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INTRODUCCION

En la actualidad, los derechos de propiedad industrial
son de gran importancia, ya que constituyen parte de los
llamados derechos intangibles que representan un contenido
patrimonial importantisimo o vital para algunas empresas y

comerciantes.

El éxito de las grandes empresas del mundo, muchas
veces se debe, precisamente, a que dentro de su patrimonio
cuentan con la titularidad de derechos de propiedad
industrial, écmo pueden ser patentes, marcas, secretos
industriales, etc., lo que respalda y distingue la calidad
de los productos o servicios que se prestan. Hoy en dia, no
puedo imaginar una gran empresa que no cuente dentro de su
patrimonic derechos industriales, seria inconcebible que no
recurriera a la proteccién de sus productos mediante las

marcas, patentes o algfin otro medio establecido en la ley.

México, se encuentra involucrade dentro de un proceso
de globalizacion de su economia y mercados, por lo que es
necesario contar con un marco juridico apropiado en materia
de propiedad industrial donde se aliente a los inventores a
crear o innovar la tecnologia de productos o de procesoé,

asi como a la utilizacién de indicaciones comerciales,



respaldado por una legislacién gque otorgue seguridad

Juridica.

En el presente trabajo, no se pretende descubrir o
crear alge nuevo, simplemente se busca realizar un andlisis
de la anterior Ley de Invenciones y Marcas, en relacién con
la actual Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad
Industrjial, destacando los aciertos o desaciertos de la

actual legislacién.

A efecto de desarrollar el presente trabajo en una
forma ordenada, seguiré el orden gue marcado en la actual

Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad Industrial.



C‘&Pl TULO T.

BASES CONSTITUCIONALEE ¥ ANTECEDENTES HITORICOS
A) Bases Constitucionales.

El articulo 28 constitucional sefala en su primer
parrafo que, en los Estados Unidos Mexicanos gquedan
prohibidos los monopolios, las précticas monopélicas, los
estancos y las exenciones de impuestos en términos y
condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se
dard a las prohibiciones a titulo de proteccién a 1la

industria.

En su parrafo octavo sehala que no constituyen
monopolios los privilegios gue por determinado tiempo se
concedan a los ‘artistas para la produccidn de sus obras y
los gue para uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a

los inventores y perfeccionadores de alguna mejora.

El parrafo anterior tiene relacidn directa con las
atribuciones y obligaciones del Presidente de la Repiblica,
contempladas en el articule 89, entre las cuales  se
encuentra la de conceder privilegios exclusives por tiempo
limitado, con arreglo a la. ley respectiva, a los
descubridores, inventores perfecciocnadores de algtin ramo de

la industria.



Las disposiciones constitucionales anteriores, son las
que sirven de fundamento constitucional a la Ley de Femento

y Proteccién de la Propiedad Industrial.

B) Antecedentes Histdricos.

Algunos autores, sefialan gque el primer ordenamiento que
rigié en México fue el Decreto expedido por las Cortes
Espaficlas el dos de octubre de 1820, el cual, llamaba a la
patente, en su articulo 13, Certificado de Invencién y tenia

una vigencia de 10 afios'.

Le siguié la ley de Marcas de Fibricas de 1889,
expedida bajo el régimen de Porfirio Diaz, de corta
vigencia, protegia los bienes fabricades o vendides en el
pais. Los interesados podlan acudir ante la Secretaria de
Fomento, para adquirir la exclusiva de una marca de fébrica,
previo cumplimiento de los requisitos de la ley. La duracién
de la propiedad de una marca era indefinida y se tenla por
abandonada cuando se dejabah de producir los productos por
mads de un afio. En esta ley se contemplaba el de;ito de

falsificacién de marca de fabrica, cuando se usaba una

¥ Rangel Medina, David, Derccho de la Propiednd Industrial e Intelectunl, Mdxico, Editorial UNAM,
1991, Pdgina 11,




reproduccién exacta de otra ya reservada, siempre y cuando

se aplicaran a productos de la misma naturaleza’®,

La ley de Patentes de Privilegio del 7 de 3junio de
1890, es un dispositiveo interesante, 1la cual contemplaba la
explotacidén exclusiva de una patente por un término de 20
afios con una proérroga de 5 afios mas. Los tramites para vla
obtencién de una patente varian en relacién con las
anteriores, pues esta ley establece como requisito la
publicacién de 1la solicitud de la patente en el Diario
Oficial de la Federacién de diez dias en diez dias durante
un plazo de dos meses; lo antericr para dar oportunidad a un
tercerc gque tuviera mejor dereche de oponerse a la
expedicién de la patente. La expedicién de la patente 1la
firmaba el Presidente de la Repiiblica y por el Secretario de
Fomento, una vez concedida la patente se procedia a su

publicacién en el Diario Oficial de la Federacién’.

.

La ley de Patentes de Invencién, expedida el 25 de
agosto de 1903, qu‘e comenzd a regir el primero de octubre

del mismo afio, muestra un avance en relacién a la ley

2Scpl}lvcdu. César, Sistema Mexicano de Propiedad Industrial, Editorial Porrua, Mdxico, Segunda
Edicién 1981,.P4g 1. . 7

3 Serputio Migullon, Femando, La Propiedad Industrial en Mexico, Nueva Ley Pama su Fomeato y
Proteccién, México, Editorial Porrua, 1992, Pdgina 54.



anterior, sefialaba gue era patentable y gue no lo era, f£ijé
a las patentes un plazo de 20 afios mds una prorreoga por 5
afios adicionales, contenia interesantes disposiciones en
cuanto a las licencias obligatorias las que se concedian a
terceros por no ser utilizada la patente dentro de los tres
primeros afios o dejar de utilizarla por tres meses. Sefialaba
gque la caducidad y la nulidad de las patentes debia ser
declarada por 1leos Tribunales Federales y la sentencia se

publicaba en el Diario Oficial de la Federacién.

La ley de Marcas Industriales y de Comercio, publicada
en el Diario Oficial de la Federacién el 2 de septiembre de
1903, influida por 1las corrientes internacionales de
propiedad industrial, definia lo que era una marca, otorgaba
iguales derechos a los nacionales que a 1los extranjeros
siempre que hubiese reciprocidad, se contaba con un
procedimiento sumario ante los 3jueces de Distrito para
dirimir las controversias eciviles suscitadas con motivo de
la ley, en relacién con el nombre comercial fdnicamente se
requeria que se publicara en la Gaceta Oficial de Patentes y
Marcas el cual tenfia una vigencia de cinco a diez afios a

solicitud del interesado’.

*Serrano Migalldn, Fernando, Opus Cit. Pdgina 57,



La ley de Marcas y de Avisos Yy Nombres Comerciales,
expedida el 21 de junio de 1928, que comenzd a regir el 1 de
enero de 1%29, sefalaba un plazo de 20 afios, igual que el

que establece la LEFOPPI, para las patentes.

La ley sobre Derechos de Propiedad de los Inventores o
Perfeccionadores de alglin Ramo de la Industria, la cual fue
expedida y publicada el 7 de mayo de 1932. En esta ley las
patentes tenian una vigencia de diez afios y sélo se negaba
la patente cuando atacaba a la seguridad publica, las
costumbres, las leyes, reglamentos. etc. La solicitud de
patente se tramitaba ante el gobierno federal, ayuntamiento
o gobernador del territorio respectivo, el cual publicaba en

la Gaceta la concesidn de las patentes’.

La Ley de Propiedad Industrial, expedida el 31 de
diciembre de 1942, sefialé para las patentes de invencién un
plazo de quince afios improrrogables, respecto a las marcas
sefialaba gue debfan usarse como estaban registradas y que se
podian transmitir de acuerdo a la legislacién comGn pero
debian registrarse ante la Secretaria de 1la Economia
Nacional, distinguia lo que no constituifia marca, los avisos
comerciales tenian una duracién ‘de 10 afios transcurridos los

cuales caian del dominio pGblico, mensualmente se editaba la

? Serrano Migallén, Fernando,Opus Cit, Piginas 52 y 53.



Gaceta de la Propiedad Industrial en la que se hacla del
conocimiento pGblice los datos relativos a las patentes

concedidas, marcas, avisos comerciales, etc..

La ley de Invenciones y Marcas, expedida el 30 de
diciembre de 1975, publicada en el Diario Oficial de 1la
Federacidén el 10 de febrero 1976, esta ley regulaba las
patentes de invencién y de mejoras; los certificados de
invencién; el registro de medelos; los dibujos industriales;
el registro de las marcas, las denominaciones de origen; los
avisos y los nombres comerciales; y la proteccidén contra la
competencia desleal. La vigencia de las patentes se reducia
a 14 afos contados a partir de la expedicidén de la patente,
su explotacién se debia llevar a cabo en un plazo no mayor a
tres afios, de lo contrario la secretarfa podia expedir
licencias obligatorias. En cuanto a las marcas los registros
tenian una vigencia de cinco afios, tanto para las ma.rcas de
productos como las de servicios, pero se podia solicitar una
prérroga por plazos iguales indefinidamente siempre que se
demostrara la utilizacidn efectiva de la marca, si la marca
se utilizaba en forma distinta a la registrada tenia como
consecuencia la extincién del registro, cuando las marcas
eran de origen extranjero o pertenecia a una persona fisica
o moral extranjera y destinada a amparar produétos -]
servicios producidos en el pafs tendra que utilizarse en

forma vinculada con una marca originariamente registrada en



México (disposicién que posteriormente se reformd). En
cuanto a los avisos comerciales el registro tenia una
vigencia de 10 afios transcurridos los cuales pasaba al
dominio ptblico. En cuanto al nombre comercial éste se
limitaba a 1la zona geogrdfica en la cual se asentaba 1la

clientela efectiva de la negociacién.



CAPITULO IT.

ANALISIS DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE LA LEFOPPI.

En primer lugar, se contiene en la LEFOPPI un capitulo
de dispociciones generales, en donde se contienen los
principios que consagra ésta ley para su mejor

entendimiento.

fste primer titulo, compuesto de un capitulo dnico con
ocho articulos, contiene disposiciones relativas al alcance
de la ley (articulo 1), el objeto de la ley (articulo 2),
define conceptos fundamentales tales como Ley, Tratados
Internacionales, Secretarfa, Instituto, Diario oOficial ¥y
Gaceta; contempla la promocién de las invenciones asi como
su difusidén, se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial y dispone la edicién de la Gaceta por lo menos en

forma trimestral.

En el articulo primero establece que esta ley es de
orden pdblico y de observancia general en toda la Repuiblica,
sin perjuicio de 1o que establezcan 1los tratados
internacionales de 1los gue México sea parte vy é‘ue la
aplicacién administrativa de la ley corresponde al Ejecutivo
Federal a través de la SECOFI. En la LIM, en su articulo
segundo se establecia el que la ley era de orden pﬁblicov Y

de interés social, ademis establecia.como érgano de consulta’



al Consejo Nacional de ¢iencia y Tecnologia asi como las
dependencias del Ejecutivo Federal, y no mencionaba que
tenian aplicacién los tratados internacionales en los que
México fuera parte, pues los tratados tienen vigencia aungue

la ley ne lo mencione.

Novedosamente se define el objeto de la Ley los cuales

son:

I.~- Establecer las bases para gue, en las actividades
industriales y comerciales del pais, tenga lugar un sistema
permanente de perfeccionamiento de sus procesos y productos.
Claramente se pude notar la intencidén del legislador de
establecer bases para el progreso de las actividades

inventivas y no-el estancamiento de las mismas

II.- Promover y fomentar la actividad inventiva de
aplicacién industrial, las mejoras técnicas y la difusién de
los conocimientos tecnolégicos dentro ~de los sectores

productivos.

III.~ Propiciar e impulsar el mejoramiento de la calidad de
los bienes y servicios en la industria y en el comercio,

conforme a los intereses de los consumidores.

Considero, desde un particular punto de vista, que esta

fraccién se encuentra fuera de 1lugar puesto que deberia



corresponder a la Ley de Proteccién al Consumidor y no a una

Ley de Propiedad Industrial.

IV.- Favorecer la creatividad para el disefio y 1la

presentacién de productos nuevos y Gtiles.

considero que no es adecuado el haber utilizado 1la
palabra "favorecer", sino gue se debidé emplear otra mas
clara como impulsar, promover o alguna otra gque no hiciera

obscura la intencién plasmada en esta fraccién.

V.- Proteger la propiedad industrial mediante la regulacién
de las patentes de invencién, de registros de utilidad,
disefios industriales, marcas, avisos comerciales; de nombres
comerciales; denominaciones de origen y secretos
industriales. Considero gue este es el objeto mis importante

de la nueva ley.

Debe destacarse como novedad, la creacién de los
modelos industriales, los modelos de utilidad y el régimen

de los secretos industriales.

VI.- Prevenir los actos que ateten contra la propiedad
industrial o constituyan competencia desleal relacionada con

la misma y establecer sanciones respecto de ellos.

considero acertada esta fraccién puesto que lo que
trata es de prevenir las violaciones a 1la propiedad

industrial, contemplando, desde luego, sanciones a quien



viole la ley, pero la intencién es prevenir la violacién, y

si no se respeta tiene como consecuencia una sancién.

En la LIM simplemente se limitaba a mencionar, en su
articulo primero, lo gque regulaba y protegia la ley, como
las patentes, marcas, nombres comerciales avisos
comerciales, etc., sin mencionar a los modelos de utilidad y
a los secretos industriales, lo gue en la actualidad se

encuentra regulado por nuestra nueva ley.

En el articulo 3 de la actual ley, se definen conceptos
fundamentales, para el mejor entendimiento de la misma,
conceptos tales como Ley, Tratados Internacionales,

Secretaria, Instituto, Diarie Oficial y Gaceta.

El articulo 4 de la actual ley contiene limitaciones al
otorgamiento del registro y publicacién en la Gaceta de las
figuras que contempla la ley, cuando sus contenidos sean
contrarios al orden pGblico, a la moral y a las buenas

costumbres.

En la LIM contenia disposiciones similares a 1la

anterior precepto, pero en diversos articulos, y ho en uno .

s6lo como en la actual ley, "tales como el articulo 10

fraccién VII, en cuestién de patentes, 76 en cuestién de



certificados de invencién, 91 fraccidn XVIII, en cuestién de

marcas.

El articulo 5 de la ley establece los métodos mediante
los cuales la SECOFI promoverd las invencicnes, tales como
la divulgacién de los de acervos de las invenciones hechas
en el pais o en el extranjero, la creacidn de directorios de
las personas dedicadas a la elaboracién de invenciones, 1la
organizacién de exposiciones y el otorgamiento que estimule
la actividad inventiva, la asesoria a empresas para
financiar la,construccién de invenciones. Lo anterior es con

el fin de alentar a los inventores.

Se previenen los medios por los cuales difundira 1la
presente ley, lo que se realizard a través de diversas
instituciones tales como las asociaciones de investigacién,
instituciones de ensefianza superior, etc., y se autoriza a
la SECOFI para celebrar convenios de coordinacién,
cooperacién y concertacién, con diversas instituciones, para

promover y fomentar las invenciones.



Se contempla la creacién del Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial® el cual serd un organismo
decentralizado, con personalidad juridica y patrimonio
propio, el cual serd un Organo de consulta y de apoyo
técnico de la SECOFI, en materia de propiedad industrial,
dentro de sus atribuciones estin la de difundir, asesorar y
dar servicio al piiblico en materia de propiedad industrial;
coadyuvar con la SECOFI para la realizacién de promocién de
invenciones y difusién de 1la 1ley, formar y actualizar
acervos sobre las invenciones publicadas en el pais o en
extranjero, realizar estudios sobre propiledad industrial en
el ambito internacional, efectuar investigaciones sobre el
estado de 1la técnica, y demds que requiera para su

funcionamiento.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial viene
a ser un oérgano de apoyo Yy consulta de la Secretaria en

materia de propiedad industrial.

En el articulo 2 de la LIM, disponfa gque el Consejo
Nacional de ciencia y Tecnologia era simplemente un &rgano

de consulta

°El Instituto Mexi ds Ia Propiedad {ndustrinl. se cred por decreto publicado en el Diario Oficial de La
Federucion, el 10 de didiembre de 1993, . : :



cAPITULO XTI,

ANALISIS RESPECTO DE LAS INVENCIONES, MODELOS DE UTILIDAD Y

DISENOS INDUSTRIALES.
A) comentarios Relativos a las Dispocisiones Preliminares.

