y apoyo técnico de
la Secretaria, en materia de Propiedad Industrial;

En efecto, la funcién que 1le atribuye la presente
fraccidn al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial,
debera consistir en ayudar a resolver todos los problemas que
se le presenten a la Direccidn General de Desarrollo
Tecnolégico dependiente de 1la Secretaria de Comercio y
Fomento Industrial, en materia de Propiedad Industrial, es
decir, como el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
serd un organo especializado en dicha materia y, contard con
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informacién actualizada acerca de la misma, podrad asesorar a
dicha Direccién en los casos que tenga duda respecto al
otorgamiento de una patente o registro o negacidén de alguna
de ellos, ya sea porque no sabe si se encuentra frente al
caso de una invencidén proplamente dicha, o de una mejora a
esta, o ante el caso de una supuesta invencién, y el
Instituto con base en sus acervos y-a la informacidn que
obtiene tanto a nivel nacional como internacional acerca de
la materia de Propiedad Industrial, estard en posibilidad de
emnitir su opinién acerca del asunto en cuestién a la
Direccién General de Desarrollo Tecnolégico, para que esta
Witima a su vez, determine con base al dictamen del Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial si otorga o niega 1la
patente o registro respecto a la posible invencidén que se le
presenta para tal propésito, lo mismo sucederd para el caso
del otorgamiento de registro de los signos distintives.

II.~ Difundir, asescorar y dar servicio al
piblico en esta materia;

Estimo que el propdsito de ésta fraccidn, es el de
crear una cultura entre el publice en general en lo que
respecta a la materia de propiedad industrial, valiéndose
para elle, de la difusidén que haga dicho Instituto respecto a
los avances que se han obtenido tanto a nivel nacional como
internacional en dicha materia, con la finalidad de fomentar
la actividad inventiva y de que el publico haga buen uso o
evite cometer ilicitos con 1las invenciones o mejoras de
éstas, que se encuentren al amparc de una patente o registro
geguin sea el caso Yy, con los signos distintivos que se
encuentren al amparc de alguin registro.

III.~ Coadyuvar con la Secretaria en 1la
realizacidén de sus funciones previstas en 1los
articulos So. y 60. de esta ley;
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El propdsito de esta fraccidén, es que el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial colabore con la Direccidn
General de Desarrollo Tecnolégico en la divulgacién de
acervos documentales sobre las invenciones publicadas en el
territorio nacional o en el extranjero; en la elaboracidén y
actualizacidén de un directorio de personas fisicas y morales
dedicadas a 1la generacién de invenciones y actividades
tecnoldgicas; la realizacidn de concursos, certamenes,
exposiciones, etec., con el propésito de fomentar la actividad
inventiva de 1las personas; en asesorar a  enpresas,
intermediarios financieros con el propésito de emprender o
financiar 1la construccién de prototipos y el desarrollo
industrial o comercial de determinadas invenciones; difundir
entre el publico en general, asociaciones, escuelas de
ensefianza superior o técnica, institutos dedicados a 1la
investigacién, etc., las disposiciones de la Ley de Fomento y
Proteccién de la Propiedad Industrial y su reglamento; en
otras palabras, lo que se busca con este articulo es que
antre ambos organismos, se fomente y promueva la actividad
inventiva, 1las invenciones y <creaciones de = aplicacién
industrial o comercial, con la finalidad de propiciar el
desarrollo tecnolégico y comercial de nuestro pais.

IV.- Formar y mwantener actualizados los acervos
sobre invenciones publicadas en el pais o en el
extranjero;

Por lo que hace a esta fraccién, considero que 1la
finalidad de la misma, es evitar que en Instituto Mexicano de
la Propiedad 1Industrial caiga en anacronismos y por
consiguiente, deje de cumplir o desempeifiar las funciones gque
le encomienda la propia Ley y para las cuales fue creado.

V.- Realizar estudios sobre la situacion de la
Propiedad Industrial en el ambito internacional;
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consldero que la presente fraccién, tiene el objeto de
comparar en base a las investigacibnes que realice el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el nivel que
tiene nuestro pais en cuanto a conocimientos, avances, etc.,
que se Dpresenten respecto de la materia de propiedad
industrial, con el propésito de que el nivel que deba tener
el Instituto y el piblico en general en cuanto a
conocimientos, avances, etc., en relacién a dicha materia,
sea el éptimo y comparable al de los palses mas
industrializados.

VI.- Efectuar investigaciones sobre el Estado
de la Técnica, y

La finalidad de 1la presente fraccién, e que el
Instituto se encuentre al tanto de las invenciones que se dan
a conocer a través de los medios de. comunicacién tanto a
nivel nacional como internacional, para gue tome nota de los
mismos y sSe encuentre al dia en cuanto a conocimjentos
tdcnicos se refiere, para el caso de que la Direcclén General
de Desarrcllo Tecnoldgico requiera de su ayuda respecto a la
solicitud de una patente ya sea para concederla o no, el
Instituto se encuentre en la posibilidad de poder dar su
opinién raspecto a la invencidn que se encuentra contenida en
dicha solicitud y pretenda el otorgamiento de la patente.

VII.- Las demds que se requieran para su eficaz
funcionamiento.

Esta fraccién, considero que es una puerta ablerta para
el caso de que el Instituto requlera de otros medios que no
han sido previstos en la‘propia Ley, o para el caso de que
tenga problemas de funcionamiento, para lograr los objetivos
o funciones que la propia Ley le confiere.

En virtud de lo anterior, el suscrito estima que para
que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial pueda
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cumpllr con lo dispuesto en estas fraccliones, debera tomar en
cuenta los siguientes puntos:

l.- Ser un organismo de investigacién para lo cual
necesitara:

a) contar e incrementar sus recursos financieros y,

b) mejorar y actualizar 1los recurgsos humanos y
materiales, que vaya a destinar a la investigacién de 1la
Propiedad Industrial,

2.~ Deberd promover, patrocinar y fomentar entre su
personal, cursos o sistemas de capacitacién, especializacién,
actualizacién de la Propiedad Industrial.

3.- Establecer programas de Iintercamblo de profesores,
investigadores y técnicos, con otros paises.

4.- Celebrar convenios con organismos vy agencias
nacionales e internacionales, que tengan su mismo caricter o
que realicen funciones de investigacién, con el propdsito de
que le remitan al Instituto 1listas Y descripciones de 1los
inventos patentados, de los disefios industriales, modelos de
utilidad, marcas, avisos y nombres comerciales vy,
denominaciones .de origen que se registran en el pais de que
se trate; con la finalidad, de que el Instituto se encuentre
al corriente en todo lo que a la materia se refiere.

5.- Fomentar y fortalecer la actividad inventiva,
canalizando recursos hacia 1las instituclones académicas,
centros de investigacién, tanto del Estado como de
particulares, en funcién de proyectos Y programas
determinados.

6.~ Propiciar la intercomunicacién y coordinacién entre
las instituciones académicas, para fomentar las Areas comunes
de la investigacisn y la actividad inventiva.
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7.~ Elaborar sus programas vinculdndolos a los
objetivos nacionales de desarrollo econdémico Yy social,
procurande para elle la participacién tanto del sector
publico como del privado tanto nacional como internacional,
con el propdésito de satisfacer en parte, las necesidades del
pais.

8.- Promover a través de los medios masivos de
comunicacién que considere mds idéneos, todo tipo de
publicaciones, que tengan que ver con la actividad inventiva
Y 1la creatividad, el desarrollo industrial y comercial,
realizado por personas nacionales o extranjeras gque se
encuentren radicando en el pais, asi como de creaciones,
invenciones, etc., que pretendan ser introducidas a nuestro
pais con fines clentificos, econdmicos, etc.

9.~ Becas. Las cuales deberd otorgarlas directamente a
personas fisicas que se dediquen al estudio de la Propiedad
Industrial o a la actividad inventiva, con el proposito de
gue actualicen sug conocimientos en la rama especifica en que
se especialicen.

10.- Llevar un registro de convenios o contratos que
autoricen la concesién del uso o autorizacién de explotacidn
de las patentes de invencién, de mnodelos de utilidad, de

disefios industriales, de nmarcas, etc.; contratos de
Transferencia de la Tecnologia y, de la asistencia técnica en
materia de Propiedad Industrial, los servicios de

administracién y operacidn de empresas,

11.- Contar con un servicio nacional computarizadc para
prestar asesoria y servicio tanto al publico en general, como
a las instituciones gubernamentales.

o= o8 Areas Direcciones demds e _debe
gomponer al Instituto de la Propiedad Industrial.
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El planteamiento que aqui se sustenta acerca de como
deberd quedar integrado el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial, lo hago tomando como base las Leyes que crearon
al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia y al Instituto
Mexicano del Petrdleo, y considerando antes que nada, que el
Instituto en cuestién, sera un érgano que se dedique a la
investigacién de la Propiedad Industrial, el cual debera
contar con A&reas técnicas o cientificas como cualquier
organismo que se dedigue a la investigacién, por lo que las
dreas que a juicio del suscrito se proponen en este inciso
para integrar dicho Instituto, se hacen con idea de que
‘desaparezcan las 4reas técnicas con las que cuenta la
Direccién de Desarrollo Tecnoldgico para las invenciones y
los signos distintivos, o en su caso, pasen a formar parte
del Instituto Mexicano de }a Propiedad Industrial. De este
modo, la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial a través
de la Direccidén General de Desarrollo Tecnoldgico, se
limitaria unicamente a otorgar los titulos respectivos, una
vez que el multicitado Instituto le comunicara que la
invencién o signo distintivo es objeto de una patente o de un
registro, ya que como manifesté con anterioridad, noc hay
razén para crear por una parte un Srgano especiallizado como
lo serd el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y
por otra parte, seguir teniendo las 4reas técnicas vya
citadas, integrantes de 1a Direccién de Desarrollo
Tecnolégico.

En virtud de 1lo establecido, me permito dar un
planteamiento de 1las Areas, Direcciones Subdirecciones y
Departamentos, que tal vez, y de acuerdo a las necesidades de
la materia, de los usuarios y en general del pais, podrian
conformar al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial,
aungue probablemente lo agui planteado, quede muy lejos de lo
que verdaderamente serid el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial. '
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Con la finalidad de tener una mejor idea de la forma en
que se propone quede conformado o estructurado dicho
Instituto, al final del presente capitulo se ofrece un
organigrama del mismo.

1.~ Del Consejo Consultivo.

Empezaremos hablando del "Consejo Consultivo®, quién
gerd el ©drgano supremo del Institute de 1la Propiedad
Industrial, y quién considero debera tener el objetivo y las
atribuciones siguientes:

OBJETIVO: Coordinar los criterios y ésfuerzos del
Estado y la comunidad en general, en torno a la politica y
programas de propiedad industrial.

ATRIBUCIONES:

a) Cuando sea el caso, aprobar o desaprobar los
nombramientos que se hagan f se obtengan mediante examen de
oposicién, del Secretario General, Directores de Area, y
dem4s funcicnarios de primer nivel.

b) Tomar decisiones cuando el caso asi lo amerite,
junto con' el Director General sobre asuntos de suma
importancia que tengan que ver con el buen funcionamiento del
Instituto.

c) Aprobar las decisiones, acuerdos y convenios que
realice el Director General, con otros organismos tanto
nacionales como internacionales.

d) Acordar y aprobar junto con el Director general del
Instituto, la creacién de &areas, direcciones, etc., que el
Instituto vaya requiriendo para su buen funcionamiento.
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e) Las demds, para lograr la ejecucién de los programas
de investigacién clentifica que tenga que realizar el
Instituto, y sobre todo para establecer la necesaria
coordinacién entre las dependencias del sector publico y
privado con el Instituto.

2.~ De la Direcoién Gemneral.

Por lo que respecta a la Direccién General, y a su
titular el Director General, considero que deberan de tener
el objetivo y las atribuciones siguientes:

OBJETIVO: Ejecutar 1las decisiones del Consejo
Consultivo y servir de erlace con la comunidad que por
motivos de investigacién, eccnémicos o personales acuda al
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

a) Coordinar 1las diferentes A4reas, direcciones y
subdirecciones que integran el Instituto de 1la Propiedad
Industrial.

b) Celebrar, concertar con aprobacién del Consejo
consultivo, acuerdos, contratos, convenios, con organismos,
instituciones, asociaciones, nacionales como internaciones,
que sean a fines al instituto, gque se dediguen a 1la
investigacién, o tengan que ver con las necesidades del
mismo, con la finalidad de que el mismo Instituto cumpla con
las finalidades que se establecen en la ley de propiedad
Industrial vigente.

c) Llamar a sesiones extraordinarias, a través del
Secretario General, cuando el asunto a si lo requiera, al
Consejo consultivo del Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial.
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d) Tomar decisiones wurgentes cuando el Consejo
Conaultivo no se encuentre reunide, o no sea posible
reunirlo, para que éste con posterioridad los acuerde.

e) Proponer al Consejo Consultivo, el nombramiento de
Directores de Area, Subdirectores, etc., o empleados de
primer nivel para ocupar las plazas vacantes que se
encuentren en el Instituto. '

£) Proponer conforme 1lo vaya requiriendo las
necesidades del Instituto, la creacién de otras Areas,
Direcciones, etc, para que éste pueda sequir cumpliendo sus
objetivos.

g) Vigilar el buen desempefic y funcionahien@o de las
personas que integran el Instituto Mexiceno de la Propiedad
Industrial. ’

3.=- De la Becretaria General.

El objetivo y las atribuciones de ia Secretaria general
o de quién desempefie el puesto de Secretario General, estimo
que deberan ser las siguientes:

OBJETIVO: Ejecutar las decisiones del Consejo
Consultive y Director General; coordinar las distintas &reas
que componen al Instituto Mexicano de 1la Propiedad
Industrial, asi como vigilar su correcto funcionamiento.

ATRIBUCIONES!

a) Ayudar, colaborar, conjuntamente con el Director
General del Instituto, las diferentes 4reas, direcciones,
subdirecciones, etc., que integran dicho Instituto.

b) Fungir como Secretario en las Sesiones del Consejo
consultivo y dar legalidad a los acuerdos que ella se tomen.
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c) Hacer llegar al Consejo Consultivo, las decisiones
que’ tome el Director general del Instituto para su
--aprobacién. '

d) Convocar a sesiones extraordinarias al Consejo
Consultivo cuando el Director General del Instituto asi se lo
requiera.

@) Comunicar al Director General todas las anomalias y
naecesidades, que se presenten con motivo del -cumplimiento de
sus objetivos por parte del Instituto.

Por otra parte, a su vez el Instituto de la Propiedad
. Industrial se debera dividir en 1las siguientes Areas,
Direcciones y Subdirecciones:

4.~ Area de las Invenciones.

Por lo que se refiera a esta A4rea, para su ﬁuen
desempefic se proponen las siguientes Direcciones y
Subdirecciones:

a) Direccién del Area de Patentes, Modelos de Utilidad,
Disefios Industriales y Becretos Industriales:

OBJETIVO: Tomar las medidas y decisiones necesarias

para coordinar las distintas Subdirecciones y Departamentos

- que éstas uWltimas pudiesen tener. Asimismo, la Direccién
General de ésta Area, seria la encargada de realizar ante las

demas A4reas que integren el Instituto Mexicano de 1la

Propiedad Industrial, inclusive ante la misma Direccién y

Secretaria General para el caso de que no se tenga alguna

informacién, materijal, etec,, dentro de dicho Instituto, todas

las gestiones necesarias para conseguir informacidn,

material, ayuda de otra édrea u organismo, para logra asi su
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buen funcionamiente y pueda cumplir con parte de los
objetivos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Informar a la Direccién General de los resultados
obtenidos en los exdnenes de fondo, que se practiquen sobre
las invenciones propiamente dichas vy, en las mejores cue se
presenten sobre las invenciones, para obtener una Patente, un
Registro de Modelo de Utilidad o uno de Disefic Industrial.

En tal virtud considero gque la presente Area debera
contar con las siguientes Subdirecciones y Departamentos:

1) Bubdiresqoidn de Patentes.

OBJETIVO: Esta subdireccidén deberi encargarse unica y
exclueivamente, de todo lo dque se relacione con las
invenciones propiamente dichas.

ATRIBUCIONES?

Deberd llevar un control o registro de las solicitudes
de patente, sobre las invenciones propiamente dichas, que se
sometan para su estudio al Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial; de las Patentes de Invencidén que otorgue 1la
Direccién General de Desarrolle Tecneldgice de la Secretaria
de Fomento y Comercio Industrial; y de las demés que se
otorguen en otras partes del mundo, para lo cual el Instituto
Mexicano de 1la Propiedad Industrial debera de celebrar
convenios o acuerdos, con otros Institutos internacionales y
nacionales a fines del Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial, y con diversos organismos de investigacidn.

En fin, la presente subdireccién de patentes que se
propone, se encargara de estudiar todo lo que tenga que ver
con la materia de invenciones propiamente dicha.

2) Bubdirecoidén de Hodelos de Utilidad y Disefios
Industriales.
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OBJETIVO: La presente subdireccidén se encargara de las
invenciones que tengan gque ver con el otorgamiento de los
modelos de utilidad y los disefos industriales.

Pero para el caso de que un solicitante pretenda
obtener una Patente ante la Direccidén General de Desarrollo
Tecnolégico, dependiente de 1la Secretaria de Fomento ¥y
Comercio Industrial, sobre una posible invencién propiamente
dicha, y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
considere a través de los exdmenes de fondo que se practiquen
a dicha invencidén, gque no es proplamente una invencidén
patentable, sino una mejora a un objeto, aparato, utensilio o
herramienta, es decir de un wmodelo de utilidad, la
subdireccién de patentes comunicara esta situacion a 1la
subdireccién de modelos de‘utilidad, y con ello enviara 1la
documentacién respectiva a dicha subdireccidn, para que ésta
Gltima la anote en sus registros. Esto con independencia de
que la Subdireccidn de Modelos de Utilidad de aviso a la
Direccidn de Area, para que esta a su vez lo haga del
conocimiento de la Direccién General, para que a su vez lo
comunique a la birecclén General de Desarrollo Tecnoldgice y,
una vez que ésta dependencla se entere de tal situacion, se
lo haréd saber al solicitante para que proceda en los términos
del articulo 49 de la legislacién vigente de propiedad
industrial (28).

La misma situacién sucederd, para el caso de la
solicitud de los modelos de utilidad, cuando en verdad se
esté frente al caso de una invencién propiamente dicha, para
el caso del otorgamiento de una Patente por parte de la
Secretaria.

ATRIBUCIONES:

(28) EL eartfculo 4% de la Lley de Fomento y Proteccién de (a Propledad
industrial establece, que "el solicitante podré transformar la soliclitud

de patente o0 una de reglstro de mdelo de utflidd o de disefo
industrial y viceversa, cusndo el contenide de la solicitud se infiera
que no concuerds con lo solicitado”,
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Llevar un control o registro de las solicitudes de
diseiios industriales y modelos de utilidad (mejoras hechas a
un objeto, aparato, utensilio o herramienta), que se sometan
- para su estudic al Instituto Mexicano de 1la Propiedad
Industrial; de los registros que sobre los mismos otorgue la
Direccidn General de Desarrollo Tecnolégico de la Secretaria
de Fomento y Proteccién Industrial; y de los demids que se
otorguen en otras partes del mundo.

3) subdirecoién de Secrstos Industriales.

OBJETIVO: La presente subdireccién se encargarad unica y
exclusivamente, de todo lo que se relacione con log secretos
industriales.

ATRIBUCIONES:

Se encargard de llevar un registro acerca de los
secretos industriales que existen tanto a nivel nacional como
a nivel mundial, el nombre de su titular, si dicho secreto
industrial se encuentra bgjo el otorgamiento de alguna
licencia de patente, etc., y en general de todo lo que tenga
que ver con los mismos.

4) Bubdireccién de Procesos o Trémites Administrativos
(Exémenes de Forma).

OBJETIVO:T A esta Subdireccién le corresponderd
realizar y verificar, todos los trémites de tipo
' administrativo, que se tengan que realizar en relacién con
las Patentes, los Modelos de Utilidad y Diseiios Industriales,

ATRIBUCIONES:

1) Le corresponderd recibir y verificar, que 1la
documentacisén que llegue por parte de la Direccidén General de
Desarrollo Tecnolégico en relacién con las solicitudes de
Patente, Modelos de Utilidad y Disefios Industriales que se
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presenten ante ésta, se encuentren completos y cumplan los
requisitos que la Ley o su Reglamento le seflalen.

2) Podrd requerir directamente al solicitante, la
exhibicién de algun documento o page de derechos que le
. hiciera falta para complementar los requisitos que sefala la
Ley o su Reglamento.

5) Bubdireccidén de Exdmenes de Fondo.

OBJETIVO: Se encargard de coordinar 1los diversos
Departamentoe encargados de realizar los eximenes de fondo,
que como ya mencioné y a juicio del suscritoc debera de dejar
de realizar, el Area de Patentes de la Direccidén General de
Desarrollo Tecnoldgico.

ATRIBUCIONES:

1). Realizar y dar aviso al Director de Area, de los
resultados obtenidos en el examen de fondo, practicados a las
invenciones propiamente dichas, o a las mejoras de alguna
invencisn, gue amparen las solicitudes de Patenté, Registros
de Disefio Industrial o Modelo de Utilidad respectivamente,
' para que a su vez se lo comunique a la Direccidén General, y
dsta lo haga del conocimiento de la Secretaria de Comercio y
Fomento .Industrial a través de la Direccién General de
Desarrolle Tecnoldgico, para gue ésta a su vez, otorgue o
niegue la Pataente o Reglstro, segin sea el caso.

2) Podria requerir al solicitante alguna informacién
adicional ¢ dato complementarioc respecto de la invencién o
mejora que se presente para sus estudio.

Estimo que dicha subdireccién deberd de contar con los
siguientes Departamentos:

* Departamaentoc de Quimica: el cual se encargarid de
analizar las invenciones o mejoras de ¢stas, que se presenten
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para el otorgamiento de una Patente o Registro de Modelo de
Utilidad que tenga que ver con la quimica.

#* Departamento Biolégico: gue se encargarid de practicar
los exédmenes de fondo, a las invenciones o mejoras de éstas,
que se presente para la obtencién de una Patente o Registro
de Modelo de Utilidad y, que tengan que ver con dicha materia
(invenciones que tiene que ver con microorganismos, etc.).

@ Departamento de Fisica: que se encarga de realizar
los exémenas de fondo, a las invenciones que se presenten
para la obtencién de una Patente o Registro de Modelo de
Utilidad o de Disefo Industrial y, que tengan que ver con
dicha materia (invenciones mecanicas, eléctricas, etc.).

5.~ Area de los 8ignos Distintivos.

Por lo que respecta a esta drea, para su buen desempeilo
se proponen las siguientes Direcciones y Subdirecciones:

a) Direccidn del Area de los 8ignos Distintivos:

OBJETIVO: Tomar las medidas y decisiones necesarias
para coordinar las distintas Subdirecciones y Departamentos
que la componen, con el propésito de cumplir los objetivos
del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial,

Informar a la Direccién General de los resultados
obtenidos en los exémenes de fondo que se practiquen sobre
los sBignos distintives, con el propésito de obtener un
Registro sobre los mismos.

En tal virtud considero que la presente &rea deberéd
contar con las sigulentesg Subdirecciones"y Departamentos:

1) Bubdireccién de Procesos o Trdmites Administrativos
(Bxamen de Forma).
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OBJETIVO: Realizar los examenes de forma o requisitos
necesarios para el registro de un signo distintivo.

ATRIBUCIONES:

1) Recibir y revisar que todos los documentos que

provengan de la Direccidén General de Desarrollo Tecnoldgico,

: concretamente del Area de Marcas, contengan los requisitos

i indispensables o de forma que regula la Ley o su Reglamento
para solicitar el Registro de algun signo distintivo.

2) bar aviso y turnar la solicitud de registro de signo
distintivo a la Subdireccién que corresponda, dependiendo si
se trata de una marca, un aviso comercial, una denominacién
de origen, o un nombre comercial, para que ésta a su vez,
haga las anotaciones correspondientes.

3) Turnar la solicitud al Departamento de Examen de
Fondo &ue formard parte de dicha Subdireccién, una vez que ha
pasado el examen de forma, con la finalidad de-que practique
i el examen correspondiente a fin de determinar la situacién de
| dicha solicitud.

2) subdireccién de Exédmenes de Fondo.

) OBJETIVO: Realizar los examenes de fondo para el
otorgamiento de registro de un signo distintivo.

ATRIBUCIONES:

1) Recibiri la solicitud correspondiente una vez que
haya pasado el examen de forma, con el propésito de
determinar si el signo distintivo cumple con los requisitos
que seiiala la Ley y su Reglamento para su otorgamiento.

2) Podra requerir al interesado o solicitante algun
tipo de informacién adicional respecto del signo distintivo
que se pretenda registrar.
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Una vez que dicho Departamento tenga el resultado del
examen de fondo, lo comunicard a la Subdireccién del signo
distintivo que corresponda, para que haga las anotaciones
necesarias al respecto y, para que lo comunique al Director
del Area de Signos Distintivos, y éste a su vez, haga lo
mismo con la Direccién General del Instituto para que le de
aviso a la Direccidn General de Desarrollo Tecnolégico, con
la finalidad de que déste ultimo otorgue o niegue el titulo
respectivo dependiendo el resultado del examen de fondo, al
interesado. :

3) De las Diferentes Subdirecciones con las gue deberd
contar el Area de Bignos Distintivos.

considero que para que el 1Instituto de la Propiedad
Industrial pueda cumplir con sus cbjetives, deberd contar con
una Subdireccién para cada signo distintivo gque integra 1la
. propiedad industrial, es decir, el instituto deberd contar
con una. Subdireccién de Marcas, una Subdireccién de Nombres
Comerciales, una Subdireccién de Avisos Comerciales, y una
Subdireccién de Denominaciones de Origen, sin que esto
implique, que dichas Subdirecciones no puedan cumplimentarse
entre si para resolver los problemas que se presenten en la
presente Area que se propone.

' Propongo las Subdirecciones descritas con anterioridad,
en virtud de que la materia de signos distintivos, es una
materia muy amplia y no bastaria con una Subdireccién para
que el Instituto pudiese prestar el servicio y, cumplir sus
objetivos debido a la amplitud de dicha materja.

OBJETIVO: Cada éubdireccién aqul propuesta, debera
dedicarse a investigar y llevar un control de las distintas
solicitudes y registros ya otorgados de la materia que les
corresponda, tanto a nivel nacional como internacional, con
la finalidad de que el Instituto tenga una relacién de los
distintos registros que se otorgan a nivel mundial respecto a
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los signos distintivos, es decir, dichas Subdirecciones que
compondrén al Institute, no se limitara unicamente a realizar
los exdmenes de fondo en lugar de la Direccién General de
Desarrollo Tecnolégico, sinc que ademis har&n investigaciones
respecto al signo distintive que maneje cada Subdireccién.

ATRIBUCIONEB:

1) oOrganizar, dirigir y controlar las solicitudes de
registro del signo distintivo de que se trate.

2) Coordinarse y cooperar con las demads Direcciones y
Subdirecciones que formen el Area de Signos Distintivos.

3) Formular programas y proyectos en drea de su
especialidad.

6.~ De las demds Direcciones que ocompondrdn al
Ingtituto Mexicano de la Propiedad Industrial:

Las birecciones que a continuacién se proponen, aunque
no tratan de la materia de propledad industrial no dejan de
ger importantes, ya dque estimo, vendrin a complementar las
funciones de las Direcciones, Subdirecciones y Departamentos
propuestos con anterioridad, para cumplir con las finalidades
del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; por lo que
a continuacién se proponen las sigulentes Direcciones y sus
divisiones:

a) Direccidén de Planeacidn:

Esta Direccién conocera, identificard y evaluard 1las
necesidades de investigacisn con el propésito de que el
Instituto pueda cumplir con los objetivos que se plantean en
la legislacién vigente de Propiedad Industrial.



268

Ademds proponer a corto, mediano y largo plazo, las
acciones necesarias en el campo de las invenciones, 1los
modelos de utilidad, las marcas, y en general todos los
signos distintivos, con el propésito de orientar la aceidén
del Gobierno en esta materia; es decir, deberid asesorarlo
respecto al presupuesto que deberd de asignarle al Instituto
Mexicano de la Propledad Industrial, para la realizacién de
los programas que deberi tener ya definidos dicho Instituto.

Por otra parte, los planes gue se elaboren para que el
Instituto cumpla con su cometido, deberdn estar encaminados y
tomar en cuenta los requerimientos y necesidades que en
materia de propiedad industrial se vayan presentando®

Para cumplir los objetivos y funciones eSpecificos
asignados a esta Direccidén, considero que su estructura de
organizacién podra integrarse con un Director de Planeacién
del c¢ual dependeridn dos unidades administrativas: 1la de
Inventario y Diagndstico y, la de Formulacién de Planes y
Programas.