En el presenta capitulo se trataran diversas figuras
como las invenciones, los modelos de utilidad, los disefios
industriales, la tramitacién de las patentes, las licencias
Yy transmisiones de derechos, la nulidad y caducidad de

patentes y registros.

Los derechos que derivan de la obtencién tanto de una
patente, registro de modelo de utilidad o de algin disefio
industrial, constituyen un verdadero patrimonio de derechos
inténgibles, pues con la obtencién de los mismos se tiene
derecho a utilizar en exclusiva una invencién, un registro
de modelo de utilidad o de disefio industrial, a licenciarlo,
por lo gue obtendria regalfas por la licencia, o a enajenar

los derechos sobre los mismos.

En el articulo 9 de la ley establece el derecho que
tienen las personas fisicas o su causahabiente gque ;ealicen
una invencién, modelo de utilidad, o disefio industrial", para
explotar en su provecho, por si o por otros con - su
consentimiento, de acuerdo a las disposiciones contenidas en

la ley.



En este articulo encontramos nuevos conceptos tales
como los modelos de utilidad, institucién desconocida en 1la
LIM, y los disefios industriales en donde se englcba tanto a
los dibujos como a los modelos industriales que contemplaba
en forma separada la LIM. Por otro lado, en la anterior
legislacién se regalaban las invenciones a través de las
patentes y los certificados de invencién. El Certificado de
Invencién podia abarcar una invencién patentable o algunas
materias gue no podian ser patentadas tales como los
procedimientos de obtencién de mezclas de productos
quimicos, los procedimientos industriales de obtencién de
aleaciones, las invenciones en materia de energia nuclear,
los procedimientos biotecnol6gicos de obtencién de
farmoquimicos, medicamentos en general, alimentos y bebidas
para consumo animal, fertilizantes, fungicidas, productos
con actividad biolégica. El1 titular del certificado podia
explotar por si mismo la invencién objeto del certificado,
al igual gue cualquier interesado gque se lo solicitara,
previo pago de regalias y acuerdo ‘sobre las dem&s
condiciones del contrato. En caso de que no se llegara a un
acuerdo sobre las regalias, en Gltima instancia la Direccién
General del Regi‘stro Nacional de Transferencia de
Tecnologia, con audiencia de las partes, fijaba el pago de

las regalias y demds condiciones del contrato.

considero acertada la no inclusién de esta institucisén

en la LEFOPPI, en virtud de que ya no tiene objeto dicha



figura, pues de los aspectos que influyeron en su inclusién
en la legislacién anterior, tales comc la no posibilidad de
patentar productos como los procedimientos biotecnolégicos
para la obtencién de farmogquimicos, medicamentos en general,
alimentos y bekidas para el consume animal, fertilizantes,
plagicidas, herbicidas y fungicidas y productos con
actividad biolégica, ya fueron superados por la legislacién
actual, la cual, segin lo establecido en el articulo 20
Fraccién I inciso ¢), permite obtener patentes sobre los
productos anteriormente sefialados, gquedando sin objeto la

existencia de los certificados de invencién.

En el articulo 10 de la ley menciona gque para las
invenciones se otorgara una patente, en tanto que para los
modelos de utilidad y los disefios industriales se otorgaréa
un registro. De esta manera, con la patente o el registro,
segfin sea el caso, se protege el derecho que tienen los
inventores. En la legislacién anterior contenia un precepto
similar para las invenciones, las cuales se protegian, al
igual gue en la actual ley, con el otorgamiento de patentes,
segin el articulo 3 de la LIM, y se protegian los dibujos .y

modelos industriales a través de su registro.

En la actual ley, no define lo que es una patente, sin

embargo sefiala, en su articule 15, que '"serin patentables



las invenciones que sean nuevas, y resultado de la actividad

inventiva.

David Rangel Medina’, define a la patente, " como el
documento expedido por el estado, para hacer constar el
derecho exclusivo temporal que tiene una persona fisica o
juridica tiene para explotar industrialmente un invento que

reGna las exigencias legales®,

El otorgamiento de la patente da un derecho de
exclusividad sobre la invencién realizada, contempl&ndose la

posibilidad de otorgar licencias sobre dicha invencién.

Se establece que los titulares de las patentes o de los
registros pueden ser perscnas fisicas o morales. En la
legislacién anterior encontramos un precepto similar en el

articulo 11.

En el articulo. 12 define diferentes conceptos que son
requisitos indispensables para el otorgamiento de una

patente, tales como:

1Rnngel Medina, David, Derecho de la Propiedad industrial e Intel, |, Mexico, Editoria] UNAM,
1991, Pigina 23,



1.- Nuevo, aquello gue no esta en el estado de la técnica.
Este concepto es definido generalmente en forma negativa y
queda condicionada a que no se encuentre en el estado de 1la
técnica, es decir, la novedad queda destruida por todo
agquello que haya puesto la invencidén al alcance del publico.
En este sentido la LIM contenia semejante disposicién en su
articule 5, dentro del titulo referente a las patentes de

invencién.

2.- Estado de la técnica, lo define como el conjunto de
conocimientos técnicos que se han hecho pGblicos mediante
una descripcién oral o escrita, por la explotacién o por
cualquier otro medio de difusién o informacién en el pais o
en el extranjero. Para el caso de los modelos de utilidad se
considera inicamente los conocimientos técnicos que se hayan
hecho piblicos en el pafs. Cabe sefialar el comentario de
Manuel Goémez Maquec® el cual sehala que la definicién es
similar en la mayoria de los sistemas de patentes del mundo
Y Que la novedad es frecuentemente llamada novedad
"absoluta" o "universal', pues puede quedar destruida por
algunas invenciones realizadas en cualquier parte del mundo.
Por otro lado, César Sepilveda’, sefiala que la oficina de
patentes conserva una c¢oleccién completa de todas laé

patentes expedidas en Estados Unidos e Inglaterra y de otros

* Gémez Maqueo, Manuel, Las VenlAJ:u Competmvas de Ias Pucnles. Marcas y Derechos de Autor,
Ccnlm Para el Estudio y la Difusién da la Propied: /| I A.C. Confe ia de Noviembra de 1992,
°Sepilveda César, Opus Cit, Pdgina 80,




paises como Italia, Japén, ¥y Franecia asi como las patentes

nacionales expedidas desde el siglo pasado hasta la fecha.

Para el caso de los modelos de utilidad la novedad va a
ser relativa, y no universal como las patentes,
considerdndose unicamente las anterioridades existentes en

el pais en el gue se solicita la proteccioén.

En la LIM consideraba como estado de la técnica el que
la invencién se hubiera hecho accesible al piiblico, en el
pais o en el extranjero, a través de una descripecién oral o
escrita, por el uso o por cualquier otro medio para permitir
su ejecuciébn, con anterioridad a la fecha de la solicitud,
por lo gque ambos conceptos son similares en las dos

legislaciones.

3.~ Actividad inventiva, se define como el proceso creativo
cuyos resultados no se deduzcan del estado de la técnica en
forma evidente para un técnico en la materia. En opinién de
Manuel G&mez Maqueo®, este criterio es recogido por 1la
mayoria de los sistemas de patente existentes en el mundo,
sefiala ademds gue es desafortunado que la ley condicione 1la
existéncia o no de la actividad inventiva a un "técnico en
la materia" sefialando que seria mas oportuno que fuera a un
texperto en la materia" en virtud de que el experto cuenta
con mas pericia Y conocimientos. Similar concepto

encontramos el la LIM en su articulo 7.

" Gémez Maqueo, Manuel, Las Ventajas Compe.lmvus de las Palcnl:s. Marcas 4 Dl.rechol de Autor,
Centro Para ¢l Estudio y la Difusién de la Propi I i A.C. Conf iembrs de 1992
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4.~ Aplicacién industrial, es definida como la posibilidad
de que cualquier producto o proceso, sea producido o
utilizado, seglin el caso, en la industria, incluyéndose en
ésta a la agricultura, la ganaderia, la pesca, la mineria,
la industria de 1la transformacién propiamente dichas, 1la

construccién y todos sus servicios.

La aplicacién Industrial se refiere a que la invencidn
sea Gtil, de 1lo contrario no tendria objeto proteccién
alguna sobre la invencién., En la LIM, definia a 1la
aplicacién industrial simplemente cuando una invencién se
podia fabricar o utilizar en la industria, definicién mas
sencilla que la actual, en donde es definido de una forma

mas amplia, clara y certera.

5.~ Relivindicacién, es 1la caracteristica esencial de un
producto o proceso cuya proteccién se reclama de manera
precisa y especifica en la solicitud de patente o registro y

se otorga en su caso, en el titulo correspondiente.

Agui es donde encontramos el objeto de la patente, es
decir, la invencidén propiamente dicha. En la legislacién
anterior simplemente se limitaba a sefalar, en su articulo
17, que las solicitudes de patentes debian precis‘ér las
reivindicaciones para precisar el alcance de la proteccién,
debiendo ser estas, claras y no exceder del contenido de la
descripcién. No definfia lo que se debia de entender por

reivindicacién 'por lo que se tenia que interpretar.
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6.- Fecha de presentacién, es la fecha en que se entregue la
solicitud en la secretaria o en las delegaciones de ésta,
autorizadas para el efecto, en el interior del pals siempre
que cumpia con los requisitos que seflala esta ley y su

reglamento, o en su defecto, cuando se cumplan estos.

Desde el momento gue nuestra solicitud ingresa, siempre
y cuando no se tenga que desahogar una prevencién, se
bloguean las demis solicitudes que se refieran a una
invencién similar a la gque se pretende con nuestra

solicitud.

La LEFOPPI presume como inventor a aquella persona que
se ostente como tal en la solicitud, y sefiala el derecho del
inventor a ser .mencionado en el titulo correspondiente, u
oponerse a dicha mencién. Similar concepto se encontraba en

la anterior Ley en su articulo 12.

Se sigue contemplando, al igual que en la LIM, el caso
de las invenciones realizadas @ por los trabajadores,
sefialdndose que a las invenciones, modelos de utilidad y
disefios industriales realizados por personas que eétén
sujetas a una relacién de trabajo, les sera aplicabl? lo

dispuesto en el articulo 163 de la Ley Federal del Trabajo.
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El articulo 163 de la Ley Federal del Trabajo a la

letra dice:

Articulo 163.- "La atribucién y los derechos al nombre
Y a la propiedad y explotaciédn de las invenciones realizadas

en la empresa, se regird por las siguientes reglas:

I.- El1 inventor tendrd derecho a que su nombre figure como

autor de la invencién:

IX.- Cuando el trabajador se dedique a trabajos de
investigacién o perfeccionamiento de 1los procedimientos
utilizados en la empresa, por cuenta de ésta, la propiedad
de la invencién y el derecho a la explotacién de la patente
corresponderd al patrén. El inventor independientemente del
salario que hubiese percibido, tendrd derecho a una
compensacién complementaria, gque se fijar& por convenio de
las partes o por la Junta de Conciliacidn y Arbitraje cuande
la importancia de la invencién y los beneficios gque pueda
reportar al patrén no guarden proporcidn con el salario

percibido por el inventor; y

IIXY.- En cualquier otro caso, la propiedad de la invencién
corresponderd, a la persona o personas dque la realiz_aron,
pero el patr6n‘ tendra derecho preferente, en igualdad de
circunstancias, al uso exclusivo o a la adquisicién de la

invencién y de las correspondientes patentes".
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El primer problema que presenta éste articulo, como lo
sefiala Cesar Sepulveda', es el de determinar, dentro de una
empresa quién es el verdadero inventor, pues en algunas
ocasiones los inventos son resultado de una labor colegiada.
Un segundo problema es en el caso de gque el trabajador se
niegue a ceder los derechos sobre el invento al patrén, en
la misma fraccién segunda del mencionado articule, se
establece que el trabajador tendra derecho a una
compensacién complementaria, y en caso de no ponerse de
acuerdo entre el patrdn y el trabajador la compensacién la
fijara la Junta de Conciliacién y Arbitraje de acuerdo a los
beneficios que pueda reportar al patrédn gue no guarden
proporcisdn con el salario percibido por el inventor. E1
problema que se presenta es el de determinar, en un primer
momento, los beneficios que pueda dejar al patrén el
invento, puesto que los beneficios y el verdadero valor de
la invencién se da con el transcurso del tiempo, de acuerdo

al éxito del invento.

B) Comentarios Relativos a las Invenciones.

En este apartado regula principalmente a las
invenciones patentables, las que no lo son, asi c¢omo 1la

vigencia de las patentes, principalmente.

"Opus Cit , Pdgina 60.
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En el articulo 15 de la actual ley menciona que las
invenciones gue sean nuevas resultado de una actividad
inventiva y susceptibles de aplicacién industrial, en

términos de la Ley, serin patentables.

De lo anterior podemos decir que para gque una invencién

sea patentable debe de cubrir los siguientes requisitos:
1.- Que sea una invencién.

2.- Que la invencién sea nueva.

3.- Que sea susceptible de aplicacién industrial.

En la legislacién anterior contemplaba una disposicién
similar, en su articulo 4, pero ademds contemplaba 1la
patente de mejora, lo que la actual ley no contempla, por lo
que la mejora a la patente debe de ser objeto de una nueva

patente.

La LEFOPPI, en su articulo 16, considera como
invencién, a toda creacidén humana que permita transformar la
materia o la energia que existe en la naturaleza, para su
aprovechamiento por el hombre, a través de una satisééccién
inmediata de una necesidad concreta. Quedan comprendidos
entre las invenciones los procesos o productos de aplicacién
industrial. como requisitos de una invencién se pueden

destacar los siguientes:

24



1.- Que sea una creacidn humana que permita transformar la
materia o 1la energia existente en 1la naturaleza, de 1lo

contrario no tendria objeto alguno la patente.

2.- Que se destine a satisfacer una necesidad inmediata y

concreta del hombre.

Es necesario destacar, la confusién gue a surgido entre
el término de invencién y el de descubrimiento. Al respecto
Manuel Gémez Magueo” nos indica que ambas denominaciones se
han utilizado indistintamente, sefiala que la Constitucién de
los Estados Unidos reconoce los derechos de los inventores
sobre sus 'descubrimientos", asi mismo destaca gque la
LEFOPPI indica, de manera expresa, en el articulo 19
Fraceidén II, ¢ue los descubrimientos no son considerados
como invenciones, en virtud de que carecen de actividad

inventiva.

En la legislacién anterior no encontramos articulo gque
defina a las invenciones por lo que se tenia que recurrir a
la interpretacién de diversos articulos como los articules
4,5,7,8,ect., los cﬁales no definfan en forma directa lo gue
se consideraba invencién, sino que, se limitaban a indicar
los requisitos que se debian cumplir para poder obtener una

patente.

¥ Gémez Maqueo, Manugl, Las Ventajas Camp‘.hllvu de las Pul‘.nlnx, Marcas y D:rechos ds Autor, .
Centro Para ] Estudio y 1u Difusién de l1a Propiedad Int A.C. Conférencia de bre do 1992
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El articulo 17 de la nueva ley establece los pardmetros
para determinar si una invencién es nueva y resultado de una
actividad inventiva, en primer lugar debe de considerarse el
estado de la técnica en el momento de la presentacién de la
solicitud de la patente o, en su caso, de la prioridad
reconocida. En segundo lugar, Yy para determinar si la
invencién es nueva, estar&n incluidas en el estado de 1la
técnica todas las solicitudes de patentes presentadas con

anterioridad a esa.