Una vez gue la presente Direccién elabora el programa
anual del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y
gue éste ha sido autorizado por el Consejo Consultive, y los
representantes del Goblerno, la Direccién Técnica, podrad
iniciar sus actividades,

b) Diraeceién Técnica.

Dicha Direccién, sera la encargada de otorgar a nombre
del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, 1leos
recursos para la investigacién cientifica y tecnolégica en
materia de propiedad industrial, en funcién de los programas
y proyectos previamente determinados, asi como de vincular y
coordinar los distintos proyectos que se asignen en funcién
de los programas preestablecidos, procurando la conjuncién de
los diversos organismos que cooperen con el Instituto en la
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realizacidén de sus fines y, con los diversos usuarios del
Instituto de la propiedad Industrial, con la finalidad de
aprovechar las capacidades de las distintas personas dque
intervengan en los programas y proyectos del Instituto, asi
como de promover el trabajo en conjunto y lograr con esto
resultados que sean acordes con las necesidades de la nacién
en materia de propiedad industrial.

A fin de que 1la Direccién propuesta alcance los
ocbjetivos planteados con anterioridad, considero que deberd
contar al igual que la Direccidn anterior, con unidades de
apoyo, al respecto, se proponen las siguientes:

& Unidad de Coordinacién de Programas y Proyectost
Considero que su funcionamiento deberA de ser flexible y
versdtil con el propésito de atender los distintos programas
que previamente deberin de ser autorizados por parte de la
Direccldn correspondiente.

# Unidad de Evaluacidn y Proyectos: la presente unidad,
se encargard de pre-evaluar econdérico financiera vy
soclalmente, de los proyectos que se presenten respecto de
los avances tecnoldgicos y cientificos que ocurran en materia
de propiedad industrial.

4 Unidad de Control de programas y Proyectost Esta
unidad se encargard de realizar las acciones necesarias para
evaluar los resultados y llevar el control del avance de los
programas y proyectos gque se realicen con los recursos gue le
otorgue el Gobierno Federal. Ademids deber& informar a 1la
Direccion Técnica, las acciones que no se hayan emprendido de
acuerdo a lo sefialadoc en los programas previamente
establecidos.

¢) Direccidn de Servicios de Apoyo.

El programa anual del Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial se someterd a la autorizacién del
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Consejo Consultivo y al Gobierno Federal (SHCP), con el
propésito de obtener los recursos financieros
correspondientes y necesarios para que dicho Instituto cumpla
con los objetivos planteados en la ley de propiedad
industrial. En este sentido, las acclones que generen todas
las Direcciones, Subdirecciones, Departamentos y Unidades
aqui propuestas, pero en especial, las que habrdn de
emprenderse por la presente Direccién Técnica, habran de
determinarse en atencién a los requerimientos econdmicos y
soclales para apoyo y servicios que genere la comunidad
clentifica, los usuarios de 1la investigacidn acerca de 1la
propiedad industrial y los programas indicativos que aprueben
las autoridades del Instituto Mexicano de 1la Propiedad
Industrial.

Por otro lado, muchas de las demandas mis comunes
pueden ser programadas con anticipacidn, tal es el caso por
asi decirlo, del otorgamiento de becas, intercambios
clentificos, de documnentacién, asesoria y ahora, la
publicacién de la Gaceta de Propiedad Industrial a cargo del
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y ya no, de la
Secretaria de Comercio y Fomento Industrial por conducto de
la Direccidén General de Desarrollo Tecnoldgico; por lo que en
estos casos y en especial por lo que respecta a la
publicacién de la mencionada Gaceta de Propiedad Industrial,
deberan contemplarse las acciones y medidas necesarias, para
que ‘encuadren dentro del marco de prioridades del programa
anual del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

En virtud de lo anterior, y para gue 1la presente
Direccidén que se propone pueda cumplir con los objetivos y
funciones que he sgehfalado, considero que su estructura de
organizacién deberd componerse de la siguiente manera:

# Unidad de Becas e Intercambio: la cual como su nombre
lo indica, otorgard becas a los estudiosos de la materia de
propiedad industrial, para que se continuen preparando en
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dicha materia ya sea a nivel nacional como internacional:
ademds de que podra propiciar y patrocinar los intercambios
culturales a nivel nacional como internacional, respecto de
la materia de propiedad industrial, gque se susciten ya sea
con organismos o con investigadores de dicha materia en lo
personal. ‘

* Unidad de Documentacién e Informacidénm: la presente
unidad considere que tendrd a su cargo, los servicios
bibliotecarios del 1Instituto Mexicano de 1la Propiedad
Industrial; se encargarid de otorgar la informacidén necesaria
a cerca de la propiedad industrial, a quién la solicite;
ademds de que serd dicha wunidad, 1la encargada y 1la
responsable de la publicacién de la Gaceta de Propiedad
Industrial.

* Unidad de Transferencia de Tacnologia: la presente
unidad se propone, no con el fin de regular los Contratos de
Transferencia de Tecnologia, sino con el propdésito de que el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, cuente con un
registro "de dichos contratos y, de la tecnologla que
actualmente existe, se genera, se exporta e importa y, se
aplica en nuestro pais.

d) Direccién Administrativa.

La presente Direccidn se propone en virtud, de que para
el adecuado funcionamiento de las distintas 4&reas,
direcciones, subdirecciones, departamentos Y unidades
administrativas, se requiere la existencia de un sistema de
mantenimiento, cuya caracteristica sea, proveer todos los
insumos, servicios y apoyos internos necesarios para que las
partes integrantes del Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial cque aqui se proponen, puedan cumplir con sus
objetivos, funciones y programas.
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La naturaleza de 1las funciones de 1la presente
Direccién, son de apoyo para el resto del Instituto, por lo
que su vinculacién y coordinacién con el sistema operativo
deben ser lo mAs estrechas posibles, de tal forma gque los
insumos Yy servicios gque preste dicha Direccién, sean
suficientes en calidad y cantidad al resto del Instituto, y
con la oportunidad necesaria.

La presente Dirxeccién se deberd encargar de las
funciocnes de administrar los recursos humanos, materiales,
financieros, y de obtener, procesar y suministrar 1la
informacién que requieran los sistemas de regulacién y
operativo para su adecuado funcionamiento.

La operacién y administracién de los diversok recursos
con los dque cuente el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial, podran ser encomendados, a los propios encargados
de 1la supervisién de las distintas 4reas operativas que
habran de utilizarlos; peroc dentro de las politicas y
lineamientos que establezca el sistema de mantenimiento, con
el propésito de descentra].izér su operacién sin que por ello
se pilerda el control que tienen encomendado realizar.
Asimismo, la presente Direccién, debe vigilar constantemente
la adecuacién de los recursos en cuanto a su calidad y
cantidad, asi como prever que su aplicacién y utilizacién, se
lleven a cabo c¢on los planes y normas previamente
establecidas.

Para que dicha Direccién funcione de forma correcta,
deberd ser necesario, que previamente se hayan determinado y
aprobado los objetivos, funciones y programas del Instituto,
asimismo, deberd ser necesario precisar 1las politicas,
reglamentos y bases presupuestales para que este sistema
apoye al resto del organismo.

También, la presente Direccién, debera  evaluar
constantemente, a través de un dispositivo de control, la
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idoneidad de los recursos asignados a las distintas Areas,
Direcciones, Subdirecciones, etc., con el propésito de
mantener o modificar su asignacidén para que puedan cumplir de
la manera mids eficaz con sus propdsitos. Lo anterior, con
independencia de wvigilar ademds, en forma permanente, la
correcta aplicacidén de los mismos.

Para que la presente Direccién que se propone, pueda
cumplir con 'sus funciones, considero que deberd de estar
integrada ademds . de un Director Administrativo, por las
siquientes:

& Contraloria: para vigilar que el ejercicio de 1los
presupuestos se efectue conforne a las norwas
correspondientes.

L] Departamento de Recursos Humanos: para el
reclutamiento, seleccidn, capacitacién, desarrollo, registro
y control del personal del Instituto.

& Departamento de Reocursos Materiales: para la
adquisicién, almacenamientc, distribucién, registro y control
de los bienes muebles y el mantenimlento y conservacién de
los inmuebles que formen parte del Instituto.

* Departamento de recursos Financieros: para los
aspectos de determinacién, obtencidn, gplicacién, registro y
control de los recursos financieros del Instituto.

& Departamento de Bistema de Informacién Interna: para
la captacién, almacenamiento, procesos automatizado y
suministro de la informacién operativa y administrativa del
Instituto.

« Departamento de Auditoria: gue se encargaria de
vigilar que las operaciones realizadas por 1las distintas
secciones administrativas que componen al Instituto, se hayan
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efectuado conforme a las normas establecidas, reportando esta
informacién a las autoridades superiores del Instituto.

En virtud de lo establecide con anterioridad, considero
que de esta manera, la estructura general que deberd integrar
o conformar al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial,
podria corresponder al modelo basico de organizacién y, con
ello, responder a las expectativas y necesidades del Gobilerno
Federal, de los usuarios ¥y, en general a toda la nacién,
respecto a un organismo especializado en materia de propiedad
industrial, sin que por ello se pudiesen dejar de crear
nuevas Areas, Direcciones, etc., conforme a las necesidades
que se vayan presentando en el Instituto para cumplfr con sus
objetivos.

IT.- ABROGACION DE LA LEY EN MATERIA DE TRANSBFERENCIA DE
TECNOLOGIA.

La aparicién de la nueva Ley de Propiedad Industrial
trajo como consecuéncia que se estipulara en el articulo
segundo transitorio, la abrogacidén de la Ley sobre el Control
Yy Registro de la Transferencia de Tecnolegia y el Uso de
Explotacién de las Patentes y Marcas y su Reglamento,
publicados en el Djiario Oficial de la Federacién los dias 11
de enero de 1982 y 9 de enero de 1990, respectivamente. Cabe
recordar, que la primera ley que existié en nuestro pais
sobre Transferencia de la Tecnologia data del 30 de Diciembre
de 1972, fecha en que aparecié publicada en el Diarjo Oficial
de la Federacién. '

Las legislaciones abrogadas establecjieron la funcidén
supervisora por parte de la Direccién General de Desarrollo
Tecnoldgico en lo referente a las clausulas o condiciones
bajo las cuales los particulares pactaban, en sus contratos,
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las cesiones o licencias de marcas o patentes o transferencia
de la tecnolegia en sus diversas modalidades.

Su abrogacion se debe segun palabras del Doctor
villareal Gonda, "... la evolucién que ha presentado en los
Ultimos seis afios, la economia mexicana, lo que ha originado
un contraste con respecto de las circunstancias que le dieron
origen. El gran auge de la competencia en el mercado
nacional, provocado por la apertura del comercio
internacional, desde mediados de los ochenta, ha venido
acentuando la necesidad de las empresas por contratar a corto
plazo, tecnologias eficienteg que puedan ayudar a competir en
el mundo actual, debido a que las tecnologias adoptadas por
la mayoria de las empresas anteriormente, en un ambiente de
competencia industrial y comercial menos reifiida, resultan en
estos momentos inadecuadas para enfrentar las presiones gque
introducen en el mercado mexicano los productos provenientes
de otros paises."

“"En consecuwencia, luego de la apertura de la economia
mexicana al comercio internacional y a 1a. inversién
extranjera, las opciones para la adquisicién de insumos,
equipos y tecnologias se han vuelto mas numerosas para las
empresas establecidas en México. En estos momentos, la
Transferencia de la Tecnologia ocurre cada vez con menor
frecuencia, como una transaceidn interempresarial
desconectada de otras y, por el contrario, es cada dia mas
frecuente que la Transferencia de la Techologia forme parte
de un conjunto de acuerdos entre empresas por medio de las
cuales combinan las enpresas contratantes sus capacidades,
para llevar a cabo inversiones productivas, expansiones de
mercado, desarrollos tecnolégicos, etc. Asi, las préacticas
condicionantes, en muchos casos, refuerzan estas asociaciones
entre las empresas, sin que por ello, necesariamente
ocasionen un perjuicio a la economia nacional; mas bien, este
tipo de asociaciones, propicia una mayor eficiencia
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productiva a mediano y largo plazo, donde la Transferencia de
la Tecnologia ocurre de modo natural, sin necesidad de que
intervenga la autoridad. Por estas razones, en México dejé de
ser necesaria la regulacién gubernamental de la contratacidén
privada de tecnologia o la transmisiodn privada de derechos de
Propiedad Industrial (29)".

El mismo Villareal Gonda, sostiene que "la tendencia
actual en otros muchos paises, también apunta hacia la
desregularizacién de la Transferencia de la Tecnologia, E1
marco aplicable a las prdcticas condicionantes tiende en el
presente, a no considerarlas nocivas per se, sino a
evaluarlas segin los efectos que acarrean en cada caso. Con
ello, se plantea la conveniencia en muchos paises, de
perfeccionar su legislacién antimonopélica como medio legal
para regular este tipo de fenémenos" (30).

En el nes de Noviembre de 1992, el Ejecutivo Federal
prasentd ante la Camara de Diputados, la Iniciativa de Ley
Federal de Competencia Econdmica (Ley Antimonopolios), la
cual tiene por objeto propiciar la competencia y la libre
concurrencia con la intencién de ampliar los espacios para la
actuacién de los particulares en el ambito econdmico, a fin
de fomentar la competitividad del aparato productivo, la
participacién y la creatividad de todos los mexicanos en la
produccién y comercializacién de bienes y servicios; con el
propésito de generar empleos cada vez mas productivos y mejor
remunerades. Es decir, 1los objetos centrales de la
inleiativa, radican en promover la eficiencia econdmica y
evitar las practicas monopdlicas.

Esta Iniciativa la cual ya fue aprobada y publicada en
el Dbiario Oficial de la Federacién de 24 de Diciembre de
1992, se tomard como base para poder ver en ella, como se va
a regular la Transferencia de la Tecnologia en nuestro pais.

(29) VILLAREAL GOWDA, Roberto; Ob. Cit; p. p. 1066-1045
(30) VILLAREAL GOWDA, Roberto; Ibidem; p. 1065
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A continuacién haré un resumen de dicha iniclativa de
ley, abocado a las palabras del Doctor Villareal Gonda y, a
lo que a juicio del suscrito considero, tiene que ver con 1la
Transferencia de la Tecnologia.

La iniclativa de ley citada establece que: en un
mercado monopolizado, tanto la cantidad como la calidad de
los bienes y servicios, es menor que las dadas en un mercado
en el que rigen la competencia y la 1libre concurrencia;
asimismo, los precios son mayores o igquales, pero con
productos de calidad inferior. En este sentido, el monopolio
es ineficiente, propicia mermas al bienestar social, impide
el desarrollo nmaximo de las potencialidades econdmicas vy,
reduce en forma permanente la riqueza social y los ingresos
reales de la generalidad de.las personas; ya que los efectos
de las prActicas anticompetitivas, afectan no sdélo a los
compradores de primera mano, sino también al consumidor
f£inal.

Los monopollios, los acuerdos de cartel y las practicas
monopélicas en general, reducen ademis, la capacidad
competitiva de un pais. Al no enfrentar competencia externa o
estar limitada, los agentes econdémicos ven reducidos sus
incentivos, para hacer mis eficientes sus sistemas de
produccisn y distribucién y por lo tanto, para llevar a cabo
inversiones en capital fisico, humane Yy tecnoldgico.
Garantizar el acceso de nuevos oferentes a los mercados es,
en el largo plazo, la mejor solucidén al problema provocadoe
por los monopolios.

Las barreras de acceso a un mercado, pueden deberse a
ventajas tecnoldgicas, a la existencia de costos fijos de
produccidn, a elevados gastos de transporte, a habilidades
empresariales superiores, o0 a otros elementos extra-
econdémicos. Estas barreras tienden a desaparecer con el
cambio tecnolégico, el crecimiento de la economia y la libre
concurrencia a los mercados, pero no representan una amenaza
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al procesos competitivo, mientras exista libre acceso a los
mercados, que permita la erosién de esas ventajas. De hecho,
ege tipo de ventajas, son un incentive a la inversién, a la
innovacién y al trabajo empresarial y, son elementos
legitimos del procesos econdmico. sin  embargo, son
monopélicas aquellas barreras a la entrada, establecidas sin
ninguna Jjustificacién de eficiencia y, que deliberadamente
elevan los costos de entrada, al mercado a los competidores
potenciales o que obligan a salir del mismo a competidores
existentes.

El texto legal que se propone, define Jlas practicas
monopSlicas absolutas, entre las que se incluyen 1los
contratos, convenios, arreglos o combinaciones -entre agentes
econdmicos competidores entre si, cuyo objeto sea: a) fijar,
elevar o6 manipular los preclos de venta o compra de bienes o
servicios; b) obligar a no producir, procesar, distribuir, o
comercializar, sino solamente una cantidad restringida o
limitada de bienes o la prestacion de un numero, volumen o
frecuencia restringidos o limitados de servicios; c) dividir,
distribuir, asignar o imponer porciones o segmentos de un
nercado; d) el establecimiento, concertacién o coordinacion
de posturas o la abstencién en las licitaciones, concursos,
subastas o almonedas publicas.

Los actos consistentes en practicas wonopdlicas
absolutas, se prevé seran nulos de plene derecho y, los
agentes econdmicos que incurran en ellos, se haréan
acreedores, a las sanclones establecidas en el propio
ordenamiento. Debido a que este tipo de practicas que se dan
entre competidores, evitan que exista integracién productiva
o distributiva que permita inferir que existen ganancias
monopélicas.

En cuanto a las prééticas monopdlicas relativas, en el
proyecto se definen éstas, como los actos, contratos,
convenlos o combinaciones cuyo objeto o efecto sea o pueda
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ser desplazar indebidamente a otros agentes del mercado,
impedirles sustancialmente su acceso o establecer ventajas
exclusivas en favor de una o varias personas. Asimismo, se
regula una serie de supuestos, que definen la presencia de
una prdctica monopélica relativa.

Los efectos positivos o negativos de 1las practicas
relativas no siempre son claros. Es necesario, examinar el
mercado concreto en gue se lleva a cabo la conducta, asi como
el impacto probable o.actual de la misma, antes de dictaminar
sl es anticompetitiva. Frecuentemente, practicas como las
ventas atadas o las restricciones territoriales, son
procompetitivas, al reducir los costos y, por lo tanto
permitir el ofrecimiento de mejores productos o menores
precios. En consecuencia, la iniciativa es cuidadosa, en
asegurar cuando se incurre en un.efecto monopdlice.

Es asi que, si bilen los sistemas de franquicia casi
siempre establecen restricciones territoriales que limitan la
competencia entre los participantes, por lo ycneral, es tan
intensa y amplia la competencia entre ellos, que el
consumidor cuenta con varias opciones y n. es dificil
comprobar gue las restricciones territoriales tienen, en este
céso, el objetivo de garantizar la calidad del servicio al
- cliente y no de monopolizar.

Por otro lado, las practicas monop6licas relativas,
pueden incentivar la colusién o crear situaciones que
favorecerian la formacién monopdlica de los precios. Es asi,
que la fijacidén de cléusulas de precios mdximos o minimos de
reventa, fomenta la verificacioén de precios y por lo tanto la
colusidén; los limites territoriales, disminuyen el nimero de
agentes y facilitan la formacién de carteles; los contratos
de distribuidor exclusivo, y los que obligan a igualar
precios, dificultan que un proveedor otorgue descuentos sobre
sus ventas. i
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Asimismo, la iniciativa de ley sostiene: que uno de los
errores que podria cometer la politica de competencia, seria
fomentar una integracién innecesaria de las empresas, al
restringir excesivamente las posibilidades de contratacién y
colaboracidn, entre clientes y proveedores. Dicha integracidn
se daria, si fuera factible y poco oneroso suscribir
contratos internamente, pero ilegal hacerlo entre empresas
diferentes. En estos casos, a diferencia de las practicas
monopdlicas absolutas, los efectos de las practicas, no son
generalmente anticompetitivos. La legislacién debe, por 1lo
tanto, ser neutral con respectoc a las decisiones de las
empresas de fusionarse por un lado y, de celebrar contratos
que otorgan cierta exclusividad, a cambio de -ganancias en
eficiencia, por el otro.

Para que la autoridad, esté en posibilidad de
determinar si wuna praética en particular, constituye una
practica monopdlica relativa, en el proyecto se prevé la
necesidad de comprobar previamente, si el presunto
responsable tiene poder sustancial sobre lo que se ha venido
a denominar mercado relevante y, adenads, se trate de bienes o
servicios que correspondan a dicho mercado. Para estos
efectos, en la iniciativa, se establecen los criterios para
la determinacidn del mercado relevante y del poder sustancial-
que un agente econémico pueda tener en dicho mercado (31).

Otro aspecto que reviste particular trascendencia, es
el previsto en el capitulo IIT de la iniciativa, relativo a
las concentraciones,‘concepto con el que se comprenden las
fusiones, adquisiciones del control o cualquier otro acto por
virtud del cual se concentren sociedades, asociaciones,
acciones, partes sociales, fideicomisos o activos en general
que se realice entre competidores, proveedores, clientes o
cualesquiera otros agentes econdmicos, cuyo objeto sea

1) inicfattva de lev FPedersl de Competencis Econtmica: Secretarfa de
Gobernacidn; 25 de Noviembre de 1992; p.p. | a \a XVil.




281

disminuir, dafar o impedir 1la competencia y 1la 1libre
concurrencia respecto de bienes o servicios iguales o
similares.

El proyectoc de ley, hace una distincién entre 1los
impactos de las concentraciones gue se dan directamente sobre
un mismo mercado, de las que se den por el encadenamiento de
eslabones de un proceso productivo.

En el primer caso, el anilisis de los elementos
promonopdlicos de una concentracién es mis sencillo, pues una
vez que se identifica un mercade, la evaluacién del impacto
de una fusién, debe enfocarse a medir si a consecuencia de
ella habrd menores probabilidades de acceso a 61, mayores
posibilidades de colusién entre las empresas o de acciones
monopdlicas unilaterales, o incluso una disminucién de los
activos dedicados a la produccién de wmercado.

En el segundo caso, la evaluacién tiende a ser
sustancialmente was compleja, pues al encadenar las
operacicnes de empresas, en ©Gegmentos de un proceso
productivo, es muy probable gue se obtengan ganancias en
eficiencia, derivadas del ahorro en costos £fljos de
organizaclén corporativa, en acercamiento de las plantas con
el consecuente ahorro en transporte y comunicaciones y, en
general un mejor eslabonamiento de actividades.

Para estos efectos, la iniciativa establece una serie
de elementos que permiten evaluar el efecto anticompetitivo
de las concentraciones, como serian la capacidad de respuesta
de los competidores, para evitar gque una determinada empresa
fusionante incurra en practicas anticompetitivas
unilateralmente. Con esto, no se quiere decir que en la
iniciativa se establezca una oposicién sistematica a las
fusiones. En ella, se especifican los actos que deberan
someterse a consideracién de las autoridades en forma previa,
para que sélo las fusiones gque pudieran representar un serio
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riesgo a la competencia sean evaluadas y, a la vez, se eviten
simulaciones o la prictica de adquirir una empresa con base
en operaciones pequefias (32).

De acuerdo a lo transcrito con anterioridad, es preciso
hacer mencién del escalafdn que establece el articulo 20 de
la Iniciativa de Ley Federal de Competencia Econdémica, ya que
considero que en &1 se establecen las bases de lo que podria
ser una regqulacion de la Transferencia de la Tecnologia,
principalmente en la fraccidn III de dicho articulo, el cual
se transcribe a continuacion:

Art. 20.~ Las siguientes concentraciones, <antes
de realizarse, deberaAn ser notificadas a la Comisién:

I.- Si la transaccién importa, en un acto o
sucesién de actos, un monto superior al equivalente a
12 wmillones de veces el salario minimo general
vigente para el Distrito Federal;

II.- Si la transaccidén implica, en un acto o
sucesion de actos, la acumulacidén del 35 por ciento o
mas de los activos o acciones de un agente econémico
cuyos activos o ventas importen mds del equivalente a
12 millones de veces el salario minimo general
vigente para el Distrito Federal:; o

III.- Si en la transaccion participan dos o mds
agentes econdémicos cuyoes activos o volumen anual de
ventas, conjunta o separadamente, sumen mas de 48
millones de veces el salario minimo vigente para el
Distrito Federal y dicha transaccién implique una
acumulacién adicional de activos o capital social
superior al equivalente a cuatro millones ochocientos

¢32) Inicistiva_de ley Federsl de Competencis Econimica; Ob. Cit.; p.p.

XVIIL & ts XXIf.



283

mil veces el salario minimo general vigente para el
Distrito Federal.

Como podemos darnos cuenta, efectivamente la Iniciativa
de la Ley Federal de Competencia Econdmica, busca propiciar
uh mayor desarrollo econdmico y soclal del pais. TPrata de
propiciar una mayor inversién de capital en la actividad
productiva del pais, buscando con ello que existan o se
produzcan mds y nmejores productos de una nisma especie, con
la finalidad de propiciar la competencia y con ello que la
venta de esos productos sea a preclios bajos pero razonables.

En lo que a la Transferencia de la Tecnologia se
refiere, la iniciativa de dicha ley, -aungue no lo establece
en forma clara- si podemos desprenderlo de la parte relativa
que prohibe gque el procese tecnoldégico para elaborar un
producto, se concentre en una sola persona, ¢ en la fusidn de
agentes econdmicos que se dediquen al mismo ramo, con el
propdsitoc de prevenir gque se monopolice la fabricacién y
venta del producto. Considero que esto se debe, a que el
control de las practicas comerciales relacionadas con las
patentes y licencias, resulta cada vez mds necesario, puesto
que el desarrollo econémiéo depende de los avances logrades
en la esfera de la ciencia y tecnologia ya que en 1la
actualidad, la mayoria de las empresas prestan mayor atencion
a la investigacién y el desarrolle técnico. Ademas, de gque
las patentes pueden ser arnas poderosas en la competencia por
el mercado, y las grandes empresas con proliferacién de
patentes pueden ejercer una influencia indebida sobre él; ya
sea medlante la concesidén o negacidén de licencias a otras
empresas o mediante la concesién de licencias con sujecidén o
restricciones onercsas. De esta manera, las empresas pueden
utilizar los derechos de patente no sélo para desarrollar y
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difundir nueves ceonocimientos, sino también para ejercer un
poder econdmico desmedido (33).

Por otra parte, estimo conveniente que aungue se
permita el paso de la tecnologia con menos restricciones,
serd necesario que el aparato gqubernamental revise
previamente los contratos de licencia: ya que estos pueden
contribuir eficazmente a la experiencia tecnolégica de un
pais, a condicién de que con ellos se establezca una
corriente de tecnologia bésica:; es decir, que para que la
tecnologia obtenida a través de estos acuerdos, sea realmente
eficaz, deberad ser de utilidad para toda la economia, y ne
s6lo para un sector limitado de ella, y los acuerdds deberan
de ir unidos a un esfuerzo por desarrcllar tecnologias
conexas basadas en la investigacién y 1la experiencia
nacional.

El Goblerno deber& persuadir a la parte receptora de la
tecnologia de que el acuerdo de licencia estipule requisitos
y condiciones tales, que produzcan una corriente del Rnow-=how
(34) técnico necesario y que no consista simplemente en la
repeticiéon de tecnologia ya adquirida, o una transaccion
comercial en que la empresa nacional busque obtener nayores
utilidades mediante la fabricacién de un producto patentado
de una marca conocida.

Ademas, el Gobierno deber conciliar la politica de
patentes con la politica de promocion de competencia, debido
a que son opuestas, ya que la primera tiende a crear
monopolios, en tanto que la segunda tiende a combatirlos. El
Goblerno deberd propiciar una politica de patentes, tendiente

(33) orgenizacién de las MNaciones Unides; Experlencias Wacionales en la
Adquisicion de ta T togfa; Serie “Desarrollo y Trsnsferencis de
Jecrologfaz WGm. 1; Naciones Unidas; Nueva York, 1978.

(34) knou-how: sfgnifica el conjunto de conocimientos, experienciss vy
sptitudes que &e requieren pars manufactursr un producto © eplicar un
proceso y pars establecer una erpresa a tales fines; 0. N. U.; Ob. Cit.:
Notas Explicativas,
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a promover la investigacién y la aplicacién practica de las
invenciones en beneficio del interés comin y plenamente de
acuerdo con la politica antimonopdlica, lo cual sera posible,
siempre y cuando los derechos exclusivos otorgados en virtud
de una patente, se aprovechen para explotar la invencidén de
conformidad con la 1legislacidn correspondiente y, no para
limitar indebidamente la competencia.

=_Impo a e acié a encias 4

Tacnologia dentro de la Ley.