En el articulo 18 de la de la ley contiene el 1llamado
"periodo de gracia" que es el lapso durante el cual 1la
publicidad o divulgacién de una invencién no destruye 1la
novedad de la misma, siempre y cuando dentro de los doce
meses previos a la fecha de presentacién de la solicitud de
patente 6, en su caso , de la prioridad reconocida, el
inventor o su causahabiente haya dado a conocer 1la
invencién, por cualquier medio de comunicacién o lo haya
dado a conocer en una exposicién nacional o internacional.
Se establece como reguisito que al presentarse la solicitud
correspondiente debera incluirse la - documentacién
comprobatoria en las condiciones gque establezca el
reglamento de la ley. Este Gltimo requisito en la actualidad
no se puede cumplir en virtud de que a la fecha no se ha

expedido el reglamento correspondiente.
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En la LIM, en su articulo 6, se contenia un precepto
que también regulaba el llamado "periodo de gracia' siempre

y cuando se cumplieran con los siguientes requisitos:

1.- Que la divulgacién resultara del hechoe de que el
solicitante o su causahabiente haya exhibido la invencién en

una exposicién internacional oficialmente reconocida.

2.- Que con anterioridad a la exhibicién se deposite en la
Secretaria de cComercio y Fomento Industrial los documentos

prevenidos por el reglamento.

3.~ Que la solicitud respectiva de la patente se presente
dentro de los cuatro meses siguientes a la clausura de la

exposicién.

Considero .adecuada la redaccién del articulo 18 de 1la
nueva ley, por que los que se benefician son los inventores
que ahora cuentan con una mayor proteccién para el caso de
la divulgacién de su invencién, y no una regulacién tan

estricta y poco practica que se contenia en la LIM.

Respecto al periodo de gracia, cabe destacar el
sefialamiento que hace Manuel Gémez Magueo®, en el sentido de
que en el caso de solicitudes que se benefician de una
prioridad derivada de wuna solicitud presentada en el
extranjero, el plazo de gracia opera en los doce‘meses

previos a dicha fecha de prioridad.

Y Gémez Maqueo, Manuel, Las Ventujas COHYP'-II‘IWI‘! dx. Ias Palenlts M1m y Den.chos de Autor,
Centro Para el Estudio y [a Difusién de la Proj 1 A.C. C de N bre de 1992
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El articuloc 19 de la LEFOPPI contiene lo que no es
patentable o no se considera como invencién sefialdndose como

tales los siguientes:
1.~ Los principios teéricos o cientificos.

Es evidente gue corresponden a las creaciones
intelectuales. Por otra parte como lo sefiala Manuel Gémez
Maqueo®, 1o que protege el derecho de patentes es 1la
aplicacién de tales principios que pudiera hacerse respecto
de productos o procesos industriales, reconociéndose para
efectos de una patente los méritos de quien es capaz de
realizar dicha aplicacién, y no 1los que fue capaz de

explicar o desarrollar el principio teérico o cientifico.

Igual disposicién contenia la LIM en su articulo 9
fraccién I, con la diferencia gue en la anterior legislacién
se mencionaban los métodos matemdticos, los cuales no se
incluyen en la actualidad por estar incluidos dentro de los

principios teéricos.

2.- Los descubrimientos que consistan en dar a conocer o
revelar algo que ya existfa en la naturaleza, afin cuando

anteriormente fuese desconocido por el hombre.

" G6mez Maqueo, Manuel, Las Ventajus Competitivas de |as Patentes, Marcas y Derechos de Autor,
Centro Para el Estudio y la Difusidn de la Propiedad Intel 1 A.C. Conft in de Noviembre de 1992
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En este caso no se consideran patentables 1los
descubrimientos por gque no se cumplen los reqguisitos de

fondo para otorgarla, pues carece de actividad inventiva.

Similar disposicién se contenfa en la LIM en el

articulo 9 fraccién II.

3.~ Los esquemas, planes, reglas y métodos para realizar

actos mentales, juegos o negocios.

Al igual gue en la anterior, se consideran no
patentables puesto que no se llenan los requisitos para

obtener una patente.
4.~ Los programas de computacidn.

Los programas de computacién se protegen a través de
los llamados derechos de autor, por lo gue no es susceptible

de patentar un programa de computacién.
5.- La presentacién de la informacién.

Considero que esta fraccién en la ley es innecesaria
pues la presentacién de la informacién no cumple con los
requisitos de fondo con que debe de contar una patente,

ademis de pertenecer al campo de los derechos de autor.

En la legislacién anterior, en su articulo 9 fraccién
11X, se contenian diversos supuestos que no se consideraban’
como invenciones como los sistemas y planes comerciales,

financieros, educativos, y de publicidad; caracteres
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tipograficos; las reglas de Jjuegos; la presentacién de la

informacién y los programas de computacién.

6.- Las creaciones estéticas y las obras artisticas vy

literarias.

Es innecesaria esta fraccién puesto que corresponde al

campo de los derecho de autor.

En la legislacidén anterior se contemplaba igual

precepto dentro del articulo 9 fraccién IV.

7.- Los métodos de tratamiento quirdrgico, terapéutico o de
diagndstico aplicables al cuerpo humano y los relativos a

animales.

Igual disposicién se contenia en la LIM, la cual
considero adecuada por ser cuestiones que podrian afectar a
la salud piiblica de la poblacién al no poder recurrir a

diferentes métodos de cirugia por encontrarse protegidos.

8.~ La yuxtaposicién de invenciones ya conocidas o mezcla de
productos ya conocidos, su variacidén de forma, de
dimensiones o de materiales, salvo que en realidad se trate
de su combinacién o fusién de tal manera gue no Ppuedan
funcionar separadamente o éue las cualidades o funciones
caracteristicas de las mismas sean modificadas para obtener
un resultado industrial no obvio para un técnico en la

materia.
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La yuxtaposicién de invenciones no es patentable puesto

que, es solamente la combinacidn de invenciones.

En la 1legislacién anterior se contemplaba igual
disposicién sélo gque se regulaba dentro de lo que se
consideraba no patentable, es decir que si se consideraban

como invenciones pero no se podian patentar.

Considero que es acertada la nueva ubicacién de esta
fraccién en el apartado de lo gque no se considera como

invencién, pues en realidad no constituye ninguna invencién.

Novedosamente en el articulo 20 de la LEFOPPI se
regulan las invenciones que se refieren a materia viva, las

cuales se realizaran de acuerdo a lo siguiente:
I. SERAN PATENTABLES:
a) Las variedades vegetales.

b) Las invenciones relacionadas con microorganismos, como
las gue se realicen uséndolos, las gque se apliquen a ellos o
las que resulten en los mismos. Quedan incluides en esta
disposicién todos los tipos de microorganismos, tales como
las bacterias, los hongos, las algas, los virus, los micro
plasmas, los protozoarios y en general, las células gque no .

se reproduzcan sexualmente.
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c) Los procesos biotecnolégicos de cbtencién de
farmogquimicos, medicamentos en general, bebidas y alimentos
para consumo animal y humano, fertilizantes plaguicidas,

herbicidas, fungicidas o productos con actividad biolégica.

En la legislacién anterior se contenia disposicién en
sentido contrario pues en el articulo 10 en sus fracciones I
y VIII, se consideraba como no patentables a las invenciones
sefialadas en los incisos a) y «¢), constituyendo una

innovacién el inciso b).

En la legislacién anterior se tenia gue recurrir a los
certificados de invencién para poder proteger a las
invenciqnes que se encuadraban dentro de cualguiera de los

incisos del articulo 10 de la LIM.

En la actualidad al no contemplar la nueva ley diversos
supuestos que se consideraban no pantentables, seran

patentables, entre otros, los siguientes productos:

1.~ Los procesos genéticos para obtener especies vegetales,
animales o sus variedades(serdn patentables sélo 1los

Procesos mas no el resultado de estos).
2.- Los productos quimicos.

3.- Las aleaciones.



4.- Las invenciones relacionadas con la energia y seguridad
nuclear. Anteriormente se limitaba la investigacién en este

campo por razones de considerar estraté&gica esta materia.

5.- Los productos sefialados en los incisos a),b) y ¢) de la

fraccién I del articuleo 20 de la LEFOPPI.

Las restricciones gue contenia la antigua ley,
Gnicamente fomentaban el desaliento en las invenciones en
aquellos campos, Ppues solo se podian proteger, como ya se

indicé, a través de los certificados de invencién.

El fin de la reforma, es el de atraer al pais nuevas
tecnologias e inducir su transferencia o licenciamiento
hacia empresas mexicanas, motivande y fomentando el
desarrollo y 1la investigacién en los nuevos campos

susceptibles de ‘patente.

En la fraccidn segunda de el articulo 20, se contiene

lo que no serd patentable:

1.~ Los procesos esencialmente biolégicos para la obtencién
o reproduccién de plantas, animales o sus variedades,
incluyendo los procesos genéticos o relativos a material
capaz de producir su propia duplicacién, por si mismo o por
cualquier otra manera indirecta, cuando consista simplemente
en seleccionar o aislar material biolégico disponible y
dejarlo que actGe en condiciones naturales. Las razones por

las que motivaron esta restricecién es la simple ausencia de
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actividad inventiva. Igual restriccién se contenia en la

LIM, en su articulo 10 aungue con diferente redaccién.

2.- Las especies vegetales y las especies y razas animales.
La razén de la restriccién es, como lo apunta Manuel Gémez
Maqueo”, que en nuestro pais no existen las condiciones
adecuadas para liberalizar 1la posibilidad de otorgar
patentes en estos campos, considero que es poco afortunado
el comentario anterior, en virtud de que la nueva ley
contiene una tendencia moderna e innovadora por lo que debid
permitir la pantentabilidad en estos campos, pero de manera

ordenada y regulada.
Igual precepto se contenia en la LIM en su articulo 10.

3.- El material biolégico tal como se encuentra en la
naturaleza. La razén de la restriccién es la misma que la
apuntada en el nimero 2, la falta de actividad inventiva,
pues como se trata de un "“descubrimiento" carece de los

requisitos para la patentabilidad.

Igual precepto se contenfa en la LIM, en su articulo

10.

4.~ El material genético. La razdén de la restriccién son las

mismas gue para el nimero anterior.

" Gomez Maqueo, Manuel, Las Ventajus Competitivas de las Patentes, Marcas y Derechos de Autor,
Centro Para ¢l Estudio y la Difusién de Ia Propiedad Intel 1 A.C. Conf: ia de Noviembre de 1992
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En la legislacién anterior se limitaba a considerar
como no patentable los procesos genéticos, para obtener
especies vegetales o animales o sus variedades, mas sin
embargo considero que no se puede permitir la cbtencién de
una patente sobre material genético por la falta de

actividad inventiva.

5.- Las invenciones a materia viva que se refieran al cuerpo

humano.

Las razones gue motivan esta restriccién son de tipo
ético, Manuel Gémez Maqueo considera desafortunada ésta
restriccién en virtud de que se limita la investigacién en
dreas de 1la investigacién médica que pudieran tener como

resultado vacunas o productos de accién terapéutica, etc.

En la leégislacién anterior no se contenia esta
limitacidén, sin embargo se podia limitar la patentabilidad
de dichas invenciones por considerarse que fueren contrarias

a la salud, o al orden pilblico.

El articule 21 de la LEFFOPI indica que el derecho
conferido por una patente estard determinado por 1las
reivindicaciones a;;robadas, es decir, que la patente esta
limitada y no se puede extender y queda 1limitada a ‘la

reivindicacién contenida en el titulo respectivo.

" Gamez Maqueo, Manuel, Las Ventyjas Cnmpunhvac d¢ fus P-llenlx‘_s \l.m:.ns ¥ Derechos de Autor,
Centrn Para ¢l Estudio y Ia Difusién de ln Propi I A.C. Conf. de N hre de 1992
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articulo se refiere a los documentos que se deben acompahar
a las  solicitud de patente, y en el caso de “material
bioclégico se debe depositar en una institucién reconocida
por la secretaria). Igual disposicién se contenia en la LIM

en su articulo 38.

El articuleo 22 de la LEFOPPI contiene las limitaciones
del derecho que confiere una patente frente a terceros,

mencionando los siguientes:

1.~ A un tercero que en el ambito privado o académico y con
fines no comerciales, realice actividades de investigacién
cientifica o tecnoldgica puramente experimentales, de ensayo
o de ensefianza, y para ello fabrique o utilice un producto o
use un proceso igual al patentado. El motivo de esta
fraccién es el de fomentar la investigacién a través de 1la
utilizacién de patentes y, por otro lado es evidente gue no
se causa ningan dafio al duefio de la patente puesto que es
requisito que se utilice con fines no comerciales. Igual
disposicién se contenia en la LIM en su articulo 39 fraccién

I.

2.~ La fraccién segunda se refiere a las llamadas
i%portaciones paralelas y . dice: "Cualquier perscﬁa que
comercialice, adgquiera o use el .producto patentado u
obtenido por el proceso patentado, luego de que dicho
producto hubiera sido introducido 1licitamente en el

comercio®,

36



Lo anterior significa que quien adquiera en el
extranjero el producto patentade u obtenido por el
procedimiento patentado, podrad comercializarlo en el pais
sin qgue el legitimo titular de la patente correspondiente

pueda impedir tal comercializacién.

Se sabe gque esta disposicidn fue introducida en 1la
LEFOPPI con base a gque la apertura comercial del pais asi lo
requiere, pero es claro gue este precepto va a beneficiar a
aguellas industrias que tradicionalmente han estado
protegidas por las limitaciones en el campo de patentes,
industrias tales como la farmacéutica, en las que se

utilizan productos patentados por terceros.

El hecho de prohibir las importaciones paralelas
beneficiaria a los titulares de las patentes
correspondientes, como seria justo suponer, pero
perjudicaria a las empresas que han estado cobijadas por 1la
sombra protectora del gobierno. Es de esperarse que en un
futuro muy cercano se busque derogar. esta disposicién
contraria al espiritu de la LEFOPPI, pues atenta en contra

de los derechos elementales de la patente'

En la LIM, se contenia una disposicién pero en sentido
contrario. En el Articulo 37 en su péarrafo segundo, se

establecia que la patente no conferia el derecho de importar

" Julife Daher, Mauricio, Las Ventajus lelpx,llll\’ﬂ& de lns Patentes, Marcas y Densclms dc Autor,
Centro Para ¢ Estudio y la Difusién de la P dudd 1 | A.C. Confe ia de N bre de 1992
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el producto patentado o el fabricado con el producto

patentado.

Considero gque la nueva disposicién es desafortunada,
pues crea un estado de inseguridad Jjurfidica para los
titulares de las patentes mermande de manera importante sus

ingresos por conceptos de regalias, etc.

3.- Cualguier persona que, con anterioridad a la fecha de
presentacién de la solicitud de la patente o, en su casa, de
prioridad reconocida, utilice el proceso patentado, fabrique
el producto patentado o hubiese iniciado los preparativos

necesarios para llevar a cabo tal utilizacién o fabricacién.

En primer lugar considero, gue en este caso la persona
que lo utilice no dnicamente queda fuera de cualquier
responsabilidad por el uso de la patente, sino que también
podria intentar una accién de nulidad de la patente en
virtud de gque la patente no cumplia con el requisito de
novedad, pues ya se explotaba con anterioridad dicha

invencién.

En el segundo supuesto, el de la prioridad reconocida,
es claro que se debe de eximir de responsabilidad al que
utilice la patente, sin embargo considero gque se deberia de
tomar en cuenta la buena fe, es decir condicionarlo a que la
utilizacién se realizara sin que 1la persona tuviera

conocimiento del invento, y la carga de la prueba, en caso
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de que se intentara una accién, corresponderia al titular de

la patente.

Igual disposicién se contenia en la LIM en su articulo

39 Fraccién II.

4.~ El1 empleo de la invencién de que se trate en los
vehliculos de transporte de otros paises que formen parte de
ellos, cuando estos se encuentren en trénsito en el

territorio nacional.

En la LIM se contenia igual precepto pero con diferente

redaccidén (art. 39 Frac. III y 1IV).

5.- Un tercero que, en el caso de patentes relacionadas con
materia wviva, utilice el producto patentado como fuente
inicial de variacién o propagacién para obtener otros
productos, salvo que dicha utilizacién se realice en forma

reiterada.

Es claro que se exime de alguna responsabilidad, al que
utilice el objeto la patente, puesto gque el resultado que se
busca es diverso al de 1la patente. Esta regulacién es
novedosa en nuestra legislacidén, en virtud de que en la
anterior ley no se permitfia la patentabilidad relacionada

con materia viva.

6.~ Un tercero gue, en el caso ae patentes relacionadas con
productos que consistan en materia wviva, utilice, ponga en

circulacién o comercialice los productos patentados, para
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fines que no sean de multiplicacién o propagacién, después
de que éstos hayan sido introducidos licitamente en el
comercio por el titular de la patente, o la persona que

tenga concedida licencia.

En el articulo 23 de la LEFOPPI se contempla el periodo
de duracién de la patente el cual, novedosamente, tendréa una
duracién de 20 afios contados a partir de la fecha de

presentacién de la solicitud.

Considera, ademds, que la vigencia de algunas patentes
puede ser prorrogada por tres afios mas, siempre que se trate
de productos farmacoquimicos o farmacéuticos, estableciendo

las siguientes condiciones para la prérroga:

i.- Que se otorgue licencia a una persona moral con capital

mayoritariamente mexicano.

2.~ Que la licencia se otorgue dentro de los seis meses
siguientes a la fecha de otorgamiento de la patente o a la
fecha en que la autoridad competente otorque el registro
sanitario para efectuar la distribucién del producto en el

palis, lo gue ocurra mas tarde.
3.- La licencia se deberd inscribir en la SECOFI.

4.- La licencia debera ser por la vigencia de la patente. y

su prérroga.
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'5.- La ‘licencia deberd ser irrevocable Yy no exclusiva y sélo

podrd ser transferida con la autorizacién de la patente.

6.~ Si la licencia no se explota en los términos convenidos,

se procederd a su cancelacién.

Esta es considerada como una de 1las novedades més
importantes en materia de patentes, sin embargo, el término
de 20 afios es un tanto engafioso, pues los 20 afios comienzan
a contar a partir de 1la fecha de presentacién de 1la
solicitud y tiene gue pasar por los examenes de forma y de
fondo, los cuales pueden tardar muchos afios, no obstante, el
titular de la solicitud de patente puede empezar a realizar
la explotacién de la misma sefalando simplemente que la
patente se encuentra en tramite, segin lo dispone el

articulo 26 de la LEFOPPI.

En la 1legislacién anterior la proteccidén de las
patentes era de 14 ahos pero contados a partir de la fecha

de expedicién de la misma.

El articule 24 de 1la LEFOPPI se refiere a la
publicacién de las solicitudes de patente,  sefialando que
después de otorgaéa la patente, podrd demandar dafios y
perjuicios a terceros que antes del otorgamiento de 1la
patente hubieren explotado sin su consentimiento el proceso
o producto patentado, siempre y cuando dicha explotacibn se
haya realizado después de la fecha en gue surta sus efectos

la publicacién de la solicitud en -La "GacetaM. 1la

41



publicacién de la solicitud se tiene gue realizar después de
transcurrido el plazo de 18 meses contados a partir de la
fecha de presentacién de la solicitud y sélo a peticiédn del
solicitante se podrad realizar antes, segin lo sefala el

articulo 52 de la LEFOPPI.

El dnico fin de la publicacién de la solicitud es el de
dar publicidad a la misma, a efecto de que se deje de
explotar la patente por terceros gue, sin autorizacién del
solicitante exploten el producto o proceso patentado, pues
de lo contrario, el titular de la misma, una vez obtenido el

registro podra demandar los dafios y perjuicios.

AlUn y cuando nuestro sistema no contempla el sistema de
oposicién, no existe impedimento legal para que, cualquier
interesado, le haga saber a la Secretaria que la invencién
no cumple los requisitos que establece la ley para el
otorgamiento de la patente, lo que deberd de tomar en cuenta

el examinador al realizar el examen de fondo.

En la legislacién anterior no se requeria la

publicacién de la solicitud.

En el articulo 25 define lo que debe de considerarse
como explotacién de 1la paténte, sefialando como tal, .a la
utilizacién del proceso patentado, la fabricacién vy
distribucién o la comercializacién del producto patentado,

efectuados en México por el titular de la patente.
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En el segundo parrafo, sefiala que 1la explotacién
realizada por las personas a que se refiere el articulo 69
‘de esta ley (personas dque tengan concedidas licencias
inscritas en la Secretaria), se consideraran realizadas por

el titular de la patente.

En la legislacién anterior, también se definia lo que
debia considerarse como explotacién de la patente, aunque en
diferentes términos, entre los que se destaca en la anterior
legislacidén, lo gque la actual es omisa, gue la importacién

del producto patentado no constituye explotacién.

En el articulo 26 de la LEFOPPI, sefiala que la mencién
de gue existe una patente en tramite u otorgada, sélo podré
realizarse cuando los productos o procesos se encuentren en
cualquiera de dichos supuestos. De 1lo anterior se pude
concluir gque a.ﬁn y cuando se encuentre en tramite una
patente se pude comercializar aungue no se haya otorgado en

definitiva.

Igual disposicién se contenfia en la legislacién
anterior, aungue con diferente redaccién, en el articulo 49

de la LIM.

C) comentarios Relativos a los Modelos de utilidaa.

La LEFFOPI contempla la proteccidén de los Modelos de

Utilidad, que no se encontraban contemplados en la Ley de
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Invenciones y Marcas, el cual viene a colmar un vacio gue se
encontraba en 1la legislacién anterior, ya gque no se
ieconocian derechos a los inventores o innovadores que
continuamente realizan mejoras en herramientas, utensilios o
diferentes objetos que ofrecen ventajas pr&cticas en su
aplicacién. Es necesario mencionar que en el Convenio de
Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial,
contempla, en su articulo 1, la proteccién de los Modelos de

Utilidad.

La LEFOPPI define a los modelos de utilidad, en su
articulo 28, como los utensilios, aparatos o herramientas
que como resultado de una modificacién en su disposicién,
configuracién, estructura o forma, presenten una funcidn
diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas

en cuanto a su utilidad.

Se establece como requisito para gque sea registrable un
modelo de utilidad, el que sea nuevo y susceptible de

aplicacién industrial.

La LEFOPPI, concede un plazo de proteccién, para los
modelos de utilidad, de 210 afos improrrogables gque se
empezaran a contar a partir de la fecha de presentacién de

la solicitud de registro.

La tramitacién y mantenimiento de 1los modelos de
utilidad, serd regido por las mnismas disposiciones en

materia de patentes.
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Desafortunadamente la misma LEFOPPI, en su articulo 12
fraceién 1II, establece gque los modelos de wutilidad no
reguieren de novedad absoluta © universal para su registro,
sino Ginicamente novedad en México, lo cual puede tener como
efecto el de fomentar las préacticas desleales Yy 1la
pirateria, pues quienes conozecan un modelo de wutilidad
protegido en el extranjero, pero todavia no introducida en

el pais, podrd en principio registrarlo en su provecho'

Por otro lado, es necesario sefalar que la actual
legislacién no contempla la figura de los Certificados de
Invencién, por lo gue la ley, en sus articulos transitorios,
sefiala que las solicitudes de Certificados de Invencién en

tramite se convierten en solicitudes de Patente.

D) Comentarios Relativos a los Disefios Industriales.

Dentro de este apartado se regula en lo que en la
anterior legislacién se denominaba dibujos Yy modelos

industriales, articulo 31 fracciénes I y II .

La definicién de la LEFFOPI tanto de los modelos y de
los dibujos industriales no varia en nada con la TIM,
excepto que para los modelos industriales utiliza la palapra

i

tridimensional en lugar de forma plistica.

' Julife Duher, Mauricio, Las Ventajas Cnmp;llll\d\ de las Putentes, Marcas y Dx,ruchos de Autor,
Centro Pura ¢l Estudio y la Difusion de la Peop ! ! t A.C. Confl de Ni mbre de 1992,
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Los articulos 33, 34, y 37 de la LEFOPPI contiene los
requisitos que debe de llenar la solicitud para la obtencién

del modelo de utilidad entre los que se destaca:

1) se debe de anexar una reproduccidén gr&fica o fotografica
del disefio, asi como la indicacién del género del producto

para el cual se utilizara el diseho.

2) Se deberi realizar una descripcién de la reproduccién
gr&fica o fotografia en la que se indicari la perspectiva

desde la cual se ilustra.

3) En la solicitud deberé& expresarse como reivindicacién la
denominacién del disefio industrial seguido de las palabras

"tal y como se ha referido e jlustrado".

4) La tramitacién del registro de los disefnos industriales
se llevard a cabo, en lo conducente, conforme a las reglas
contenidas para la tramitacién de las patentes a excepcidn
de los arts. 45 {Que se refiere a las diferentes
reivindicaciones que puede contener una patente) 51 a 55 (
que se refieren principalmente a las patentes relacionadas
con energia nuclear, la publicacién de 1la solicitud de

patente, etc.). .

En la actual legislacién se otorga una vigencia de 15
afios improrrogables, contados a partir de la fecha en que es

presentada ante la oficina correspondiente la solicitud.
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En la legislacién anterior, art. 81 de 1la LIM, se
concedia un plazo de 7 afios contados a partir de la fecha de

registro.

Considero positivo el aumento de la vigencia y 1la
globalizacién de ambas figuras, en virtud de gue se busca
con ello que los disefios industriales perduren por mas
tiempo y se refuerza la posicién competitiva de los

productos mexicanos en el mercado.

Considero desafortunado que para obtener el registro de
un modelo industrial se reguiera de novedad dnicamente en la
repiiblica mexicana, y no una novedad absoluta y universal
como en el caso de las patentes, con lo que se fomenta o
protege la competencia desleal y la pirateria contrarias al
espiritu de la ley, consecuentemente cualquier persona podréa
“piratear" un disefio industrial extranjero en virtud de que

solamente se considera la novedad que exista en México.

E) Comentarios Relativos a la Tramitacion de las Patentes.

En este apartado se contienen los requisitos y los
trdmites que se deben de seguir para la obtencién de una

patente.

En primer término, se debe de dirigir una solicitud a
la SECOFL en donde se indicar&: 1) Nombre y domicilio:tanto’

del inventor como del solicitante. 2) . Nacionalidad del

47



solicitante. 3) El1 nombre de la invencién y los demas

requisitos que establezca la ley asi como el reglamento.

Los datos que se contengan en la solicitud son
confidenciales hasta que se publica la solicitud de 1la
patente en la Gaceta, la cual se deberd de llevar a cabo
dentro de un plazo de 18 meses contados a partir de la fecha
de presentacién de la solicitud. Considero adecuada la
publicacién de la solicitud de la patente en la Gaceta, pues
como lo mencioné anteriormente, se puede informar a 1la
Secretaria de algin impedimento o ausencia de requisito
legal para el otorgamiento de la patente, lo gue se deberi

de considerar al realizar el examen de fondo.

En la legislacién anterior se contenia igual precepto
en su articulo 14, sin que se exigiera la publicacidén de 1la

solicitud de patente.

La solicitud puede ser presentada tanto por el inventor
como por Su causahabiente, al igual que en la LIM artfculo
15, con la salvedad gque en el anterior ordenamiento prevenia
el caso de que varias personas presentaran una misma

solicitud debfan de sefalar un representante comin.

En el caso de que se solicite la prioridad reconccida
en otros paises, se podr&4 reconocer como fecha de
presentacién aguel en el que lo fue primero, siempre que la
presente en México (la solicitud de prioridad) dentro de 1los

plazos que establecen los tratado internacionales, 12 meses
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contados a partir de la fecha del primer depésito (Convenio
de Paris 142 =24 =-4- apen e 1) o en su defecto dentro de los
doce meses sigulentes a la solicitud de patente en el pais

de origen.

Se establecen como requisitos para la prioridad los

siguientes:

1.~ Que se reclame la prioridad y se haga constar el pais de

origen y la fecha de presentacién de la solicitud.

2.- Que no se pretenda el otorgamiento de derechos
adicionales a los que se deriven de las reivindicaciones
presentadas en el extranjero y si se pretendiere 1la
prioridad debera ser sdélo parcial y referida a la solicitud.
Respecto a las reivindicaciones adicionales se podré

solicitar un nuevo reconocimiento de prioridad.

3.- Que se cumplan dentro de los tres meses siguientes los
requisitos gue sefialan los tratados internacionales,

reglamentos y ley.
4.- Légicamente, la reciprocidad.

En la legislacién anterior se contenian idénticos

preceptos en el articulo 36 de la LIM.

En la actual ley se contempla la hipétesis de que
varios inventores hayan realizade de manera independiente

una misma invencién, en este caso se le reconoceri el
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derecho de la patente al que tenga la fecha de presentacidn
o de prioridad mds antigua, se aplica el principio ae
primero en tiempo primero en derecho, siempre y cuando la

solicitud no sea negada ¢ abandonada.

La solicitud de patente deberid referirse a una sola
invencién o un grupo de ellas que relacionadas entre si
conformen un Gnico concepto inventivo, es decir, gque no
puedan funcionar independientemente y dependan las unas de
las otras, en caso de que no se cumpliere con éste requisito
la SECOFI lo comunicard por escrito para que dentro de un
plazo de 2 meses divida en varias solicitudes la solicitud
inicial, y se conservarid como fecha de presentacién la de la
inicial y en caso de no cumplir con este reguerimiento se

tendra por abandonada la solicitud.

En la legislacién anterior se regulaba de igual forma

(articulos 16, 18 y 28 de la LIM).

El articulo 45 de la LEFOPPI sefiala lo que podra

contener la solicitud de patente:

1.- Las reivindicaciones de un producto determinado y las
relativas a procesos especialmente concebidos para su

fabricacién o utilizacién.

2.- Las reivindicaciones de un proceso o relativas a un
aparato o a un medio especialmente concebido para su

aplicacién.
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3.~ Las reivindicaciones de un producto determinado y las de
un proceso especialmente concebido para su fabricacién y de
un aparato o un medio especialmente concebido para su

aplicacién.

En el articulo 46 sefiala que el proceso y maquinaria o
aparatos para obtener un modelo de utilidad o un disefio
industrial serdn objeto de patente independiente a 1la
solicitud de registro de estos dltimos, de aqui se puede
concluir que si alguien en el extranjero tiene registrado
como patente el procesoc para obtener el modele de utilidad,
nadie en México podrd registrar el proceso, ni producirilo,

pues las patentes si tiene validez en el extranjero.

En cuanto a los documentos gue se deben anexar a la
solicitud de la patente, cabe destacar, que en caso de que
sea material biolégico, en el que 1la descripcidén del
material no pueda detallarse en si misma, debera
complementar la solicitud con la constancia de depésito de
dicho material en una institucién reconoclida por la SECOFI,
conforme a lo establecido en el reglamento de la ley. Las
demds fracciones son iguales que las de el artfculo 17 de la
LIM. Tales como acémpaﬁar planos y dibujos téchnicos, las

reivindicaciones, y el resumen de la descripcién.

El articulo 48 de la LEFQOPPI sefiala que cuando una
solicitud de patente tenga que dividirse, el solicitante

deberi presentar las descripciones, reivindicaciones, planos
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El .articulo 48 de la LEFOPPI sefiala gque cuando una
solicitud de patente tenga que dividirse, el solicitante
debera presentar las descripciones, reivindicaciones, planos
o dibujos necesarios para cada una de las solicitudes,
excepto la documentacién relativa a la prioridad reclamada
Y, en su caso, su traduccidn, ya que la misma se encuentra
en la solicitud inicial. Los planos o dibujos y
descripciones gue se exhiban, no sufririan alteraciones que
modifigquen la invencién contemplada en la solicitud

original.

Igual disposicidén se contenia en el articulo 28 segundo

parrafo de la LIM.

El articulo 49 de la LEFOPPI contiene la conversién de
solicitudes, esto es, cuando se presente una solicitud para
una invencién que no sea patentable, pero gque pueda ser
protegida mediante el modelo de utilidad o un disefio
industrial o viceversa, la solicitud de patente puede ser
convertida a la figura apropiada a peticién del solicitante,
esta conversidén puede solicitarse dentro de los tres meses
siguientes a la fecha de presentacidn de 1la solicitud o
dentro de los tres meses siguientes al requerimiento de la
oficina de patentes”. Por otro lado, novedosamente la ley

contempla que para el caso de que el solicitante no

¥ Sonf, Mariano, Aspeclos sobresalientes de la nueva Ley Mexicann de Fomente y Proteccita de la
Propiedad Industrial, Revi-fa El Foro, Orguno de Ja Barra Mexicana, Colegio de Abopados, Tomo (I ,
mimero |, Mdxico 1992, Pdgina 372.
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En el articulo 5C de la LEFOPPI, contiene lo que es
llamado el "examen de forma" en el cual se van a analizar
los documentos presentados por el solicitante y en caso de
que se encontrare alguna omisién o© se reguiera una
aclaracién de la solicitud, la SECOFI podrd requerir al
solicitante para que en un plazo de 2 meses cumpla con 1lo
requerido, y en caso de no hacerlo asi, se tendrd por
abandenada la solicitud. En la LIM se contenia similar
disposicién en su articulo 18, el cual sehalaba que la
SECOFI podria requerir se precisaran o aclararan dudas
respecto de la solicitud sin sefalar que se trataba de un

examen de forma.