El principal problema que se detecta a nivel mundial,
es gue la mayoria de los paises son importadores netos de
tecnologia, lo que quiere décir, gue son muy pocos los paises
que poseen tecnologia y muchos los paises que la necesitan,
de lo cual se deriva, pues, el cardcter ‘monopolico, u
oligopdlico para algunos autores, de la comercializacion de
la tecnologia internacicnal; es decir, son mayoria los paises
que la necesitan, y en virtud de lo cual se est«‘:' pagando un
alto precio, un costo demasiado elevado por dicha tecnologia
que es indispensable, inevitablemente para el desarrollo,
para el despegue de caradcter econdémico de los paises en vias
de desarrollo; lo gue se quiere decir, es que existe una alta
-concentracién de tecnologia en manos de unos cuantos paises y
empresas transnacionales, en tanto que son una inmensa
mayoria los que tienen la necesidad de importarla (35).

Al detentar 1los paises ricos la tecnologia y, al
requerir los paises en desarrollo dichos conocimientos, se
crea un desequilibrio entre el poder de negociacidn que tiene
el que detenta la tecnologia y el que guarda el pais o

(35) GARCIA WOREKD, Victor Carlos; AnSlisis de la Nueva Ley Scbre el
Controt y Registro de ta TYrsnsferencia de la Tecrologla y el Uso y

Explotacién de Pstentes y Marcas; Revigta de la_Facultad de Derecho;
uUniversidad Wacional Auténoms de México; Héxico, 19847 p. T33.



empresa que recibe dicha tecnologia. De esto, se puede
concluir, que las condiciones bajo las cuales se celebran los
contratos a nivel internacional, scbre adquisicién de
tecnologia, son condiciones de completo y de absoluto
desequilibrio entre las partes contratantes, derivandose que
uno de los problemas fundamentales para los paises pobres,
receptores de la tecnologia, es el relativo a los altisimos
costos asociados al flujo tecnoldgico (36).

Otro problema que se presenta en el mercado tecnolégico
internacional, es que los paises pobres, en muchos casos,
estan recibiendo conocimientos tecnolégicos  obsoletos,
inadecuados e inapropiados para su estadio écondmico,
recordando que dichos paises, tienen una necesidad vital de
tecnologias intensivas en mano de obra y no aquellas que
engendran desempleo o subocupacién, lo que ha convertido a
los paises pobres en "basureros tecnoldgicos", de los paises
altamente desarrollados y las empresas transnacionales.

Cabe mencionar ademis, que generalmente la tecnologia
se contrata en un s6lo paquete, es decir, no es simplemente
una marca © una patente aislada la que es objeto de un
contrato, sino gue dicho complejo contractual est4 integrado
por una serie de factores o elementos que viene aunados. Se
podria decir, que tanto la inversidn extranjera, como la
transferencia de tecnhologia estan indisolublemente unidas.
Ademds, otros elementos que suelen aparecer con clerta
frecuencia en los paquetes contractuales tecnoldégicos, es el
relative a la publicidad, con el consiguiente mensaje
transculturizante y que involucra, el desplazamiento de los
artistas intérpretes o ejecutantes nacionales (37).

"Algunos paises en vias de desarrollo a partir de la
época de los afos sesentas, se preocuparon por tratar de
establecer algunos controles al flujo de conocimientos

(36) GARCIA MORENO, Victor Carlos; ibidem; p. 734.
(37) GARCIA MORENO, Victor Cerlos; Ibidem; p. 734,
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tecnoldégicos que les llegaba del extranjero. Precisamente,
con la aparicién en México, de la Ley Sobre Transferencia de
Tecnologia en el afo de 1972, algunos empresarios
protestaron, argumentando, que ésta violaba sus garantias
individuales, al restringirseles su libertad de comercio,
industria y que nadie mejor que el empresario sabla que
tecnologia contratar, como contratarla, en que condiciones,
etc. Pero esto no fue cierto, ya que es un hecho aceptado
universalmente y fehacientemente comprobado, que la recepcion
de tecnologia extrafla, no simplemente es un problema
macroecondmico, es decir, que no solamente afecta a 1la
empresa recipiendaria, sino que es un fenémeno que afecta a
toda la socliedad, en virtud de que incide en la balanza de
pagos, al escapar grandes remesas de divisas hacia los paises
desarrollados, por estar Illevandose a cabo contratos en
condiciones leoninas o desventajokas, por estarse contratando
tecnologia que no es ni la apropiada, ni la adecuada para el
pais receptor y para la enpresa recipiendaria" (38).

"En América Latina, la estrategia que han seguido los
paises en via de desarrollo, relativa a la Transferencia de
la Tecnologia, se ha dividido en una doble variante: por un
lade emiten leyes y reglamentos nacionales para controlar, de
una u otra manera, el flujo tecnoldégico y asi evitar las
condiciones leoninas que se presentan a través de las
llamadas clausulas restrictivas, y lograr evitar los precios
tan onerosos, gque dichos paises tienen gque pagar por
recibirla; y por el otro, han intentado modificar 1la
estructura internacional, con el propésito de sacar mayores
beneficios y condiciones mas justas y equitativas, en el
flujo tecnoldgico, asi, por ejemplo, hace algunos afios los
paises en desarrollo presionaron a la Organizacion Mundial de
la Propiedad Intelectual (OMPI), para tratar de modificar el
Convenio de Paris sobre Propiedad Industrial, con el
propésito de establecer un trato preferencial para los paises

€38) GARCIA MORENO, V(ctor Carlos; Ibidem; p. 735.
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en vias de desarrollo, recipiendarics de patentes y marcas, y
otros derechos industriales, obteniendo resultados nulos"
(39).

Por otra parte diremos, que el Estado realizaba tres
tipos de evaluaciones cuando se le presentaba un contrato
sobre la Transferencia de la Tecnologia para su aprobacidn:
la econdmica, la legal y, la de caridcter Tecnoldgico (40).

En lo concerniente a la evaluacién legal, lo que el
Estado buscaba era: 1.~ que el contrato de Transferencia de
Tecnologia, se apegue a las leyes sobre la materia; que
existan los elementos esenciales a toedo contratc;, 2.- que se
revise cuidadosamente lo relativo a las cldusulas
restrictivas o leoninas, gque se garantice por parte del
proveedor el cumplimiento y que la tecnologia que oste
transfiriendo sea de una calidad igual a la del pais que
proviene; 3.- la aplicacién de la ley y el Tribunal
competente (41).

En lo referente a la evaluacldén de tipo econémico que
realizaba el Registro Nacional de Transferencia de
Tecnologia, el Estado mexicano vigilaba las incidencias
negativas o positivas del contrato en la balanza de pagos y"
cuestiones de caracter econdmico.

(39) GARCIA MORENQ, Victor Cartos; Ibidem; p. 736.

(40) En las leyes de 1972 y 1982, schre Transferercia de Tecrologis, que
estuvieron vigentes en nuestro pafs, sélo se contenplaban los aspectos
legal y econdmlco; GARCIA MORENO, Victor Carlos; Cb, Lit; p. 733,

(41) Anteriormente, la ley mexicens aceptabe ls posibiiided det arbitraje
ptivedo comercisl internacionsl, Tafempre y cusndo se eaplicara la ley
mexicena al fonde de la controversla, shora, con las hechss reformes af
Lédigo de Comercio publicedas en el Dierio Oficial de s Federacion de 22
do Jullo del 20 en curso, las disposiciones referentes al arbiteaje
cemercial naclonal y al {nternacional, contenidas en dicho C&digo, sersn
splicsbles cuando e} lugar del arbitraje se encuentre en territorio
nacional, saivo Lo dispuesto en los tratados Internocionales de que
Kéxico sea parte o en otras leyss que estsblexcan un  procedimiento
distinto o- dispongan que determinades controversiss no sean susceptibles
de arbitraje.
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Ahora bien, por lo que respecta al aspecto tecnolégico,
el aparato gubernamental de nuestro pais, no llevaba acabo
ninguna evaluacién de caracter tecnoldgico, ya que nuestras
oficinas nacionales carecen de recursos humanos y técnicos
para saber con precisién si la tecnologia que se nos estd
enviando, es exactamente la adecuada para la empresa mexicana
y para el pais. Por lo que los contratos que presentaban las
partes para su aprobacién, no se refieren a cuestiones
tecnoldgicas, simplemente son un conjunto de clausulas en
cuanto a los aspectos de tipo tecnoldégico. Ademds una vez
aprobado el contrato de transferencia de tecnologia por el
érgano publico, éste ya no tiene posibilidades de verificar
si su contenido en lo legal, en lo econémico, pero sobretodo
en lo tecnolégico se estd o no cumpliendo cabalmente (42).

Para concluir, sefalaré que otra de las funciones
importantes que pretendieron cubrir las leyes de
Transferencia de Tecnologia, fue el referente al pago de
regalias. Para realizar una evaluacién justa de los costos ae
cada tecnologia, se tenia que analizar producte por producto,
proceso por proceso, por lo que se considera que es un tanto
cuanto dificil de calcular un parametro universalmente valido
para todos 1los paises, para todas las tecnclogilas. No
obstante 1lo anterior, 1la mayoria de las leyes sobre
Transferencia de Tecnologia han establecidé un limite para el
pago de las regalias y honorarics relativoes al flujo
tecnoldgico. En el caso de México, dicho limite no estuvo
fijado por 1la 1ley, sino que se establecido a nivel de
prdctica por el Registre Nacional de Transferencia de
Tecnologia, manejandose una cifra estandard del 3% (43).

Como podemos ver, la reqgulacion de la tecnologia dentro
de la Ley de Transferencia de la Tecnologia fue importante,
porque sirvié para evaluar y propicliar que las tecnologias

(42) GARCIA MORENO, Victor Carlos; Ob, Cit.; p.p. 738 y 739,
(43) GARCIA MOREKO, Yictor Carlos; 1bldem; p.p. 740.
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que se iban a internar al pais por medic de los acuerdos de
licencia, fuesen tecnologias que realmente propiciaran el
desarrollo tecnolégico y econdmico de la nacidén; con el
propésito de que el pais fuera adquiriendo un alto desarrollo
tecnoldégico para poder: primero, satisfacer las necesidades
del pais y, segundo, producir para competir en los mercados
nacionales e internacionales. Ademds, traté de propiciar el
equilibrio entre el licenciante y el licenciatario, debido a
que normalmente en las negoclaciones quién tiene la ventaja
es, quién detenta la tecnologia, lo gque hace que el
licenciatario contrate en condiciones desventajosas.

Al respecto, considero gue el omitir reyular la
Transferencia de 1la Tecnologia es un error. Un pals en
desarrollo como es el nuestro, no cuenta con la
infraestructura econémica y los conocimientos tecnolégicos de
los paises desarrollados, sitwacién que se hace notoria en el
caso de la Transferencla de la Tecnologia; el licenciatario
de un pais desarrollado adquiere tecnologia en condiciones
muy diferentes a las gque se obtienen para un pais en
desarrollo, ya que la licencia de tecnologia que se transmite
al licenciatario del pais desarrollado, comprende normalmente
el derecho a utilizar un proceso o técnica de producciédn
concreto, patentado © no patentado y el Know=how
especializado. Tanto e] licenciatario como el licenciante
tiene experlencia tecnoldégica y conocimientos similares. ILos
derechos transferidos junto con el know-how conexo son muy
concretos y bien definidos. En la mayoria de los casos, la
licencia consiste basicamente en la transferencia de derechos
de uso, gque estan proteqgidos por patentes o secretos de
fabrica o comerciales (entiéndase secretos industriales}, y
no pueden utilizarse de otra manera. Ambas partes tienen
pleno conocimiento de las complejidades de la licencia, los
derechos y las obligaciones de cada parte y los niveles
respectivos de experiencia tecnoldgica. Esto se debe, a gque
los paises desarrollados cuentan con el capital y 1los
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conocimientos técnicos avanzados, para poder optar por la
tecnologia mds avanzada y que mas le convenga a us intereses.

En cambio en los paises en desarrollo, los princilpales
problemas relacionados con la transmisién de la tecnologfa
son como sefiald, econdmicos y tecnolégicos. Es decir, en
general cuando uha empresa privada toma la decisién sobre la
tecnologia que desea obtener bajo licencla, trata de elegir
la wmds avanzada, sin embargo la seleccién de la tecnologia
reside en la tecnologia misma y en la viabilidad econdmica.

En el aspecto tecnoldgico diré, como ha quedado
demostrado en mliltiples ocasiones, una tecnologia adecuada
para un pais, no es necesariamente la mejor en el otre, ya
que muchas veces un pals desarrolla tecnologia adecuada para
satisfacer sus proplas condiciones y necesidades, y no
necesariamente para exportarla a otros paises.

En otras ocasiones, 1las organizaciones que han
desarrollado tecnologias realmente nuevas, se muestran poco
dispuestas a concederlas bajo licencia, a menos que se trate
de condiciones muy rentables, y aunque se satisfagan estas
condicionas, tales tecnologiag avanzadas no pueden ser las
mas apropiadas para un pais desarrollado determinado.

En tal virtud, los paises en desarrollo se encuentran
en una sitvacién de gran desventaja en la seleccién de la
tecnologia que desea adquirir por medio de la 1licencia,
debido a gue la tecnologia de los paises desarrollados no se
ajustan muchas veces, concretamente, a las condiciones que
imperan en los paises en desarrollo. Ademds, los pailses en
desarrolle no tienen 1la infraestructura necesaria para
estudlar y evaluvar las diversas tecnologias disponibles; es
mds, algunas veces ni siquiera cuentan con informacidén sobre
cudles son las tecnologias disponibles para una tarea
determinada. Una organizacién que trate de vender su
tecnologia a un pais en desarrollo, rara vez proporcionard un
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asesoramiento tan completo e imparcial en relacién a 1la
seleccién y funcionamiento de tecnologia apropiada. Esto trae
como consecuencia, que los paises deben adquirir también
ademds de la tecnologia, los servicios de expertos para su
aplicacién y funcionamiento.

Es mas, muchos de los paises en desarrollo incluso
carecen de los conocimientos necesarios para elegir a sus
asesores, Ya que no es facil elegir a un consultor
independiente e imparcial que asesore sobre la seleccién de
la tecnologia ha adquirirse. Las desventajas pueden ser
numerosos, ya que dicho asesor puede no estar familiarizado
con los antecedentes, la infraestructura y las cohdiciones
soclales de un pais en desarrollo, asimismo, su-.asesoramiento
est4d condicionado por la experiencia que ha obtenido en las
industrias que le son familiares,

Por otra parte, cuando la tecnologia se obtiene como
asistencia extranjera, la participacién de los paises en
desarrollo es bastante escasa, ya que se limita solamente a
las tecnologias disponibles en el pais desarrollado dgue
ofrece la asistencia, es decir, "la tecnologia apropiada",
las condiciones en que se transfiere dicha tecnolégica de un
pais desarrollado a un pais en desarrollo, y la influencia
que pueden ejercer los paises desarrollados scbre los que
estén en desarrollo, en toda transaccién, estan sjiempre
deterninados por la asistencia que se ofrece.

En lo dque respecta al 4ambito econdmico, la tecnologia
més compleja resulta no ser eficiente en algunas
circunstancias, es decir, un proceso que resulta muy rentable
para una empresa, puede producir en ocasiones, el efecto
contrario respecto de otra. Un ejemplo puede ser, una empresa
que importéd un equipo integrado con mecanismos de
automatizacién muy complejos para interconectar el proceso de
produccién de determinada planta, funcioné correctamente; sin
embargo, el costo del equipo y de la capacitacién de los
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técnicos fue tan elevado, que afecté gravemente 1la
rentabilidad de la planta.

otro ejemplo es el referente a una empresa gque
introdujo un moderno sistema de produccién en masa. En el
corto plazo, no podrd encontrar clientes suficientes para sus
productos, por lo tante sufrira pérdidas considerables
durante un periodo prolongado hasta que el costo fijo de sus
insumos en el mercado se eleve a tal grado que implique el
cierre de la empresa.

otro caso, es el de una empresa que se dedique a
extraer minerales del subsuelo, y adquiera un equipo de
perforacién muy costoso para su exploracién, sin ambargo
dicha empresa al no contar con los suficientes datos
geoldégicos, no podra utilizar el equipo.

Asi, pues, considero que antes gue una enmpresa
introduzca cualquier tecnologia mediante compra o licencia,
debe cuidar diversos factores como la experiencia técnica, la
mano de obra, la disponibilidad de materias primas,
repuestos, componentes, madquinas e instalaciones, el mercado,
la competencia, la duracién del producto, la disponibilidad
de fondes. Pero también considero, con independencia de que
las empresas deben transformar su tecnologia la ley
monopdlica que se aplique en nuestro pais, no debe copiar al
modelo Europeo, puesto gque todos los paises integrantes del
Continente Eurcpeo, tienen el mismo nivel de desarrollo, y lo
que se transmite como tecnologia de un pais a otro, es el
derecho de usar una patente o secreto de fibrica, y ya que en
este caso ambos cuentan con los mismos conocimientos para
utilizar la tecnologia que se transmite, no presentard a
futuro problemas en su aplicacion.

En cambio, México, es un pais que esta en desarrollo y
que como ya manifesté, no cuenta con los suficientes recursos
econdmicos y tecnoldgicos para poder competir con los paises
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desarrollados. Si en el caso de ratificarse y promulgarse el
Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de América y
Canadd, estimo que es necesario tener los mismos
conocimientos técnicos y cientificos que los paises
desarrollados, de lo contrario la tecnologia importada no
podrd ser aprovechada por la empresa adquirente.

Por lo anterior considero, si bien debe seguirse
regulando en nuestro pais la Transferencia de la Tecnologia,
es urgente verificar el clausulado de los contratos de
Transferencia de Tecnologia para verificar su utilidad en
condiciones propias a nuestras empresas. Para lo cual
considero que deben de tomarse en cuenta los giguientes
puntos:

a) Que la tacnologia que llegue a nuestro pais se
encuentre desarrollada en todos sus procesos en el pais de
que proviene, es decir, muchas veces en el pais de que
proviene la tecnologia, el proceso se encuentra desarrollado
en un 80% y el dltimo 20% del procesos tecnolégico todavia no
se desarrolla. Si para una empresa que cuenta con 1la
capacidad técnica suficientemente avanzada, suele ser dificil
terminar de desarrollar el dltimo 20% del proceso
tecnolégico, con mayor razén, le serd casl imposible sino es
que imposible desarrollar ese 20% restante a las empresas
que no cuentan con la infraestructura adecuada, razén por la
que considero que la tecnologia seleccionada debe haber side
probado comercialmente, previamente a su transferencia.

b) Debe determinarse y comprobarse que la empresa que
recibe la tecnologia, posee la capacidad técnica necesaria en
el campo de que se trata.

¢) Que la tecnologia que se transmite sea rentable para
nuestro pais. Para determinar este criterio, se debe de tomar
en cuenta la rentabilidad de la inversidn, la cual depende de
la vida util del producto en relacién con el rapido
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desarrollo de tecnolegia nueva y mejorada. Tal es el caso de
las industrias en donde 1las innovaciones tecnolégicas se
producen relatjivamente rapido, es decir un producto o proceso
se convierte en obsoleto con la aparicién de un producto o
proceso mejor.

d) Que las materias primas, productos intermedios y
componentes que se necesiten para desarrollar la tecnologia
transmitida sean faciles de conseguir y de preferencia en
nuestro pais, o que por lo mencs le garantice al
licenciatario un abasto considerable de tales componentes.

e) Ademds deber4d de cuidarse que la tecnologia
transmitida de un pais a otro, no tenga repercusiones
ambientales graves, durante el proceso o consume de los
productos que se elaboren con motivo de dicha tecnologia.

£f) Se deberd de cuidar que las empresas que adgquieran
la tecnologia extranjera, cuenten con fondos financieros
suficientes para mantenerse solventes hasta que las
operaciones comiencen a rendir sus frutos. Esto con el
propésito de que 1las empresas nacionales no empiecen a
desaparecer, y el mercado nacional no deje de competir con el
internacional y la economia nacional se vea afectada.

g) Otro aspecto importante que deberid de tomarse en
cuenta al momento de legislar, es que la tecnologia adgquirida
sa ajuste a las condiciones climiticas de nuestro pais, vya
gque muchas veces el calor o el frio, producen que el costo de
operacién se eleve provocando situaciones adversas en la
empresa que recibe la tecnologia, es decir estas condiciones
climatoldgicas pueden afectar la rentabilidad de una empresa.

h) Por Ultimo considero que de ser posible, se regule
gque el traspaso de la tecnologia, debera de incluir los
conocimientos técnicos y los avances que se presenten al
respecto y que no sea posible transmitirlos al momento del



traspaso de la tecnologia, para que la empresa que la reciba
pueda desarrollarla y contar con los avances que sobre de
dicho traspaso tecnoldgico, vaya desarrollando el
licenciante.
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CONCLUBIONES

1.~ La Ley de TFomento y Proteccién de la Propiedad
Industrial, es una ley de corte proteccionista, que se cred
con tal caradcter, debido a las exigencias de los Estados
Unidos Qe América y Canadd para suscribir el Tratado
Trilateral de Libre Comercio con nuestro pais.

i 2.~ En mi opinién, el 1legislador al momento de
discutir y aprobar la Ley de Fomento y Proteccién de 1la
Propiedad Industrial pensé mds en proteger los intereses de
log inventores o titulares extranjeros, que en .los intereses
de los inventores o titulares nacionales.

3.~ Los innovaciones de la Ley de Fomento y Proteccidn
de la Propiedad Industrial vigente, con respecto a 1la
anterior ILey de Invenciones y Marcas, son casi en su
totalidad de tipo administrativo, ya que el propdésito de esta
nueva ley es aumentar la inversidén extranjera en nuestro
pais. lo cual considero es un requerimiento basico para
generar mayor empleo y produccién, sin embargo esto pudo
lograrse con la Ley anterior,

4.- la desaparicién de la figura patentes de invencién
en la Ley vigente, deja una gran laguna en cuanto a las
mejoras que se realicen sobre procesos ya patentados debido
que este aspecto quedard sin proteccion juridica alguna.

5.- La Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad
Industrial presenta deficiencias en cuanto a la técnica
legislativa, como se demostrd en el presente trabajo.

6.~ Considero también,. en base al estudio realizado en
este trabajo y, en las conclusiones anteriores, que no
hubiese sido necesario abrogar la ley de Invenciones y
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Marcas, sino que hubiese sido mejor, reformar y corregir los
errores legislativos de corte juridico y practico que se
habian venide presentando hasta la fecha, ya que
practicamente la Ley de Fomento y Proteccidn de la Propiedad
Industrial es una copia de la Ley de Invenciones y Marcas ya
abrogada, en cuanto a redaccidén y articulado, con la salvedad
de las innovaciones que presenta la legislacion vigente.

7.- Asinismo, considero que el haber requlado dentro de
la Ley de Fomento y Proteccidén de la Propledad Industrial, la
creacién de un Instituto especializado en wmateria de
propiedad industrial, come lo sera el Instituto Mexicano de
la Propiedad Industrial, es una buena medida, ya que se
contard con un organismo especializado en dicha materia, como
existe en otros paises a saber: Estados Unidos de América,
Japén, Brasil y Espafa.

8.~ También considero, que el haber revestido al
Instituto Mexicano de la Propledad Industrial con el cardcter
de organismo descentralizado es una adecuada propuesta debido
a la importancia gque tendrda este organismo en materia de
Propiedad Industrial.

9.~ Es necesario que la Gaceta de Invenciones y Harcas
que publica el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial,
se publique puntualmente dentro del término que sefiala la
propia Ley, a fin de dar a conocer al publico en general lo
més pronto posible, los avances de las invenciones y signos
distintivos que se vayan presentando y regulando en materia
de Propiedad Industrial, con el propdsito de fomentar entre
las personas la actividad inventiva, los conocimientos y
avances tecnolégicos para crear una cultura entre la gente
respecto de dicha materia.

9.~ Considero que el reqular la Transferencia de 1la
Tecnologia uUnica y exclusivamente por conducto de la Ley de
Competencia Econdmica (Ley Antimonopoliocs), es insuficiente a
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mi parecer, ya que dicha Ley, no contempla aspectos
indispensables en materia de Tecnologfa Industrial y su
traspaso.

10.~ Por udltimo, es indudable que conforme pasa el tiempo, el
munde avanza tecnoldgicamente, y para poder proteger esos
avances tecnolégicos es necesario que los distintos paises
mantengan actualizadas sus legislaciones en materia de
Propiedad Industrial.
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APENDICE UXO

El dia 20 de diciembre de 1993, se publicé en el Diario
oficial de 1la Federacidén, el texto del Tratado de Libre
Comercio, celebrado entre Estados Unidos de Norteamérica,
Canadd y México, mismo que entréd en vigor el dia 1 de enero
de 1994.

Este tratado trilateral, se encuentra dividido en ocho
partes. La Sexta, denominada Y"Propiedad Intelectual", consta
de un sdélo capitulo, el XVII, el que también se le denomina
"Propiedad Intelectual®.

Dicho capitulo se encuentrd integrado por 21 articulos,
cada unc de los cuales lleva un subtitulo. A continuacidn se
hard un breve resumen de los mismos.

Art. 1701. NATURALEZA Y AMBITO DE LAS OBLIGACIONES.

Regula que las Partes otorgardn en su territorio a los
nacionales de otra parte, proteccidén y defensa adecuada y
eficaz para los derechos de propiedad intelectual. Asimismo,
establece que para lograr dicha proteccidén y defensa las
partes aplicaran: 1) El Convenio de Ginebra para 1la
Proteccién de 1los Productores de Fonogramas Contra la
Reproduccién no Autorizada de sus Fonogramas, 2) El Convenio
de Berna para la Proteccidn de Obras Literarias y Artisticas,
3) El convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad
Industrial y, 4) El Convenio Internacional para la Proteccidén
de las Obtenciones Vegetales o la Convencidén Internacional
para la Proteccién de Nuevas Variedades de Plantas.
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También se establece la obligacién de las Partes, de
adherirse a los textos citados de estos convenios, si atn no
son parte de ellos a la fecha de entrada en vigor del Tratado

(1).
Art. 1702. PROTECCION AMPLIADA.

Regula que cada una de las Partes podrd otorgar en su
legislacién Interna, una proteccidén mas amplia a los derechos
de propledad intelectual gue la gue otorga el Tratado.

Art. 1703. TRATO HACIONAL.

El presente articulo no se resume por no formar parte
del estudio de la presente tesis.

Art. 1704. CONTROL DE PRACTICAS8 O CORDICIONES ABUSXVAS
O CONTRARIAS A LA COMPETENCIA.

Regula la facultad de las Partes de poder adoptar
nedidas adecuadas, tendiente§ a impedir gque la concesién de
licencias, pueda constituir un abuso en los derechos de
propliedad intelectual con efecto negativo sobre la
competencia en el mercado correspondiente.

Art. 1705. DERECHOS DE AUTOR.

El presente articulc no se resume por no formar parte

del estudio de la presente tesis.
Art. 1706, FONOGRAMAS.

El presente articulb no se resume por no formar parte
del estudio de la presente tesis.

(1) Wéxico s la fechs, no forma parte de los convenios citados en el
inciso &) del presente srtfcuto, Dispone de un plazo de dos aflos contados

s pertic de la fecha de entrads en vigor del Trastado que nos ocups, para
sheriree 2 ellos,
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Art. 1707. PROTECCYON DE SENALES DE  SATELITE
CODIFICADAS PORTADORAS DE PROGRAMAS.

El presente articulo no se resume por no formar parte
del estudio de la presente tesis,

Art. 1708. MARCAS.

Entre lo mias importante del texto, encontramos que para
efectos del Tratado, una marca es cualquier signo o cualquier
combinacién de signos que permita distinguir los bienes o
sefvicios de una persona de los de otra, inclusive nombres de
paréonas, disefios, 1letras, numeros, colores, elementos
figurativos o la forma de los bienes o la de su empaque, Las
marcas incluiran las de serviclos y las colectivas y podrén
incluir las marcas de certificacién (2).

También encontramos, gue impide el uso de una marca
registrada a todas las personas que no cuenten con el permiso
del titular de la misma, establece un sistema para el
registro de las marcas, reglas sobre los bienes y serviclos a
los que se les aplicard una marca y, para determinar si una

marca es notoriamente conocida.

Sefiala que la vigencia de la proteccién de las marcas
no podrd ser menor a diez afios, pudiéndose renovar
indefinidamente por plazos iguales; la cbligacién de usar la
marca para conservar el registro; las condiciones para
transmitir el uso de la marca u otorgar licencias de uso; y

los casos en gue ho podrd registrarse una marca.

€2) Oeberé reformarse ¢l artfcule 90 fraccién ¥, de la Ley de Fomento y
Proteccidn de la  Propledsd Industefal, que esteblece quet “no  se
registrarén como marca, las letras, los nameros o colores wislades o
menos que eatén combinadot ¢ ecompafados de elementos tales como signos,
disefios o dencminaclones, que 1les den un carécter distintive,* 1O
enterfcr, con el propSeito de poder dar cumplimiento a o que ettablece
el Tratedo en éste artfculo.
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Art. 1705. PATENTES.