Cabe destacar que el plazo de 2 meses, se puede
prorrogar por igual término siempre gue se demuestre que sea
por motivo justificado, de acuerdo a lo dispuesto por el

articulo 58 de la actual ley.

En casc de que la solicitud de patente este relacionada
con invenciones en materia de energia nuclear se requerira,
previamente, la opinién de la Comisién Nacional de Seguridad
Nuclear y Salvaguarda y contra la decisién de la comisién
cabe el recurso de reconsideracién, la opinidén de 1la
conisidén se toma en cuenta para determinar si la patente que

se solicita no afecta la seguridad nacional.

En la anterjor legislacién, en su articulo 10 fraccién

IV, se contenia igual precepto.
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En términos del articulo 52 de la actual ley, dentro de
los 18 meses siguientes a la presentacién de la solicitud, o
antes a peticién del solicitante, tendra lugar 1la
publicacién en 1la Gaceta de 1la propiedad industrial un
extracto o sumario de la solicitud. Considero adecuado 1la
publicacién, pues como ya se sefald anteriormente, aGn y
cuando nuestra ley no contempla el sistema de oposicidn, se
puede sefialar a la Secretaria que la patente en tramite no
cumple con los requisitos para el otorgamiento de la misma,

lo que deberd de tomar en cuenta el examinador.

La solicitudes en tramite a la entrada en vigor de la
LEFOPPI, no requerirdn de la publicacién de la solicitud,
salve las que se modifique para incorporar materia que no
era patentable conforme a la LIM {articulo décimo

transitorio).

Una vez publicada 1la solicitud de patente, la
Secretaria hardé un "examen de fondo" de la invencién con el
fin de determinar si se satisfacen los requisitos sefialados
por el articulo 15 de la actual ley, gue son los requisitos
de novedad resultado de la actividad inventiva y que sean

susceptibles de aplicacién industrial.

Para la realizacién del examen de fondo, la SECOFI
solicitard apoyo técnico al 1Instituto Mexicano de 1la

.Propiedad Industrial, y en caso necesario podrd solicitar el
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apoyo de organismos e instituciones nacionales

especializadas.

En caso de que se trate de una solicitud de prioridad
la SECOFI podri aceptar o requerir el examen realizado por
oficinas examinadoras extranjeras, en 1los términos del
reglamento de la ley el cual, como ya se menciond no existe,
por lo que es aplicable el antiguo reglamento en su articulo

34.

Similares disposiciones contenia la LIM en su articulo
20, en donde se adicionalmente se sefialaba un plazo de 90
dias siguientes al cumplimiento de un afio de prescntada la
solicitud para solicitar el examen de fondo, y en caso de no
solicitarle asi se consideraba abandonada la solicitud, es
decir, que sino se solicitaba dentro del plazo antes

sefialado operaba la caducidad.

En caso de gue durante la realizacidén del examen de
fondo se encuentre que existe una invasién total o parcial
de derechos adquiridos, que la invencién carece de novedad,
gue se necesitan datos o documentos adicionales, la
Secretaria requerir&d dentro de un plazo de 2 meses al
solicitante para que haga las aclaraciones o presente la
documentacidén requerida y en caso de no hacerlo la solicitud

se considerar& abandonada.

El antecedente de éste articulo lo encontramos en la

LIM, en su articulo 21, en .donde no. sefialaba que 1la
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secretaria podria reguerir al solicitante en caso de que se

necesiten "datos o documentacién complementarios®.

En el articulo 56 se contempla que en caso de que se
niegue la patente la secretarfa lo comunicar& por escrito al
solicitante, y sefiala por demds, que la resolucidén debe ir
fuﬁdada y motivada. En caso de que se niegue la patente el
solicitante tiene un plazo de 30 dias para interponer ante
la propia Secretaria el recurso de revisién a que se refiere

el articulo 200 de la LEFOPPI.

Es necesario destacar que el articulo 30 de la LIM
otorgaba un término de 2 meses para interponer el recurso de

reconsideracién, plazo gue considero excesivo.

cuando la Secretaria decide otorgar la patente lo debe
de comunicar por escrito al solicitante, reguiriéndole para
que en un plazo de 2 meses cumpla los requisitos para ‘la
publicacidén en la Gaceta de la patente asi como cubra los
derechos relativos a la expedicién del titulo, en caso de no
hacerlo dentroc del plazo establecido se tendrd por
abandonada la solicitud. Igual ordenamiento encontramos en

la LIM, en su articulo 31.

Una vez cumplide lo anterior, la SECOFI expedira un
titulo de patente como constancia y reconocimiento oficial
al titular, seflala el articulo 59 de la actual ley, que el

titulo comprendera un ejemplar de la déscripcién '
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reivindicaciones y dibujos, en caso de que los hubiere, y se

hard constar:
1.- Namero y clasificacién de la patente.

2,- Nombre y domicilio de la persona o personas a gquienes se

expide.
3.- Nombre del inventor o inventores.

4.- Fecha de presentacién de la solicitud y de la prioridad

reconocida en su caso asi como de expedicién.
5.- Denominacién de la invencién.
6.- Su vigencia.

Igual ordenamiento se encontraba en la LIM en su

articulo 34.

Por otro 1lado, es hecesario sefialar que en la actual
ley, las patentes son expedidas por la SECOFI, a diferencia
que en la legislacién anterior en la que los titulos de
patente eran expedidos en nombre del Presidente de 1la

Reptiblica.

Una vez otorgada la patente, la SECOFI procede. a hﬁber
la publicacién en la Gaceta la cual contendrid un resumen de
la invencién, asi como 1los datos requeridos para ‘la

expedicién del titulo de patente.
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F) Comentarios Relativos a las Licencias y Transmisién de

Derechos.

En este apartado se contiene lo referente a las
licencias y transmisién de derechos, licencias obligatorias,

etc.

Al efecto se sefiala que una patente o registro se puede
transmitir, en forma parcial o total, a través de los
términos y formalidades que establece la legislacién comiin,
en consecuencia lo anterior se puede realizar a través de
cualquier cesién, contrato en el que prevalecerd el
principio de autonomia de la voluntad, por lo que las partes
podrdn establecer todo tipo de cliusulas con la sinple
limitacién que no sean contrarias a la ley, moral y las
buenas costumbres. La nueva ley simplemente seflala gque para
que el contrato surta sus efectos frente a terceros se
deber& inscribir en 1la Direccién General de Desarrollo
Tecnolégico. Anteriormente, y de acuerdo a la abrogada Ley
Sobre el Control y Registro de la Transferencia de
Tecnologia, los contratos se tenian que inscribir en el
Registro Nacional de Tecnologia, por lo que actualmente, al
no existir dicho requisito, el tramite es mas simple, y
bastard con formular una solicitud en 1los términos - que

prevenga el reglamento.

Asi mismo, se sefiala que el otorgamiento de una

licencia no impide al titular de la patente o registro
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otorgar otras licencias o patentes salvo el caso de las

llamadas "licencias con cldusulas de exclusividad”.

En la nueva legislacién se establecen los supuestos por
los cuales se cancelard la inscripcién de la licencia en la

Direccién General de Desarrollo Tecnoldgico:

1.~ Cuando lo soliciten conjuntamente las partes, titular de

la licencia o de la patente o registro.

Considero que esta disposicién se encuentra por demas
en la ley, pues aungue no lo dijera la ley no encuentro
impedimento alguno para que las partes solicitantes asi 1lo

pidieran.
2.~ Por nulidad o caducidad de la patente o registro.

Igualmente, considero que se encuentra por demds esta
fraccién, en virtud de que si caduca o se declara la nulidad
del registro o patente quedaria sin objeto el registro del

contrato ante la autoridad. .

3.- Tratédndose de productos farmacéuticos o de procesos de
obtencién de éstos productos siempre y cuando no se realice

la explotacidén de la patente en los términos convenidos.
4.- Por orden judicial.

Por otro lado, no se inscribirdn licencias: 1.Cuando la
patente o registro haya caducado, lo cual es 16gico, pues no

tendria objeto tal registro. 2. Cuando la duracién de. 1a
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licencia fuere superior a la vigencia de 1la patente o
registro. 3. cuando en el convenio respectivo se excluya
expresamente a la LEFOPPI, aunque se acepta que la partes se

sometan al arbitraje internacional.

Se sefiala, que una de las ventajas que se derivan de la
inscripecién de una licencia en la Secretaria, es que el
titular de la licencia podra ejercitar las acciones legales
como si fuera el propio titular de la patente, con lo gue se
pueden tomar medidas mas rapidas y eficaces en contra de las
pricticas desleales. Otra de las ventajas de la inscripcién
de la 1licencia es que la explotacién de 1la patente se
considerard realizada por el titular de la patente, con lo
que se pude evitar las licencias obligatorias, siempre que
la licencia se encuentre inscrita, salvo el caso de que se

encuentre otorgada licencia obligatoria.

La posibilidad de otorgar licencias obligatorias de
patentes sigue siendo contemplado por la LEFOPPI, en el caso
de gque la patente no se haya explotado después de tres afios
de haber sido otorgada la patente o de cuatro afios a partir
de la presentacién de la solicitud, lo que ocurra mas tarde,
siempre que no exista: 1.-Concedida licencia contractual
inscrita en la secretaria. 2.-Que el titular de la patente
demuestre 1la existencia de causas técnicas y econdmicas
justificadas para la no explotacidén de la patente, lo cual
es congruente con el Convenio de Paris Para la Proteccién de

la Propiedad Industrial, del cual México forma parte. 3.-Que
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el titular de la patente o quien tenga concedida licencia
contractual haya estado realizando 1la importacién del
producto patentado u obtenido con el proceso patentado, lo
cual favorece a los titulares de la patente, pues de
cumplirse lo anteriormente sefialado, se puede evitar el

otorgamiento de una licencia obligatoria.

En caso de no demostrarse lo anterior cualquier persona
podrd solicitar a la Secretaria le otorgue una licencia
obligatoria, siempre que el solicitante demuestre tener
capacidad técnica y econémica para realizar la explotacidn
de la patente, pues si carece de 1lo anterior, no tiene
objeto gue se le otorgue la licencia obligatoria, pues el
fin de éstas es satisfacer una necesidad gqgue no pude

realizar el titular de la patente.

A mayor al.:undamiento, la LEFOPI otorga al titular de
una patente, repespecto de la cual se haya solicitado una
licencia obligatoria, la posibilidad de iniciar la
explotacién patentada en un plazo de un aho contado a partir
de la fecha en que se notifique la solicitud de licencia
obligatoria, con lo que se da oportunidad al titular de 1la
patente de impedir el otorgamiento de la 1licencia

obligatoria.

Es importante y novedoso destacar, que la SECOFI podri
declarar administrativamente la caducidad de la patente en

el supuesto de que el titular de la misma no comprueba su
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explotacién o la existencia de causas justificadas para no
explotarla en un término de 2 afios contados a partir de 1la
primera 1licencia obligatoria, con lo gue se obliga al
titular de la patente a explotarla o a conceder licencias

contractuales.

Se establece que las condiciocnes de 1la licencia
obligatoria peodran ser modificadas por la SECOFI a peticién
de cualguiera de las partes por causa supervinientes, y en
particular, cuando el titular de la patente haya concedido
licencias contractuales maAs favorables que la licencia
obligatoria, segln lo establece el articulo 74 de la LEFOPPI

{(Igual al articulo 53 de la LIM}. .

Finalmente, se establece que la licencia obligatoria no
serd exclusiva y la persona que la obtenga sélo podra
cederla con autorizacién de la SECOFI. iqual se sefialaba en
la LIM en su articulo 55, asi mismo, se sefala que por
causas de enmergencia o seguridad nacional se concederéan
licencias de utilidad ptblica. Iguales causas se contenian

en la LIM en su articulo 56.



G) COmeni;arioa relativos a la Nulidad y Caducidad de

Patentes y Registros.

La concesién de una patente no garantiza de manera
definitiva a su titular la validez de la misma por todo el
plazo para que fue concedido. Todas aquellas cuestiones
intrinsecas de la invencién no podrian resolverse en el
momento mismo del otorgamiento ni prever la multitud de
circunstancias gue atafien a la patente, para ello se han
establecido las causas de nulidad, todas ellas garantizan a
la sociedad, la existencia de privilegios fundados sdlo en
razones justas, por ellec la patente se presume valida

mientras no se declare la nulidad.

El interés juridico para demandar la nulidad de una
patente existe cuando lo solicita una persona a quien se ha
demandado por invasién de derechos de patente, o que la
expedicidén de ella sea un obstéculo para la fabricacién de
un objeto o para 1la utilizacién de un procedimiento, o
cuando sea un estorbo para la explotacién comercial de un
objeto, o simplemente por gque su existencia cause un dafio

objetivo a una persona®.

En la fraccién primera del articulo 78 de la LEFOPI,
sefiala que la patente o el registro serd declarado nulo

cuando se haya otorgado en contravencién a las disposiciones

T Sepilveda, César, Opus Cit, MPigina 205,
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y requisitos para el otorgamiento de patentes o registro de
modelos de utilidad y disefios industriales. La ley considera
como requisitos y condiciones para el otorgamiente de una
patente los contemplados en los articules 15 (novedad,
resultado de la actividad inventiva y de aplicacién
industrial), 19 (lo gue no se considera como invencién,
tales como los principio teéricos formas de presentacién de
la informacién, etc.), 20 Fraccién II (lo dque no es
patentable), 27 (referente a los Modelos de Utilidad que
deberé&n ser nuevos y de aplicacién industrial) y 31

(referente a los disefios industriales).

Es muy poco remoto que llegue a suceder esto, pues la
patente o el registro ya pasé por los examenes de forma y
principalmente de fondo, pero podria existir un error con lo
que se puede salvar la omisién de la oficina de patentes por

alguna equivocacién cometida.

En la fraccién II del articulo 78, se contiene 1la
hipdtesis de gque el registro o patente serd nulo cuando se
realice en contravencién a lo dispuesto por el articulo 43
de la ley, el cual se refiere a que la solicitud de patente
debera referirse a una sola invencidén, y en caso de que se
otorgue en contra de lo anterior, la patente o registro
tendra validez sobre la primera reivindicacién relativa a la
invencidén, primer modelo de utilidad o disefio industrial,
segfin sea el caso, procediendo 'la nulidad respecto de las

siguientes reivindicaciones.
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Igual disposicién se encontraba en la LIM con la

salvedad gque actualmente se goza de una mejor redaccién.

La Fraccién III, del articulo en comento, sefiala que la
patente o el registro puede caducar cuando durante el
trdmite se hubiere incurrido en el abandono de la solicitud.
Al respecto Cesar Seplilveda® sefala gque "es una regla muy
sana, pues si se hubiere incurrido en el abandono de la
solieitud durante el tramite de la patente, ella resulta
nula desde ese mismo momento Yy no puede invocarse en

perjuicio de terceros en momento alguno".

Igual causa de nulidad se contenia en la LIM articule

59 Fraccién V.

La fraccién IV sefiala como causa de nulidad, cuando la
patente o el registro se hubieren otorgado viciado por el
error © las inadvertencias graves (lo gue calificard 1la
Secretaria discrecionalmente). Es diffcil que este supuesto
se de en virtud de que, como ya se menc}oné anteriormente,
la patente o registro pasa por diversos examenes para su

otorgamiento.

La LIM sefialaba, en su articulo 59, gque serian nulas
cuando por error, inadvertencias, carencia de datos, u otros
motivos semejantes, se hubieren otorgade en contravencién a

lo dispuesto por la LIM.