En dicho articule se establece cuales son las
invenciones patentables y no patentables; los deraechos y
limitaciones que tiene el titular de una patente de un
producto o proceso, segin sea el caso; los casos eh que podrd
revocarse la patente; la facultad de los titulares de una
patente de poder cederlas o transmitirlas; los casos en que
el demandado tenga la carga de la prueba y:; la vigencia de
las mismas, la cual no podra ser menof de veinte afios
contados a partir de la fecha de presentacién de 1la
solicitud, o de diecisiete afios a partir del otorgdmiento de
la patente.

Art. 1709, EBQUEMAS DE  TRAZADO DE CIRCUITOB
BEMICONDUCTORES INTEGRADOS.

Este articulo establece, que cada una de las Partes
protegerd los esquemas de trazado (topografias), de circuitos
‘integrados (esquemas de tpazado}, conforme al Trato de
Propiedad Intelectual Respecto de los Circuitos Integrados.
Contiene disposiciones por las cuales se considera ilegal la
importacién, venta, distribucién, de estos productos. Prohibe
el otorgamiento de licencias obligatorias respecto de los
mismos y, establece un término de proteccién para ellos no
menor a 10 afios, contados a partir de la presentacién de la
solicitud de registro; o de la primera explotacién comercial
del esquema de trazado, en cualquier parte del mundo en gue
tenga lugar, previendo también que 1la proteccidn puede
caducar 15 afios despuds de la creacién del esquema de trazado
(3).

€3) A la fecha, la Ley de Fomento y Proteccién de |a Propiedad Incdstrial
no otorgs este tipo de peoteccidn. Méxlico & rafz de Lo celebracion del
Tratado de Litre Comercio que nox ocupe, adquiri6 la obligscion de



Art. 1711. SECRETO8  INDUSTRIALES,

En el mismo se establece, que las Partes proveran a
cualquier persona, de los medios legales para impedir que los
secretos industriales se revelen, adquieran o usen por otras
personas, sin el consentimiento de las que legalmente tengan
bajo su control 1la informacién referente al secreto
industrial.

Regula que para poder proteger el secreto industrial,
el mismo deberd constar en documentos, medios electrénicos o
magnéticos, discos 6pticos, microfilmes, peliculas u otros
instrumentos similares.

Establece también, gue no se podra limitar la duracidén
de la proteccidén de los mismos, asi como no se podrd impedir
el licenciamiento voluntario imponiendo condiciones excesivas
o discriminatorias a tales licencias, ni condiciones que
disminuyan su valor.

Asimismo, regula las medidas para mantener el secreto
industrial con motivo de registros especiales de productos
farmoquimicos, agroguimicos que utilicen nuevos componentes
quinmicos, para su comercializacion.

Art. 1712. INDICACIONES GEOGRAFICAB.

Este articulo requla, que cada una de las Partes
proverd a cualquier interesado 1los medios legales para
impedir cualquier uso que constituya un acto de competencia
desleal, en relacidn a dichas indicaciones.

Prohibe el registro de una marca, que consista en una
indicacién geogrifica, respecto de productos que no se

otorgar (s proteccidn en un plazo que no exceda de cuatro sfos después de
ls entrada en vigor del Tratada.



originan en el territorio, regién o localidad indicada, si el
uso de tal indicacién en la marcad es de tal naturaleza que
induzca al piblico al error en cuanto al origen geografico
del producto. Asimismo, establece las limitaciones a 1la
obligacidon de proteger las indicaciones geograficas (4).

Art. 1713. DISENOS INDUSTRIALES.

Establece que no se protegerdn los disefios industriales
que no se consideren nuevos u originales, -si no difieren en
grado significativo de disefios conocidos o de combinaciones
de caracteristicas de disefios conocidos; y cuando dicha
proteccién se extienda a disefios que obedezcan esencialmente

a consideraciones funcionales o técnicas (5).

Tanbién  regula la proteccién de los diserios
industriales en particular; los derechos gue tiene el titular
de un disefic industrial protegido, de impedir que otras
personas sin su consentimiento, fabriguen o vendan articulos
que ostenten o incorporen un disefio. Asimismo, establece
limitaciones a la proteccién de dichos disefios y, un periodo

de proteccién de los mismos de 10 afios como minimo.

(6) Aunque en ésta parte del Tratado de Libre Comercio no se estsblece
neds sl respecto, Canads y México reconocen sl  "Bourbon VWhiskey" y
*“Tamesse Whiskey® come producto originerio de Tennesse, Estados Unides
de MortemnSrica; Mixico y Estados Unldos de Norteaméricas reconocen sl
uranadisn Whiskey® comy producto originario de Cenadd; y Estados Unidos
de Norteamérica y Cenads reconocen sl “Tequite® y sl PHezcal® comd
productes  originarfos de  México; prohibiends la  wvents de  dichos
peoductos, & menos que hsyan sido elsborsdos en el pafs respectivo de
origen y conforme a las leyes y reglomentos del pafs respectivo,

{5) El Licenciado Julio Javier Cristiani, en su obra "Algunos Comentsrios
de Cordcter Préctico st Cespftulo de Propledad Intefectust en el tratsdo
de Libre Comercio de América del Norte®, publicedo en ls Revista de 1o
Universidad [beroamericana, consfders que debers reformarse el artfculo
31 de ls Ley de Fomento y Proteccisn de |a Propiedad industrial, pueste
que dicho precepto en la forma en que se encuentra redactado actuaimente,
otorgar(s peivilegios fndebidos a quien en realidsd no es el creador del
disefio y simplements 1o hays imitedo de uno que existe en el extranjero,
pers descanocido en México, cresrdo una barrers indebids en el comercio.
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Art. 1714, DEFENSA DE 108 DERECHOB DE PROPIEDAD
INTELECTUAL. DIBSPOSICIONES GENERRLES.

En este articulo, se contempla por parte de los
contratantes, 1la adopcién de medidas y procedimientos

~administrativos y judiciales eficaces contra cualquier acto

que infrinja los derechos de propiedad intelectual
comprendidos en este capitulo, incluyendo recursos expeditos
para prevenir Ainfracciones, evitando que dichas mnedidas

intexrunpan el comercio legitimo.

Art. 1715, ABPECTOB PROCESALES EBPECIFICOS Y RECURS08
EN PROCEDIMNIENTOS8 CIVILES ADMINISTRATIVOS,

En este articulo se preven una serie de reglas
detalladas que deberdn de reunir los procedimientos
Judiciales y administrativo;: previstos en el Tratado, entra
otras a saber: 1) que los demand;dos tengan derecho a recibir
notificacién oportuna por escrito con suficiente detalle,
incluyendo el fundamento de su reclamacidén; 2) se autorice a
las partes estar asistidas de un abogade y; 3) 1los
procedimientos incluyan medios para identificar y proteger la
informaci6n confidencial.

Art. 1716. MEDIDAS PRECAUTORIAS.

Este articule, contiene normas muy detalladas sobre la
facultad gque le concederdn las Partes a sus respectivas
autoridades judiciales, de poder expedir y ordenar medidas
precautorias rapidas y eficaces para evitar infracciones de
cualgquier derecho de prépiedad intelectual, y en particular
la importacién de nercancias infractoras. BAsimismo, sefala
los requisitos para dictar, mantener y revocar dichas
medidas.

Art. 1717. PROCEDIMIENTO Y SANCIONEE PENALES.
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El presente articulo prevee, que las Partes
establecerin sanciones penales en los casos de fabricacién de
marcas y pirateria de derechos de autor, asi como también
érdenes de secuestro, decomiso y la destruccidén de las
mercancias infractoras y de cualquiera de los materiales o

instrumentos, que se hayan utilizado para su fabricacién.

Art 1718. DEFENSA DE 1LOS DERECHOB DE PROPIEDAD
INTELECTUAL BN LA FRONTERA.

Establece que las Partes adoptaran un procedimiento que
permita presentar al titular de un derecho, gue tenga motivos
vAdlidos para sospechar que pudiese producirse la importacicn
de mercancias falsificadas o pirateadas relacianadas con una
marca o derecho de autor, una solicitud por escrito ante las
autoridades competentes, sean administrativas o judiciales,
para gque la autoridad aduanera suspenda su despacho para su
libre circulacién. Asimismo, sefiala las bases que debera
reunir dicho procedimiento.

Art. 1719. COOPERACION Y ASISBTENCIA TECNICA.

En el presente articulo se establece que las Partes se
otorgaran asistencia técnica y promoverdn la cooperacidn
entre sus autoridades competentes, con el propdsito de
eliminar el comercio de los productos que infrinjan los
derechos de propiedad intelectual, Dicha cooperacién incluira
1a capacitacidn de personal.

Art. 1720. PROTECCION DE LA MATERIA EXISTENTE.

Por medio de este articulo, se fijan las reglas de
aplicacién del Tratado, para los supuestos o conductas
realizadas con anterioridad a 1la entrada en vigor del
Tratado, en 1o que respecta a la propiedad intelectual.
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Art. 1723, DEFINICIONES.

El presente articulo, contiene una serie de
definiciones para los efectos de interpretacidn del presente
capitulo y del Tratado mismo.



APENDICE DOS

En el Diario Oficial de 1la Federacién de 10 de
Diciembre de 1993, aparecié publicado el Decreto por el que
se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el
cual consta de dieclocho articulos, de los cuales cinco son
transitorios.

A continuacién comentaré de manera general, las
posibles semejanzas que pudiesen existir entre el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial propuesto en el presente
trabajo y el creado mediante el decreto citado con
anterioridad.

considero que el planteamiento del suscrito en el
presente trabajo acerca de como deberia gquedar conformado el
Instituto Mexicano de la Propledad Industrial, nc se alejé de
la forma en que el decreto multicitado regula la creacidén del
Instituto aludido.

Por lo que respecta a la forma en que el decreto de
referencia regula la creacién y las atribuciones de dicho
Instituto en los articulos 1lo. y 3o0. respectivamente, estimo
que el suscrito al hablar de la naturaleza y el objeto que
deberfa de <tener el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial propuesto en el presente trabajo, contemplé lo que
en dichos articulos se regula.

En el presente decreto se regula que el domicilio legal
del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, sera el
Distrito Federal, situacién que me parece acertada en virtud
de que el Distrito Federal es la parte de la Republica
Mexicana en donde se dan la mayoria de los procesos
tecnolégicos y productivos del pais, ademas de que es la sede
principal de los Organos de la Administracién Piblica
Federal: en relacién a la posibilidad de que el Instituto de
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referencia pueda abrir oficinas en toda 1la Repiblica,
considero que las mismas Qeberdn de abrirse en principio, en
las Ciudades de mayor importancia y desarrollo tecnolégico e
industrial como son Guadalajara, Monterrey y Ledn; en lo gue
respecta a la posibilidad de abrir oficinas en el extranjero.
Estimo que es una facultad que se regquld con el propdsito de
que cuando el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial,
requiera de una oficina que lo represente en el extranjero
para poder asi cumplir con las funciones gque se le
enconiendan a través de la Ley de Fomento y Proteccién de la
Propiedad Industrial y el decreto que lo crea, se encuentre
en la posibilidad juridica de poder establecerla.

Ahora bien, por lo que se refiere a la manera en gque-el
presente decreto regula come deberd integrarse el patrimonio
del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (Art. 50.),
considero que también se cubrieron los supuestos gque enuncia
el articulo So. de dicho decreto, al hablar en el presente
trabajo sobre el patrimonio que deberd integrar al Instituto
multicitado.

Respecto a la Junta de Goblerno y a el Director General
como drganos que deberadn integrar la administraoidn del
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (Art. 6o.),
quiero sefialar que en el presente trabajo se sefialaron a un
Consejo Consultivo y al el Director General del Instituto
aquf propuestc, como drganos maximos de dicho Instituto,
quienes serian los encargados de la administracién gel mismo
y de cumplir con las funciones que se les atribuyeron en este
trabajo.

Por lo que se refiere a la forma en que deberai
integrarse la Junta de Gobierno regulada en el presente
decreto (Art 7o0.}, ésta no dista mucho de la forma que el
suscrito propuso se conformara el Consejo Consultivo para
integrar el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en
el presente trabajo, toda vez gque se sugirié que el Consejo
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Consultivo, quedara integrado por doce miembros compuestos
por los titulares de las Secretarias de Comercic y Fomento
Industrial, Educacién Publica, Agricultura y Recursos
Hidraulicos, Hacienda y Crédito Publico; por representantes
del cConsejo Nacional de ciencia y Tecnologia, Universidad
Nacional Autdnoma de México, Instituto Politécnico Nacional;
por dos personas de reconocido prestigio que impartan 1la
Catedra de Propiedad Industrial o que hagan de ella su
principal actividad; por dos representantes del sector
privado, ya sea empresarios o industriales y; por el mismo
Director General del Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial. En tanto que el decreto de referencia sefiala que
deberan de ser nueve los miembros que deberdn de integrar la
Junta de Goblerno, compuestos por el Secretario de Comercio y
Fomento Yndustrial; un representante designado por la propia
Secretaria de Comercio y Fomento Industrial; dos
representantes de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico
y: sendos representantes de las Secretarias de Relaciones
Exteriores, Agricultura y Recursos Hidraulicos, Educacién
Piblica; asi como un representante del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnologia.

Como puede notarse el planteamiento del suscrito
respecto de los organismos, representantes y personas que
deberian integrar el Consejo Consultivo propuesto en este
trabajo, concuerda con varios de los miembros que deberan
integrar la Junta de Gobierno regulada en el decreto en
cuestisn.

En relacién a esto, opino que la forma en que se
integrard la Junta de Gobierno que conformarad al Instituto
Mexicano de la Propjedad Industrial, no cubre las
expectativas para el cual fue creado, toda vez que la misma
también deberia estar integrada por representantes o
titulares de dependencias que se dediquen a la ensefianza e
investigacién como son las Universidades o Institutos
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Tecnoldgicos y, por representantes del sector industrial, en
virtud de que la politica del Gobierno Federal es la de
crear, generar e impulsar el desarrollo de la tecnologia en
nuestro pais, evitando que exista como ha existido siempre,
una barrera entre los centros de ensehanza superior vy
tecnoldégica con el sector industrial, es decir que actuen en
forma conjunta para alcanzar un mayor desarrollo industrial y
tecnoldgico, ya que anteriormente, ni unos ni otros, lograban
alcanzarlo como era su deseo, ya sea por falta de recursos
tanto materiales como humanos -} por falta de
intercomunicacién, toda vez que en nuestro pais, la mayor
parte de la tecnologia se genera en los centros de ensefanza
superior y tecnoldgica, tecnologia que en la mayoria de los
casos no alcanza su maximo desarrollo por la falta de
recursos econdmicos en dichos centros de ensefianza, en tanto
que la tecnologia con la cual cuentan las industrias que la
mayoria de las veces es lmportada, no puede ser aprovechada
al méaximo, por la falta de personal que cuente con los
conocimientos técnicos y clentificos necesarios para
desarrollar y aprovechar al maximo la tecnologia existente en
ellas, siendo que de existir un vinculo entre los centros
educativos y los industriales estimo que nuestro pais podrd
obtener los avances tecnolégicos e industriales propuestes
por el Gobierno Federal:; por lo anterior, es gque sugiero que
la Junta de Gobierno regulada por el presente decreto, se
encuentre integrada ademads de las personas o representantes
geflalados en el mismo, por representante o titulares de
centros de ensefianza superior y tecnoldégica y por
representantes del sector industrial de nuestro pais, ya que
seria una forma de alcanzar la comunicacién que se desea por
parte del Gobierno Federal.