* Qpus Cit, pigina 208,
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Por udltimo, el articule 78 en su parte final, incluye
un nuevo concepto en la legislacién mexicana que es la
incontestatibilidad de las patentes, pues la ley dispone que
una vez transcurrido el plazo de § afios contados a partir de
la fecha en gque surta sus efectos la publicacién de una
patente en la Gaceta de Invenciones y Marcas ya no podrén
ejercitarse acciones de nulidad en su contra, lo cual, tiene
como aparente fin, un mayor estado de seguridad juridica
para los titulares de 1las patentes, en la legislacién
anterior, una accién de nulidad en contra de una patente
podia intentarse en cualquier momento durante la vigencia de

la misma.

Considero desafortunada la modificaciédn, pues
transcurrido el término de 5 afios ya no se podrd iniciar una
accién nulidad, con lo gue, si se concedid una patente que
no se debié otorgar, transcurridos los 5 afos se tendra como
totalmente legitima, y el transcurso del tiempo no puede

convalidar una patente.

Cabe destacar que en la actual ley, a diferencia de 1la
anterior, provee los casos de nulidad no s6lo de las
patentes, sino también de los registros, y por otro lado, se
elimina como causa de nulidad de una patente, consistente en
que la invencién gque ampara no tenga novedad o aplicacién
industrial, puesto que técnicamente no' habria cumplido’con

los requisitos esenciales para su otorgamiento.
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En la LEFOPPI, al igual que en la LIM en sus articulos
60 y 61, sefiala que la declaracién de nulidad se hard
ad'm'inistrativamente por la SECOFI, de oficio o a peticién
del Ministerio PGblico Federal cuando tenga algan interésse
la federacién. Acontunuacién, sefiala la Ley, gue la
declaracién de nulidad destruird retroactivamente a la fecha
de presentacidén de la solicitud, los efectos de la patente o

registros respectivos.

Se sehalan como causas de caducidad de las patentes o

de los registros los siguientes:
1.~ El vencimiento de su vigencia,

2.- Por no cubrir el pago de 1los derechos al que estéan
sujetos, en el tiempo gue fija la ley correspondiente, o

dentro del plazo de gracia de seis meses siguientes a éste.

La Ley Federal de Derechos, en su articulo 4, péarrafo
quinto, establece que las patentes otorgadas en México estén
sujetas la pago de anualidades durante enerc de cada afio,

independientemente de su fecha de concesién.

3.~ En el caso de las licencias obligatorias, cuando
transcurrido e'i plazo de dos afios contados a partir de la
fecha de concesién de la primera licencia obligatoria, la
SECOFI puede declarar la caducidad de la licencia si el

titular no comprueba su explotacién o la existencia de. una

causa justificada.

67



La legislacién anterior fGnicamente se limitaba a
sefialar que las patentes caducaban por vencimiento de su

plazo (articulo 62).

En la LEFOPPI se establece novedosamente la
restauracién o rehabilitacién de 1las patentes que hayan
caducado por falta de pago de las anualidades, siempre que
los derechos respectivos y sus recargos se cubran dentro de
un plazo de seis meses posteriores al vencimiento de gracia,
lo cual significa gue en la préictica las anualidades pueden
ser pagadas en enero del afio siguiente a aguel en que son

exigibles™.

= Sonf, Mari Aspectos sohresili de la nueva Ley Mexicana de Fomento y Proteccién de ln
Propiedad Industrial, Revista El Foro, Organo de la Barm i Colegio de Abogados, Tomo If ,
ntdmero 1, México 1992, Pdgina 376. .
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CAPITULO IV

ANALISIS RESPECTO DE LOS SECRETOS INDUSTRIALES.

En la LEFOPPI se introduce un nueve capitulo en donde
se reglainehta lo referente a los secretos industriales, lo
que refleja un considerable avance que beneficia
principalmente a las empresas proveedora de tecnologia
proporciondndoles una cobertura legal a través del sistema
de patentes, por lo gue las invenciones se podrin proteger
doblemente, por un lado con una patente, cuyo otorgamiento
es lento, o a través de una cliusula de confidencialidad, 1lo

que lo convertiria en un secreto industrial.

En 1la LIM,. en su articulo 211 fraccién IX, UGnicamente
se contemplaba como delito "El usar para siI con propésito de
lucro o revelar algGn secreto industrial o invencién, cuyo
registro se encuentre en tramite y que conoce o recibido cen
motivo del empleo, carge o puesto, o bien‘por cualquier otra
circunstancia ilicita". Surge la necesidad de detallar  sus
caracteristicas 1limitantes a efecto de poderle dar una

eficaz proteccién.

La LEFOPPI, define al secreto industrial "como toda
informacién de aplicacién industrial que guarde una’}iersona
fisica o moral con cardcter confidencial, que le significa '

obtener una ventaja competitiva o econSmica  frente a
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terceros en 1la 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. La informacién de un secreto
industrial necesariamente debera estar referida a 1la
naturaleza, caracteristicas y finalidades de los productos;
a los métecdos o procesos de produccién; o a los medios o
formas de distribucién o comercializacién de productos o

presentacién de servicios.

Respecto a la anterior definicién, Mariano Soni® sefiala
la definicién no es clara y pretende incluir a los secretos
comerciales, los cuales indica, no tiene aplicacién

industrial.

Por otro lado, sefiala el articulo 82 de la LEFOPPI, que
no se considera secreto industrial a la informacién que sea
del dominio pilblico, y 1la que resulte evidente para un
técnico en la materia, ni 1la informacién gque deba ser
revelada por disposicién de ley o mandamiento judicial. No
obstante lo anterior, no se considera del dominio pdblico la’
informacién que deba ser revelada por el duefic de un secreto
industrial a una autoridad, con el objeto de tener

licencias, permisos, autorizaciones o registro.

* Sonf, Mariano, Aspectos sobresalientes de Ja nueva Ley i de Fomento y P i6n du la
Propiedud Industrial, Revista El Foro, Organo ds [a Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Tomo I ,
nimera 1, México 1992, pigina 378.
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deberéa constar en documentos, medios electrénicos o
magnéticos, disefios 6pticos, microfilmes, peliculas u otros

instrumentos similares.

Otros importantes puntos gque la LEFOPPI establece en
relacién con los secretos industriales, es el consistente en
que la persona que guarde un secreto industrial podra
transmitir o autorizar su uso a t;rceros, guedando obligando

el usuario a no revelar la informacidn recibida.

A efecto de proteger los conocimientos que se
transmitan mediante convenios o contratos se debe establecer
en ellos las 1llamadas "clausulas de confidencialidad" a
efecto de proteger los secretos industriales gque se
contemplen en dichos contratos. Dichas cldusulas deberan
precisar los aspectos que comprenden la confidencialidad,

materia del secreto.

En correlacién con estas disposiciones, 1la LEFOPPI
califica como delito, en su articulo 223 fraccién XXIII, el
revelar a u tercero un secreto industrial siempre y cuando
se haya prevenido a guien lo revela de la confidencialidad y
gue sea con el fin de obtener un beneficio econémico para si
o para un tercero con la finalidad de causar un perjuicio a

la persona que sea titular del secreto.
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Asi mismo, se sefiala que toda aquella persona que por
el desempefio de su profesién, empleo, cargo o puesto, tenga
acceso a un secreto industrial, debera abstenerse de
revelarlo, siempre que se le haya prevenido sobre su
confidencialidad, de lo contrario, serd responsable de los
dafios y perjuicios que se ocasione por revelar dicho

secreto.

Finalmente, se sefiala que aguella persona gue contrate
a un trabajador que esté laborando o a un profesionista,
asesor © consultor gue preste o haya prestade sus servicios
para otra persona, con el fin de obtener secretos
industriales de ésta, serd responsable del pago de dafhos y
perjuicios que le ocasione a dicha persona. También sera
responsable del pago de dichos dafios y perjuicios la persona
gue por cualquier medio ilicito obtenga informacién que

contemple un secreto industrial.
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cAPITULO V.
COMENTARIOS RESPECTO DE LAS MARCAS, DE LOS AVISOS

COMERCIALES Y NOMBRES COMERCIALES.
A) Comentarios Relativos a las Marcas

Novedosamente, sefiala la LEFOPPI, que los industriales,
comerciantes o prestadores de servicio podran usar una marca
en la industria, en el comercio o en los servicios que se
presten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se
obtiene mediante su registro ante la SECOFI (articulo 87 de
la LEFOPPI). De lo anterior se desprende que sdlo 1los
industriales, comerciantes o prestadores de servicio podran
registrar marcas, a diferencia de la legislacién anterior
que no contenia limitacién alguna en cuanto a quienes podian
registrar marcas. Por otro lado, el registro que se obtiene
ante la SECOFI es constitutivo de derechos, a diferencia del
registro de derechos autorales, el cual sélo es declarativo.

Existen‘ diferentes definiciones doctrinales de los que
se debe entender por marca, de las cuales destacan las
siguientes: ‘

La del italiano Ezio Capizzano, gquien afirma que las
marcas se pueden definir como aquellas contrasefas de
productos y mercancias que, anélogamente a los otros signos
distintivos son llamados a desempefiar una funcién distintiva

de determinados productos y mercancias, sobre las cuales se
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fijan, de otros iguales =] similares y por eso

inconfundibles®

Mascarefias”, afirma que la marca es un signo que se usa
para distinguir, en el mercado, los productos o servicios de

una empresa de los productos o servicios de otras empresas.

Justo Nava Negrete™, sefiala que la marca es todec signo
o medio material gue permite a cualquier persona fisica o
jurfdica distinguir los productos que elabora o expende asi
como aguellas actividades consistentes en servicios de otros
iguales o similares cuya finalidad inmediata es la de atraer

la clientela y después conservarla y aumentarla.

David Rangel Medina”, define como marca el signo de que
se valen los industriales, comerciantes, y prestadores de
servicios para diferenciar sus mercancias o servicios de sus

competidores.

Novedosamente la LEFOPPI, define a la marca como todo
signo visible que distinga productos o servicios de otros de
su misma especie o clase en el mercado.

Uno de los aspectos mas importantes de la marca, es el

de distinguir productos o servicios de otros de su misma

* Citado por Justa Nava Negrete, Derecho de las Marcas, México, Editorial Porrua 1985, Pégina 144,
it Cllldn por Nava Negrete,Opus Cit, pigina 145,

Opus cit, pigina 147,
* Opus Cit, pdgina 48,
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especie calidad y cantidad y su propésito es el de impedir
la confusién de los productes, criterio que a sido sostenido

por la Suprema Corte de Justicia al sefialar:

“Marcas, Caracteristicas de la

La marca ha de ser un signo individualizador de las
mercancias; es menester que sea distinta de otra marca; que
sea especial, lo que significa que su naturaleza debe ser
tal que, que no se confunda con otra ya registrada con
anterioridad, denominada antecedente, y pueda ser reconocida
facilmente.

Amparo en revisién 233/1971.- La Nueva Medalia, S.A..-
Unanimidad de cuatro votos.- séptima época, Volumen 48,
sexta parte pag. 41".

Amparoc en revis..ic‘m 2986/1971.,- Alcoholes, Vinos y Licores.
Planta Elaboradora, S.A. .- Unanimidad de votos. Séptima

época, vol. 48, sexta parte, pag. 41.

El articule 89 de la LEFOPPI sefiala que pueden

constituir marca los siguientes signos:

“l.~ Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente
distintivas, susceptibles de identificar los productos o
servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a

los de su misma clase o especie.
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Igual disposicién contenfa la LIM en su articulo 90

fraceién I.

Al respecto César Sepdlveda”, sefala que la
denominacién visible es poco afortunada y puede inducir al
error, la verdad es gque se trata de denominacicnes gque
tengan representaciones gréficas, esto es, que estén
escritas y que y por lo misme no se admiten los sonides y

grabaciones fonéticas.

Asi mismo, sefiala que por denominaciones debe
entenderse todos aquellos nombres de cosas reales,
imaginarias y mitolégicas, de astros , de animales, de
vegetales, de la naturaleza, etc. como ejemplo se pueden

sefialar El Venado, Pegaso, JGpiter, Indio, etc..

Asi mismo, sefiala que existen las llamadas
denominaciones de fantasia, arbitrarias, o caprichosas. Asi
se liaman por que no despiertan, por lo menos

inmediatamente, la idea del objeto al que se aplican.

Cabe destacar, que siempre es conveniente contar con el
registro nominativo de la marca en virtud de gque, como lo
previene la ley, la marca debe de usarse tal y como fue
registrada, al igual que la LIM en su articulo 115, y sucede

con frecuencia que la marca sufra variaciones su disefic con

** Opus cit, pégina 117.



el fin actualizar su imagen frente al plblico consumidor.
Ello podria provocar que un tercero con interés de registrar
una marca igual o confundible con la registrada, para los
mismos o similares productos o servicios, al constatar la
diferencia existente entre la forma en que la marca fue
registrada y la forma en gque se estd utilizando, cuente con
elementos suficientes para gue se declare la caducidad del

registro por no estar en uso la marca registrada.
2.~ Las formas tridimensionales.

Novedosamente, la LEFOPPI incluye las llamadas marcas
tridimensionales. Al respecto Mauricio Jalife” sefiala que es
un elogiable avance, es un reconocimiento de que los envases
de los productos constituyen también un medio de distincién
de estos frente al piblico consumidor o cualquier otra forma
- no necesariamente tiene que ser envase- como por ejemplo
es el caballito de mar utilizado por las fondas HIPOCAMPO,
por lo gque deben ser objeto de tutelé’x cuando presenten
caracteristicas de originalidad. Otro ejemplo puede ser 1los
envases de los perfumes gue por sus caracteristicas pued.en

ser distintivos y tutelados por una marca tridimensional.

® Julife Daher, Mauricio, Las Ventajas Compclmvns du Ius Pultnh..s, Mnn:as y Dcrechos de I\ulor.
Centro Para ¢l Estudio y la Difusién de In Proy 1 A.C. C de Novizm! de 1992,
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3.~ Los nombres comerciales y denominaciones o razones
sociales, siempre que no queden comprendidas en el articule

siguiente.

Igual disposicién contenfa la LIM en su articulo 90

Fracei6n II.

4.- El nombre propio de una persona fisica siempre que no

exista un homénimo ya registrado como marca.

Novedosamente la LEFOPPI sefiala que el nombre propio de
una persona fisica pueda ser registrado como marca, sin
embargo en la LIM no existia impedimento para que los
nombres propios de las personas fueran registrados como

marca.

En el articulo 90 se contienen las marcas no
registrables, y se enumeran casi literalmente las causas de

no registrabilidad que contenfa la LIM:
1.- Las denominacicnes, figuras o formas tridimensionales
animadas o cambiantes, que se expresen de manera dinimica,

aiin y cuando sean visibles.

Esta fraccién es novedosa, en virtud de gque en. la

legislacién anterior no se contemplaban las marcas
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tridimensionales y se establece como requisito para su

registro el que sean estiticas.

2.=- Los nombres técnicos o de uso comGn de los productos o
servicios que pretenden ampararse con la marca, asi como
aquellas palabras que, en el lenguaje corriente o en las
précticas comerciales se hayan convertido en la designacién

usual o genérica de los mismos.

Al respecto Mauricio Jalife“ sefiala que en este
supuesto de restriccién del registro de una marca, concurre
el hecho adicional de que, de permitirse el registro de una
designacién genérica en favor de un comerciante en
particular, se lesionarfan los intereses del resto de los
competidores que tienen derecho a utilizar dichas
denominaciones .genéricas, como ejemplo sefiala el de la
denominacién genérica CLERICOT, el cual no es registrable

por activarse la hipétesis de esta fraccién.

Igual disposicién se contenia en la LIM en su articulo

91 fraccidn II. -

3.- Las formas tridimensionales que sean del dominio pGblico
o que se hayan hecho del uso comiin y aguellas gque carezcan

de originalidad que las distinga fécilmente, asi como .la

" Jufife Daher, Mavricio, Aspectos Legales de Ins Mareas, Editorial Sista, México, 1992, phgina‘34,
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forma usual y corriente de los productos o la impuesta por

su naturaleza o funcién industrial,

Como ejemplo pueden sefialarse un envase comGn vy
corriente sin ninguna caracteristica de originalidad que los

distinga de otros.