En lo concerniente a la periodicidad con que deberan
celebrarse las sesiones ordinarias por parte de la Junta de
Gobierno (Art. 8o.), cabe sefialar que es la misma que propuso
el suscrito en el presente trabajo para el Consejo
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Consultivo, lo que no contempld el suscrito, fue la facultad
que se le confiere a los integrantes de la Junta de Gobierno,
para convocar a sesiones extraordinarias a la misma, lo cual
considero una buena idea, ya que no se dejara como facultad
exclusiva del Presidente de la Junta de Gobierno, el poder
convocar a sesiones extraordinarias a la misma.

Ahora bien, por lo que respecta a las facultades
previstas en articulo 90. para la Junta de Gobierno, en el
daecreto que crea al Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial, el proyecto que sustenta el suscrito respecto de
las facultades que deberia de tener el Consejo Consultivo que.
formaria parte del Instituto Mexicano de. 1la Propiedad
Industrial propuesto en el mismo, no se considerc ¢omo en el
decreto citado con anterioridad, que el Consejo Consultivo en
este caso la Junta de Gobierno, sugiriera las bases y los
montos de las tarifas por los servicio gque preste el
Instituto, en coordinacién con la Secretaria de Comercio y
Fomento Industrial, y 1la aprobacién de la Secretaria de
Haclenda y Crédito Publico, como se hace en el decreto
multicitado para la Junta de Gobierno, lo cual considero
acertado, toda vez que la Junta de Gobierno en base a las
experiencias adquiridas en el desempefic de sus funciones y en
las necesidades del Instituto, podrad determinar de la mejor
forma posible el cobro de 1las tarifas por los servicios
prestados en el Instituto Mexicano de 1la Propiedad
Industrial.

En lo concerniente a las facultades reguladas para
el Director General del Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial en el decreto multicitado (Art. 10.), cabe
seflalar, que en el presente trabajo no se estipuld dentro de
las facultades previstas para el Director General, una
referente a ejercer el presupuesto del Instituto con sujecién
a las disposiciones legales aplicables, toda vez que para que
el Instituto multicitade funcione correctamente, opino que el
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Director General deberd utilizar el presupuesto otorgade al
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en forma debida
y conforme a las necesidades primordiales del Instituto y sus
usuarios.

Ahora bien, por lo gque hace a los requisitos que debera
reunir el Director General del Instituto Mexicano de 1la
Propiedad Industrial, contemplados en el articulo 11 del
depreto de referencia, son los contemplados por el suscrito
al hablar de los requisitos que deberia reunir la persona que
ocupara el puesto de Director General en dicho Instituto.

Por 1o que respecta a los dérganos internos de control y
vigilancia, regulados en el articulo 12 del decreto
multicitado, cabe sefialar que dichos érganos no se encuentran
contemplados en el proyecto de Instituto Mexicano de 1la
Propiedad Industrial elaborado por el suscrito en el presente
trabajo, sino gque la wvigilancia y control interno del
Instituto los dejé a cargo del Director General y el
Secretario General del Instituto.

Al respecto opino, que loc regulado por el articulo 12
de- del citado decreto, serfia lo mis conveniente para el
perfecto funcionamiento, control y vigilancia de éste, toda
vez que no se concentraria del todo en los drganos encargados
de la administracién del Instituto multicitado la tarea de
controlar y wvigilar el buen funcionamiento del mismo, ya que
debemos de tomar en cuenta la carga de trabajo que tendrén
dichos 6rganos, en virtud de las facultades que les concederi
el Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial.

También cabe sefialar, que como se habia previsto en el
proyecto realizado por el suscrito, sobre el régimen laboral
del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en el
presente trabajo, el mismo se regira por lo dispuesto en el
Apartado B del articulo 123 de la Constitucidn Politica de
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los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que éste apartado es
el que regula las relaciones laborales de los trabajadores
del Estado.

Por ultimo y en relacién a 1los articulos tercero y
cuarto transitorios del presente decreto, considero que tal
como se propuso en el presente trabajo, las Areas técnicas
que forman parte de la Direccién General de Desarrollo
Tecnolégico de 1la Secretaria de Comercio y Fomento
Industrial, pasarén a formar parte del Instituto Mexicano de
la Propiedad Industrial y, dicha Secretaria se dedicara
unicamente a otorgar o negar el titulo respectivo, cuando el
Instituto aludido le comunique a la Secretaria el resultado
obtenido de los exdmenes practicados a una invencién o signo
distintivo. ' :

En tal virtud, como podré4 notarse del breve analisis
que se hace del decreto por el que se crea el Instituto
Mexicano de la Propledad Industrial, con respecto del trabajo
realizado por el suscrito en relacién con el Instituto
aludido, que lo propuesto en dicho trabajo ain cuande tuvo
sus deficlenclas al respecto, el mismo no se alejé de lo que
regula el decreto en cuestién para la formacién del Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial.

Para comprender mejor lo expuesto con anterioridad, a
continuacién se transcriben los articulos que forman parte
del decreto por el cual se crea el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial.

DECRETO POR RL QUE 8E CREA EL INSTITUTO MEXICANO DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Art. 1lo.~ Se crea el organismo descentralizado
denominado Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con
personalidad juridica y patrimonio propio, que tendrd por
objeto brindar apoyo técnico y profesional a la autoridad
administrativa y proporcionar servicic de orientacién vy
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asesoria a los particulares para lograr un wmejor
aprovechamiento del sistema de propiedad industrial, quedando
agrupado en el sector coordinado por 1la Secretaria de
Comercio y Fomento Industrial.

Art 20.- Para los efectos de este decreto se entiende
por:

I.- Ley, }a Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad
Industrial;

II.- Secretaria, la Secretaria de Comercio y Fomento
Industrial, y

III.- Instituto, el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial,

"Art. 30.~ E1 Instituto tendra 1las atribuciones
siguienhtes:

I.- Ser 6rgano de consulta y apoyo técnico de 1la
Secretaria, en materia de propledad " industrial,
particularmente por 1o que respecta a la actividad registral,
debiendo auxiliar a aquélla en el desarrollo y desempefio
eficaz de las funciones y atribuciones que la Ley le otorga;

II.- Difundir, asesorar y dar servicio al publico en
materia de propiedad industrial;

III.~ Coadyuvar con a Secretaria en la promocidén de
invenciones de aplicacién industria, apoyar su desarrollo y
explotacién en 1la industria y el comercio, e impulsar 1la
transferencia de tecnologia mediante:

a) .La divulgacién de acervos documentales sobre
invenciones publicadas en el pais o en el extranjero y la
asesoria sobre su consulta y aprovechamiento;



318

b) La elaboracién, actualizacién y difusién de
directorios de personas fisicas y morales dedicadas a la
generacién de invenciones y actividades de investigacién
tecnoldgica;

c) La realizacidn de concurso, certdnenes o
exposiciones y el otorgamiento de premios y reconocimientos
que estimulen la actividad inventiva y la creatividad en el
diseflo y la presentacién de productos;

d) La asesoria a empresas o a intermediarios
financieros para emprender o financiar la construccién de
prototipos y para el desarrollo industrial o comercial de
determinadas invenciones;

e) La difusién entre las personas, grupos, asociaciones
o instituciones de investigacidn, ensefanza superior o de
asistencia técnica, del conocimiento y alcance de las
disposiciones de la Ley, que faciliten sus actividades en la
genexacién de jnvenciones y en su desarrollo industrial y
' comercial subsecuente, y

£) La celebracién de convenios de cooperacion,
coordinacién y concertacién, con 1los goblernos de las
entidades federativas, asi como con instituciones publicas o
privadas, nacionales o extranjeras, para promover y fomentar
las invenciones y creaclones de aplicacién industrial y
comercial;

IV.- Formar y mantener actualizados los acervos scbre
invenciones patentadas o registradas en el pais y en el
extranjero; '

V.- Realizar estudios sobre 1la situacién de 1la
propiedad industrial en el &mbito internacional y participar
en las reuniones o foros internacionales relacionados con
esta materia; .
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V1.~ Efectuar investigaciones sobre el estado de 1la
técnica en los distintos sectores de la industria y 1la
tecnologia;

VII.- Actuar como dérgano de consulta en materia de
propiedad  industrial de 1las distintas dependencias y
entidades de 1la administracién piblica federal, asi como
asesorar instituciones soclales y privadas;

VIII.- Participar en la formacién de recursos humanos
especializados en las diversas disciplinas de la propiedad
industrial, a través de la administracién publica federal,
asi como asesorar instituciones sociales y privadas;

IX.~ las demds que le correspondan, conforme a las
disposiciones legales aplicables.

Art. 4o.- El Instituto tendrad su domicilioc legal en el
Distrito Federal, sin perjuicio de dque pueda establecer
: ofieinas en toda la Republica o en el extranjero, para
realizar las actividades que le correspondan.

Art 50.- El patrimonio del Instituto estara constituido
por los recursos que le sean asignados en el presupuesto de
egresos de la federacion del ejerciclo figcal
correspondiente, el cual podrd ser incrementado con
aportaciones en efectivo o en especie que realicen el
Gobierno Federal, sus entidades paraestatales, o cualquier
persona fisica o© moral de cardcter publico o privado,
nacional o extranjera.

Asimismo, su patrimonio podrd ser incrementado, a
través del cobro de los servicios que preste en el desempefio
de sus actividades, asi como por los demds bienes, derechos e
ingresos que obtengan por cualquier acto juridico.

Art. 60.- Los érganos de administracién del Instituto
serdn la Junta de Goblerno y un Director General.
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Art. 70.= La Junta de Gobierno me integrara por nueve
representantes:

I.- El Secretario de Comercio y Fomento Industrial,
gquien la presidira;

II.- Un representante designado por la Secretaria;

III.~ Dos representantes designados de la Secretarifa de
Haclenda y Crédito Piblico, y

IV.- Sendos representantes de las Secretarias de
Relaciones EBExteriores, Agricultura y Recursos Hidréulicos,
Educacidén Piblica y Salud; asi como del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnologia.

Por cada representante propletario, sersd designado un
suplente, qulen asistird a las sesiones de la junta de
gobierno en ausencia del primero, con todas las facultades y
derechos que a éste correspondan.

Art. 8o.- La Junta de Sobierno del Instituto celebrarad
sesiones ordinarias por los menos cuatro veces al afio y las
extraordinarias a cque convoque su Presidente o cuando menos
cuatro de sus miembros.

En las sesiones de la Junta de Gobierno, el Secretario,
Prosecretario y Comisario, tendr&n voz, pero no voto.

Art. 9o.,- La Junta de Gobierno tendra, aderds de las
facultades indelegables establecidas en el articule 58 de la
ley Federal de lag Entidades Paraestatales, las siguientes:

I.~ Proponer las bases y montos de las tarifas por los
servicios que preste el Instituto, en coordinacidén con 1la
Secretaria, los cuales contardn con la aprobacidén de 1la
Secretaria de Haclenda y crédito Publico, y
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II.~ Aprobar la estructura bisica del Instituto, el
estatuto organico, el manual de organizacién general, los
manuales de procedimientos y los de servicios al publico, asi
como los planes y programas de estudlo, a propuesta del
birector General.

Art. 10.- E1l Director General serd el representante
legal del Instituto y serd designade, a indicacién del
Bjecutivo Pederal, a través del Secretario de Comercio y
Fomento Industrial, por la Junta de Goblernc.

El Director General tendrid. ademds de las facultades
que le otorga el articulo 59 de la ley Federal de las
Entidades Paraestatales, las siguientes:

I.- Ejercer el presupuesto del Instituto con sujecidén a
las disposiciones legales aplicables;

IX.- Presentar a la Junta de Gobierno para su
aprobacidn, el estatuto orgénico, los manuales de
‘organizacidn, de procedimientos y de servicios al publico del
Instituto, asi como los planes y programas de estudio;

IXII.- Fijar las condiciones generales de trabajo del
Instituto, ¥

IV.~ Las que con fundamento en este Decreto y demds
disposiciones legales aplicables, le confiera la Junta de
Gobierno.

Art. 11.~ Pl Director General deberd reunir, ademds de
los requisitos establecidos en el articule 21 de la Ley
Faderal de las Entidades Paraestatales, experiencla
comprohada en el area de propiedad industrial,

Art. 12.~ El Institutoe contard con un &rganoc interno de
control y un érganc de vigilancia.
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El 4rgano interno de control serd parte integrante de
la estructura organica del 1Instituto, y tendrd las
atribuciones que, con sujecién a la Ley Federal de las
Entidades Paraestatales, le sean conferidas por el estatuto
organico del Instituto.

El ¢6rgano de vigilancia del Instituto estara integrado
por un comisario piblico propietario y un suplente,
designados por la Secretaria de la Contraloria General de la
Federacidén, el cual reallizard sus funciones en los términos
de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su
Reglamento.

Art. 13.- El régimen laboral al que se su)etaré el
Instituto, gerd el que se establece en el Apartado B del
articulo 123 de la Constitucién Politica de los Estados
Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente decreto entrari en vigor al dia
siguiente de su publicacién en el Diario Oficial de 1la
Federacién.

SEGUNDO.- Dentro de los 15 dias siguientes a la entrada
en vigor de este decreto se procederia a la integracidén de la
Junta de Gobierno.

TERCERO.- ILa Secretaria de Comercio y Fomento
Industrial transferird oportunamente al Instituto Mexicano de
la Propiedad Industrial los recurso humanos, materiales y
financieros que sean necesarios para el inicio de actividades
del Instituto.

CUARTO.- El personal adscrito a 1la Secretaria de
Comercio y Fomento Industrial, que pase a formar parte del
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, conservarad
todos sus derechos laborales,
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QUINTA.- La Junta de Gobierno del Instituto Mexicano de
la Propiedad Industrial, expedira el estatuto organico, a los
noventa dias siguientes de su integracién.
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