Igual disposicién se encontraba en la LIM en su

articulo 91 fraccién IXI.

4.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales
gue, considerande el conjunto de sus caracteristicas, sean
descriptivas de los productos o servicios que traten de
protegerse como marca. Quedan incluidas en el supuesto
anterior las palabras descriptivas o indicativas de 1la
especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen
de los productos o de la época de produccién.

Al respecto Mauricio Jalife” sefala que lo anterior
obedece al hecho de gque 1los comerciantes usualmente
intentan, al elegir una marca para sus productos, que ésta
sea fdcilmente recordable por el consumidor y gue, al mismo
tiempo, califique positivamente al mismo. Como ejemplos
sefiala "Ricopan", "Nutrijugo', "Practilibro".

Por otro lado, sefiala que la razén fundamental de que
se impida el registro de marcas de connotacién descriptiva,

es el de que la marca no repercuta en una ventaja

*Opus Cit, pdgina 35.
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injustificada en favor de un comerciante, frente a sus
competidores.

Asi mismo, sefiala que analizando 1la norma gque 1la
LEFOPPL establece para determinar la descriptividad de las
marcas propuestas para registro, se concluye gque es un
pardmetro mds flexible que el de la abrogadz LIM, en su
articulo 91 fracciédn IV, vya que en dicha legislacién
permitia la descomposicién de las marcas para su andlisis,
siendo objetables las marcas cuando cualquiera de sus partes

o fracciones presentaba rasgos de connotacién distintiva.

Al respecto Mariano Soni", senala que la nueva ley
modifica a la LIM, respecto de la no registrabilidad de las
letras nimeros o colores aislados. Sobre este particular, se
permitird el registro de tales elementos, siempre que vayan
acompafiados de otros signos, disefios o denominaciones.
Igualmente se permitira el registro de las expresiones

escritas de los nimeros, por ejemploc * UNO".

Considero adecuada la modificacién, puesto que, los
colores y nlmercs no deben de ser presentados aisladamente,

sino con otros siqnés que los hacen inconfundibles.

2 Sonf, Mari Aspect bresali de Ja nueva Ley Mexicans de Fomento y Profeccidn de la
Peapiedad Industrial, Revista El Foro, Organo de ta Burm Mexicana, Colegio ds Abogados, Tomo IT,
mimero [, México 1992, pidgina 379.
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Al respecto, Justo Nava Negrete” sefiala que no sdélo
comprende las lenguas vivas extranjeras, sino incluso los de
lenguas muertas; lo que a juicio del «citado autor

constituiria una interpretacién meramente literal.

En la anterior Ley de Invenciones y Marcas se contenfa

igual disposicién en sus articulos 91 fracciohes V y XX.

7.- Las qgue reproduzcan o imiten sin autorizacién, escudos,
banderas o emblemas de cualquier pais, estado, municipioc o
divisiones politicas similares, asi como las denominaciones
o siglas de organizaciones internacionales, gubernamentales,
no gubernamentales o de cualquier otra organizacién
reconocida oficialmente, asi como la designacién verbal de

los mismos.

Igual disposicidén se encontraba en la LIM en su
articulo 91 fraccién VII, la cual es acorde con el articulo

6 ter de la Convencién de Paris.

8.~ Las que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales
de control y garantia adoptados por un estado, sin
autorizacién de la autoridad competente, o monedas, billetes
de banco, monedas conmemorativas o cualguier medio oficial:

de pago nacional o extranjero.

» Opus Cit, pigina 504.
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Respecto a los signos o sellos oficlales de contrel y
garantia adoptados por un estado, Justo Nava Negrete®,
sefiala gue estamos en presencia de las denominadas marcas de
control, que sirven para comprobar oficialmente y de modo
visible, que el objeto responde a los requisitos

establecidos en interés general.

Igual disposicién se contenia en la LIM en su articulo

91, fraccidn VIII y IX.

9.,- Las que reproduzcan o imiten los nombres o la
representacién grafica de condecoraciones, medallas u otros
premios obtenidos en exposiciones, ferias, congresos,

eventos culturales o deportivos, reconocidos oficialmente.

La razdén es gue éstos no pueden estar en el comercio,
ni pueden ser apropiados por particulares, pues seria en

perjuicic de sus demds competidores.

Igual prohibicién contenia la LIM en su articulo 91

fraccién X.

10.- Las de denominaciones geogrédficas, propias o comunes y
los mapas, asi como los gentilicios, nombres y adjetivos,

cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios

3 Opus Cit, pigina 542,
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y puedan originar confusién o error en cuanto a su
procedencia.

La anterior limitacién no . _usoluta, en virtud de que
si la marca nada tiene que ver con la procedencia de los
productos o servicios que se pretenden amparar, no existiria

confusién o error en cuanto a la procedencia de los mismos.,

Igual disposicién se contenia en la LIM en su articulo
91, fraccién XIV y XV, con la salvedad de que en la anterior
legislacién se podian registrar los mapas si correspondian
al pais de origen o lugar de procedencia de los productos o
servicios, siempre gue estuviesen registrados en aquellos

palses.

11.~ Las denominaciones de poblaciones o lugares que se
caractericen por la fabricacién de ciertos productos para
amparar éstos, excepto los nombres de 1los lugares de
propiedad particular cuando sean especiales e inconfundibles

Y se tenga el consentimiento del propietario.

La anterior limitacién es 1légica en virtud de que si
alguna persona intentara reéistrar como marca 'Chinconcuac®
para sweaters, lo gue seria un perjuicio para los demis

fabricantes de sweaters.
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12.- Los nombres seudénimos, firmas y retratos de personas,
sin consentimiento de los interesados o, si han fallecido,
de su cényuge, parientes consangulneos en grado mis préximo

o parientes por adopcién.

Al respecto Cesar Sepllveda®, sefiala que se funda esta
prohibicién en el principio general de que el derecho de
usar una marca ha de ser compatible con el derecho de 1los
dem&s. E1 nombre, el seudbénimo y la firma son bienes
propios, privatives, del qgue no puede disponer un tercero en

ningGn caso, sin el permiso requerido.

Igual disposicién se contenia en la LIM en su articulo

91, fraccién XI.

13.~- Los titl;los de obras literarias, artisticas o
cientificas y los personajes ficticios o simbélicos, salvo
el consentimiento de su autor, cuando conforme a las leyes
de la materia, éste mantenga vigentes sus‘derechos; asi como
los personajes humanos de caracterizacién, si no se cuenta

con su conformidad.

Este prohibicién tiene estrecha relacién con la Ley
Federal de Derechos de Autor, Yy como sefala César

sepGlveda®, responde a una neécesidad de proteger de la

* Opus Cit, pdgina 126.
* Qpus Cit, pdgina 126 in fine.
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pirateria los derechos intelectuales. En una época en México
ha habido apropiacién de personajes simb6licos o de obras
artisticas bien conocidas y por eso se ha introducido este
precepto en la ley. Igual precepto contemplaba la LIM en su

articuleo 91, fraccién XII.

14.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales,
susceptibles de engafiar al pidblico o inducir al error,
entendiéndose por tales las dque constituyan falsas
indicaciones sobre su naturaleza, componentes o cualidades

de los productos o servicios que pretenda amparar.

Al respecto Mauricio Jalife¥, sefiala que de todas las
hipétesis que contiene la LEFOPPI en relacién a las marcas
que no son registrables, esta es la que considera con mayor
amplitud, ya que reserva a la Direccién General de
Desarrollo Tecnolégico, una amplia discreconalidad para
determinar cuando una marca puede engafiar al pGblico. Como
ejemplo sefiala la marca REPOSADO para vinos, la Direccién
General de Desarrollo Tecnolégico objetaria el registro por
considerar que se trata de un término descriptivo, pero,
adicionalmente, la Autoridad estableceria " que como
fundamento en 1la objecién,A el hecho de gque en caso de
trataxrse de vino que no fuese reposado, se estaria

induciendo al error o al engafio al consumidor.

3 Opus Cit; péyina 38,



Tgual precepto se contenia en la LIM, en su articulo 91

fraccién XVI.

15.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales,
iguales o semejantes a una marca que la Secretaria estime
notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a

cualquier producto o servicio.

Esta prohibicidén, recoge el espiritu del art. 6 bis del
Convenio de Paris, es saludable en términos generales pues
permitird reprimir la pirateria. El dnico inconveniente es
que deja a criterio de la Secretaria la estimacién de 1la
notoriedad y extiende 1la registrabilidad a cualquier
producto o servicio. En la LIM a partir de las reformas de
1987 se conte'mplé la prohibicién de registrar marcas
notoriamente conocidas, prohibicidn que se aplicaba
Gnicamente cuando sean semejantes a los productos vy
servicios que protege la marca notoriamente conocida (91

fraccidén XIX de la LIM).

16.- Una marca gue sea idéntica o semejante en grado de
confusién a otra ya registrada y wvigente, aplicada a los
nismos productos o servicios. Sin embargo, podrd registrase
una marca gue sea idéntica a otra ya registrada, si la’
solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla

a productos o servicios similares.

87



Al respecto Justo Nava Negrete”, sefiala que se han
vertido reglas que tienen un car&cter estrictamente objetivo
'Y que son de aceptacién unédnime en relacién con la
confundibilidad de marcas; de ahi gue pueda establecerse que
la semejanza entre dos marcas, puedan ser de varios tipos:

a) Fonética, cuando las palabras vienen a pronunciarse de
modo similar.

b) Gréafica, cuando las palabras se pronuncian de modo
diverso y se escriben de modo an&logo.

c) Conceptual (considero que debié 1llamar ideoldgico),
cuando siendo palabras fonética y graficamente diversas,

expresan un mismo concepto.

Cabe destacar, que para determinar si existe confusién
entre marcas debe atenderse primordialmente- a su conjunto,
es decir, al efecto gque produzcan tomadas globalmente, y de
manera importante debe atenderse a la primera impresién en
el publico consumidor, pues el plGblico consumidor nunca hace
un an&lisis escrupuloso de las marcas de los productos gue

adquiere.

 Opus Cit, pagina 179,



En la legislacién anterior se contenia igual precepto,
articulo 91 fraccién XXII, con la novedad gue la LEFOPPI
contempla la posibilidad de gue se obtenga el registro de
una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si 1la
solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla
a los productos o servicios similares. Esto es para el caso
de que la marca se registro para pantalones, posteriormente,
Yy con base en la parte final de é&sta fraccién, podra

solicitarse para camisetas que es un producto similar.

17.- Una marca gue sea idéntica o semejante a un en grado de
confusién, a un nombre comercial aplicado a una empresa o
establecimiento industrial, comercial o de servicios, cuyo
giro preponderante sea la elaboracidn o venta de productos o
la prestacién de servicios que pretenda amparar con 1la
marca, Yy siempr; que el nombre comercial haya sido usado con
anterioridad a la fecha de presentacién de la solicitud de
registro de la marca o la de uso declarado de la misma, Lo
anterior no sera aplicable, cuando la solicitud de marca la
presente el usuario del nombre comercial, si no existe otro

nombre comercial idéntico que haya sido publicado.

Considero adecuada la anterior limitacidn, la cual se
encontraba en la LIM en su articule 91 fraccién XXIIX,
aungue la actual goza de una méjor redaccién, puesto que la

actual ley permite gue el usuario del nombre comercial pueda
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solicitar el registro de la marca, siempre que no exista

otro nombre comercial idéntico que se encuentre publicado.

Novedosamente la LEFOPPI, en su articulo 91, sefiala que
una marca previamente establecida no podri utilizarse como
denominacidén o razén social, de ninguna persona moral cuya
actividad sea la produccién, importacién o comercializacién
de bienes o servicios iguales o similares a los que aplica
la marca registrada, cuando no exista permiso manifestado
por escrito, del titular de la marca o de su licenciatario.

Considero adecuada la prohibicién anterior, en virtud
de gue muchos comerciantes constitufan personas morales con
el nombre de algunas marcas famosas gque nada tenfan que ver
con los titulares de la marca y con ello se creaba una
confusién entre el pfiblico consumidor. Como ejemplo podemos
mencionar PIERRE CARDIN S.A. y cuyo objeto es la elaboracién
Y comercializacién de prendas de vestir, que no tenga nada

gue ver con la marca registrada.

Poxr otro lado, el registro de unz; marca no produciré
efecto contra el tercero qgue de buena fe explotaba en el
territorio nacional la misma marca u otra semejante en grado
de confusién, para los mi‘.smos o similares productos o
servicios, siempre que el tercero hubiere empezado a
utilizar la marca de mahera ininterrumpida, antes de la
fecha de presentacién de la solicitud de registro o del

primer uso declarado de ésta.

920



De lo anterior, se desprende que la proteccidén a las
marcas se obtiene Gnicamente mediante el registro de 1la
misma, sin enbargo la utilizacién ininterrumpida de la misma
también crea derechos, siempre que no se encuentre

anteriormente registrada.

El tercero tiene derecho a solicitar el registro de 1la
marca utilizada con anterioridad, dentro del afio siguiente a
la publicacidén del registro de la marca registrada, en cuyo
caso deberd tramitar y obtener previamente la declaracién de
nulidad de éste. De ahi se desprende que el tercero que
utilizé la marca con anterioridad tiene un plazo de un afio,
contado a partir de 1la publicacién del registro de 1la
maraca, para intentar la nulidad del registro de la marca

(92 fraccién I de la LEFOPPI y 93 primer parrafo de la LIM).

Novedosamente la LEFOPPI contempla las llamadas
“importaciones paralelas", y al respect; Mauricio Jalife”
opina, que a diferencia de 1lo que contemplaba 1la ley
anterior, 1la actua} LEFOPPI, establece que el registro de
una marca obtenido en’ México, no produce efectos en contra
de quien comercialice, distribuya, adquiera o use el
producto al gque se aplique la marca registrada, luego de que

dicho producto hubiera side introducido licitamente en el

® Jalife Daher, Mauricio, Las Ventajas Competitivas de las Patentes, Marcas ¥ Perechos de Autor,
Centro Para el Estudio y la Difusién de la Propiedad Intel 1 A.C. Confe ia de tembre de 1992,
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comercio por el titular de la marca registrada o por

cualquier persona que se le haya concedido licencia.

continGa sefialando, que se establece que el registro de
una marca obtenido en nuestro pais no podrd oponerse a la
importacién de los productos a los que se aplica la marca,
que realice cualquier persona para su uso, distribucién o
comercializacién en México, sin gue 1la realigacién de las
actividades antes descritas pueda constituir infraccién o

delito.

Sefiala, que esta nueva modalidad de la ley, plantea una
orientacién para  solucionar el gravisimo conflicto
internacional relacionade al fendmeno de las importaciones
paralelas. Desafortunadamente, la medida no parece
adecuadamente orientada, e incluso se prevén algunas
consecuencias riesgosas derivadas de la ami:it;Uedad propia de

la redaccién.

Efectivamente, continGa sefalando, resulta preocupante
el punto relativo a 1la ‘"introducecién 1licita" de 1los
productos al comercio, ya gque si dicha 1licitud sera
justificada por el simple hecho de que el producto se
adquiera en un pafs directamente del titular de la marca, la
f6rmula podri ser recurrida como justificacidén de acclones

de competencia desleal.
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Posteriormente la ley sefiala, en los articulos 93 y 94,
que las marcas se registrardn en relacién con productos o
servicios determinados, segln la clasificacién que
establezca la ley, la clasificacién vigente es la
Clasificacién Internacional de Bienes y Servicies ‘de 1a
OMPI, afin cuando México no adopté el arreglo de Niza, y en
case de duda serd resuelta por 1la Secretarfa. Una vez
obtenido el registro de la marca, no podrd aumentarse el
nimero de productos o servicios que proteja, atin cuando
pertenezcan a la misma clase, para lo cual serd necesario un
nuevo registro, pero si podrd limitarse a determinados
productos o servicios cuantas veces se solicite. 1Iguales

disposiciones contemplaba la LIM en sus articulos 94 y 95.

En cuanto a la duracién de las marcas es novedoso Yy
aplaudible el aumento, en cuanto a la vigencia de las
mismas, pasando de 5 afios que contemplaba la LIM a 10 aiios
que sefiala la ley en vigor, contados a paz:tir de la fecha de
presentacién de la solicitud o, en su caso, hasta gque se
satisfagan los errores en la solicitud, con lo que se
reducen los riesgos de que, por falta de renovacién tan
frecuente, el particular pierda 1los derechos sobre la -

marca. (articulo 112 LIM y 95 de la LEFOPPI).

B) Comentarios Relativos a las Marcas Colectivas.
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En forma novedosa, la LEFOPPI reconoce expresamente las
marcas colectivas y sefliala que las asociaciones de
productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de
servicios, - legalmente constituidas, podran solicitar el
registro de marca colectiva para distinguir, en el mercado
los productos o servicios de quienes no forman parte de

dichas asociaciones.

Continta sefialando la LEFOPPI, en su articulo 97, que
con la solicitud de marca colectiva se deberi presentar 1la
lista de asociados y la regla para el uso de la marca. Una
vez obtenido el registro de la marca colectiva, 1la
asociacién debers informar a la Secretaria de cualquier
cambio que produzca la lista de asociados. Sin embargo, en
la LEFOPPI no se establecen sanciones para el caso de no

actualizar la lista de asociados.

La marca colectiva serd de uso exclusivo de sus
asociados, por lo que no se puede transmitir a terceros que
no pertenezcan a la asociacién. En caso de que no exista
disposicién expresa, se aplicar& subsidiariamente ‘lo

establecido para las marcas en general.

Considero muy acertada la inclusién de las marcas
colectivas, en virtud de que se van a beneficiar enormemente
las asociaciones de nuestro pais, que existen en gran

variedad, para que asi se puedan distinguir los productos ‘o
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servicios de sus agremiados de los que no pertenecen a la

agrupacién.

C) Comentarios Relativos a los Avisos comerciales.

César Seplilveda®, sefiala que el aviso comercial sirve
para llamar la atencién hacia un establecimiento o hacia una
mercaderia determinada, para realzar las bondades de éstos y

atraer a la clientela.

La ley define a los avisos comerciales como las frases
u oraciones que tengan por objeto anunciar al piblico
establecimientos o negociaciones comexrciales, industriales o
de servicios, productos o servicios, para distinguirloes
facilmente de ‘los de su especie. E1l ejemplo clisico 1lo
constituyen 1los ‘'slogans®. El1 uso exclusivo del aviso
comercial se obtiene mediante registro que conceda la

SECOFI.

La legislacién anterior, en su articulo 174, se definia
lo gue se debfa entender por aviso comercial, la cual es
parecida a 1la actual, con la salvedad gque 1la nueva

definicién es mas clara y sencilla que la anterior.

“ Opus Cit, pagina 183 in fine.
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8i el aviso comercial tiene por objete anunciar
productos o servicios, éstos debera&n especificarse
claramente en 1l1la solicitud de registro; y si tiene por
objeto anunciar algGn establecimiento o negociacién, se
considerard comprendide en una clase especial complementaria
a la clasificacién que establezca el reglamento de esta ley.
El registro no amparard en estos casos productos o
servicios, atin y cuando se encuentren relacionados con 1la
negociacién (articulos 101 y 102 LEFOPPI y 177 y 178 LIM).
Por lo que se puede concluir que, por un lado se obtiene la
proteccién del aviso comercial para productos Y

separadamente el de la negociacién.

La Gnica novedad en materia de avisos comerciales, la
constituye la vigencia de los mismos, la cual es de diez
afios contados a partir de la fecha de presentacién de 1la
solicitud y se podrs renovar por periodos de la misma
duracién indefinidamente. En la LIM se le otorgaba una
proteccién de 10 afios, y una vez cumplido el término caia

del dominio pGblico.

Por otro lado, es necesario mencionar que ni en el
capitulo de sanciones administrativas ni en el
correspondiente a delitos, se prevee el castigo para quienes

. '

sin consentimiento del titular del registro del  aviso
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comercial, lo utilice como anuncio de los signos distintivos

de su empresa®
D) Comentarios Relativos a los Nombres Comerciales.

El nombre comercial se encuentra protegido
juridicamente en virtud de que juega un papel importantisimo
en el comercio. E1 nombre comercial es un elemento de la
negociacién mercantil, al igual gque las patentes y 1las
marcas, que permite distinguir o identificar una negociacién

mercantil de las demds que se encuentran en el mercado.

Cesar Sepulveda®”, sefiala gque a través de la tutela del
nombre comercial se protege la habilidad del comerciante, su
capacidad, 1la .calidad de sus productos, los precios, el
sistema de ventas, y un sinndimero de circunstancias que

caracterizan al negocio.

Considero que el nombre comercial es la forma de que la
clientela (elemento impotantisimo de la negociacién}
individualiza o identifica a una negociacién de las demas de

su mismo genero.

“'Range!, Medina David, Nuevo Marco Legal Sobre la Py i6n de la Propied: d Industrial en México,
Revista El Foro, Organo do la Barra Mexi Colegio de Abogados, Tomo II, admero 1, México 1992 ,
fgina 302. )

2 Opus Cit, pagina 176.
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La LEFOPPI sefiala, en su articule 105, que el nombre
comercial de una empresa o establecimiento industrial,
comercial o de servicios y el derecho a su uso exclusivo
estar&n protegidos, sin necesidad de registro. De lo
anterior de desprende que el derecho a la exclusividad del
nombre comercial nace con la utilizacién del mismo, y no
como en las marcas en donde el derecho a la utilizacisn en

exclusiva nace con el registro de la misma.

Por otro lado, el nombre comercial debe de
caracterizarse por ser distintivo de 1la empresa o
es{:ablecimiento, b no encontrarse en alguna de las
prohibiciones contempladas en el articulo 90 de 1la

LEFOPPI (1o que no puede constituir marca).

Novedosamente, se determina dque 1la proteccién del
nombre comercial abarcard la zona geogrifica de clientela
efectiva de la empresa o establecimiento al que se aplique
el nombre comercial y se extenderd a toda la repGblica si
existe difusién masiva y constante a nivel nacional del
mismo, en la legislacidén anterior se limitaba fnicamente a
la zona geogrifica efectiva de la clientela sin tomar en
cuenta la difusién masiva dc;_ la negociacién. El problema que
se presenta, es establecer algin criterio para determinar *
la zona geogr&fica de clientela efectiva'. Creo que el

criterio m&s acertado deberd atender al principio de 1la
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difusién masiva y constante a nivel nacional, y por otro

lado al domicilio de la clientela del establecimiento.

Asi mismo, se establece que quien se encuentre
utilizando un nombre comercial podrd solicitar a la SECOFI,
por escrito y acreditando el uso efectivo del nombre
comercial, la publicacidén del mismo en 1la Gaceta,
publicacién que fGnicamente sirve para establecer una
presuncién de buena fe en la adopcién y uso de el nombre
comercial. La publicacién a la que hacemos referencia, no
impide que un tercero con mejor derecho, gue haya empezado a
utilizar el nombre comercial con anterioridad al de 1la
publicacién, solicite a la autoridad 1la cancelacién de 1la
publicacién del mismo, fundidndose en un mejor derecho por

una utilizacién anterior.

Considero, desde un particular punto de vista, que se
debid optar por el sistema de registro del nombre comercial,
para dar una mayor seguridad juridiéa y eliminar 1la
ambigliedad e incertidumbre que provoca la publicacién del

nombre en la Gaceta.

Al igual que en las marcas y antes de la publicacién,
se efectuard un "examen de fondo" para determinar si existe
algGn nombre comercial idéntico o parecide en grado de

confusién aplicado al mismo girc o a una marca de servicio.
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La publicacién del nombre comercial tendr& una vigencia
de 10 afios contados a partir de la fecha de presentacién de
la solicitud y podrad renovarse por periodos de igual
duracién. En la LIM la vigencia de la publicacidn del nombre
comercial tenia una vigencia de 5 afios contades a partir de

la fecha de presentacién de la solicitud.

El nombre comercial se transmite Jjunto «con 1la
negociacién mercantil, salvo pactoc en contrario, 1lo cual
resulta l6gice, pues el nombre comercial se encuentra
asociado a la negociacidbn a efecto de que la clientela lo

pueda identificar.

Se deja de contemplar como causa de terminacién del
nombre comercial, cuando deje de usarse dentro de un afio
consecutivo o un afio después de gue ia empresa haya cerrado
o desaparecido (articulo 186 LIM), por lo que ahora le serén
aplicables las causas de caducidad que rige para las marcas

(ver articulo 130 LEFOPPL respecto a la caducidad).
E) comentarios Relativos al Registro de Marcas.

Nuestra ley, sefiala qué para obtener el registro de una
marca se presentard una solicitud por escrito, a la que
debera acompafarse el comprobante del pago de derechos

respecto de la solicitud que al efecto sefiale la Ley Federal



de Derechos, ante la SECOFI proporcionando los siguientes
datos:

1.~ Nombre y nacionalidad del solicitante.

2.- El signo distintivo de la marca, mencionando si es
nominativo, innominado, o mixto y, en su caso, si es
tridimensional.

3.~ La fecha del primer uso de la marca, la gue no podré ser
modificada wulteriormente, o la mencién de que no se ha

usado.

Al respecto Mauricio Jalife®, sefiala que la
manifestacién de la fecha del primer uso de la marca, en el
formato de solicitud de registro, reviste vital importancia,
ya que de no ser exacto se incurre en la causal de nulidad
gue consiste en ‘“obtener el registro con base en
declaraciones falsas o imprecisas", lo gue posteriormente

puede repercutir en la en la pérdida del registro.

Continlia sefialando, que en ese sentido debe observarse
una forma por demis acuciosa, que el dato relative a la
fecha del primer uso de la marca sea preciso y comprobable
en forma fehaciente, ya gue una vez reallzada 1la
manifestacién correspondiente, ese dato no podra ser

modificado.

©Opus Cit, pdgina 20.
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4.~ Los productos o servicios a los que se aplicarid la

marca.

De acuerdo con el articulo 79 del reglamento de la LINM,
el cual sigue en vigor de acuerdo al articulo cuarto
transitorio de la LEFOPPI, la clasificacién de las productos
o servicios se hard conforme a la clasificacién de 1los
mismos que apruebe la OMPY, y dicha clasificacién es la del

Arreglo de Niza.

Resulta muy usual solicitar la proteccidn para la clase
completa pues por lo regular cada una de las clases incluyen
productos similares, gque implicarfa un grave riesgo dejarlos

sin proteccién.

Asimismo, es recomendable se proteja la marca en la
clase o clases en donde se encuentren proeductos que
posteriormente se vayan a distinguir con la misma marca,
ﬁues una vez obtenide el registro de la marca no es posible
ampliarlo a otros productos gque no se solicitaron con
anterioridad, por 1lo que se deberd tramitar un nuevo

registro.

5.- Los demds que prevenga el reglamento.
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Las disposiciones reglamentarias conducentes se
encuentran en el articulec 74 y siguientes del reglamento de

la LIM.

Iguales requisitos contemplaba la LIM en sus articulos

100 y 101.

A la solicitud del registro de la marca se deberén
acompafiar los ejemplares de la misma, en los cuales no
deberdn aparecer palabras o leyendas que puedan inducir al
error al pilblico consumidor, lo cual considero muy acertado,
pues dentro de la etigueta se pueden encontrar palabras que,
sin gue constituyan la marca o puedan constituir alguna,
puedan inducir al error, por ejemplo en cuanto al origen del
producto, sus c.aracteristicas, etc.. Cuando la solicitud se
presente para proteger una marca innominada, los ejemplares
de la misma no deberan contener palabras que constituyan o
puedan constituir marca, es decir gque si se solicita una
marca de disefio dentro de la misma no s.e pueden encontrar
palabras gque puedan constituir wmarca, pues se debers
solicitar el registro nominativo de la misma. En la LIM se

encontraba igual limitante en su articulo 102.

La actual ley novedosamente sefiala que, cuando la marca
sea solicitada a nombre de dos o mas personas se debera
presentar con la solicitud, las reglas sobre el uso y

licencia de la marca y su transmisién de derachos. ‘Lo
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anterior lo considero muy acertado, puesto que al existir
tales reglas se pueden evitar conflictos futuros entre los

diferentes titulares de la marca.

Nuestra legislacién contempla el 1llamado derecho de
prioridad, al sefialar que cuando se solicite un registro de
una marca dentro de los plazos gue determinan los Tratados
Internacionales (segfin -la Convencién de Paris® es de 6
meses), o en su defecto dentro de los seis meses siguientes
de haberlo hecho en otros paises, ademds sehala qgue podra
reconocerse como fecha de prioridad la de presentacién en el
que lo fue primero, A efecto de reconocer la prioridad a gue
se hace referencia se deben de satisfacer ciertos

requisitos:

1.- Que al solicitar el registro se reclame la prioridad y
se haga constar el pais de origen y la fecha de presentacién
de la solicitud en ese pais. Esto es, para determinar si la
solicitud de prioridad se estd ejercitando en tiempo o no.

2.- Que la solicitud presentada en México no pretenda
aplicarse a productos o servicios adicionales de 1los
contemplados de la presentada en el extranjero, en cuye caso
la prioridad sera reconocicia s6lo a los presentados en el
pals de origen. Si se pretende proteger otros diferentes

productos a log que ampara el registro obtenido en un pass

* Articulo 4 C (1) de la citada Convencién.



extranjero, se deberd solicitar un nuevo registro sobre
éstos.
3.- Que dentro de los tres meses siguientes a 1la
presentacién de la solicitud se cumplan los requisitos que
sefialan los Tratados Internacionales, ésta 1ley y su
reglamento. El reglamento de la LIM sefala como regquisitos,
en su articulo 81, que se presente dentro de los tres meses
siguientes de haberse solicitado el registro de la marca en
México, copia certificada por el Estado extranjero en gque se
solicito el registro y demostrar posteriormente que fue
otorgado en ese pais, en caso de no hacerlo asi se tendra
por perdido el derecho de prioridad.
4.~ Que exista reciprocidad con el pais de origen.

Iguales di.sposiciones se encontraban en la LIM en sus

articulos 113 y 114.

Una vez que es recibida la solicitud se procede a
efectuar 1o que la ley llama un "e;(amen de forma o
administrativo®, a efecto de verificar si 1la solicitu§
cumple con todos los requisitos que establece la ley y el
" reglamento, antes de pasar al examen de fondo o de novedad.

En la LIM se encontraba regulado en el articulo 103.

Si el resultado de les exa.menes fuere en el sentido de
que no se cumplen con los requisitos legales, se requerira

por escrito al solicitante para que en un- plazd de dos
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meses, subsane los errores u omisiones existentes, y en caso
de no hacerle se considerard abandonada la solicitud.
considero acertado y prudente el plazo gque se establece en
la nueva ley en virtud de que la LIM, en su articulo 104,
otorgaba un plazo hasta de dos meses a juicio de la SECOFI,
por lo gque era discrecional de la autoridad establecer el
plazo, que podria llegar a ser menor de dos meses, lo que

podria perjudicar al solicitante.

Por otro lado, la LEFOPPI sefiala, que Se considera como
fecha de presentacidén la fecha en que se presenta 1la
solicitud, siempre y cuando se cumplan con todos los
requisitos legales (pago de derechos y que se cumpla lo
requerido por las fracciones I, IT y IV del articulo 113 de
la LEFOPPI) o, el dia en gue se cumpla el requerimientc
hecho por la Secretaria. Lo anterior reviste wvital
importancia, puesto que, desde la fecha de presentacién de
la solicitud se bloguean las dem&s solicitudes iguales o

semejantes a la solicitada.

La anterior legislacién, articule 104 in fine, otorgaba
mayor proteccién a los solicitantes, puesto” que, se tenfa
come fecha de presentacién'la fecha en que se realizo 1la
solicitud, aGn y cuando se previniera al solicitante, y
siempre que este cumpliera con lo solicitado, y no como la

actual que se tiene como fecha de presentacidén hasta que se

106



cumple con los requisitos legales. Considero mas adecuado el

criterio adoptado por la LIM.

Una vez cumplidos todos los requisitos del examen de
forma o administrativo, se procede al "Yexamen de novedad o
fondo", con el fin de verificar si la marca es registrable
en los términos de la ley (principalmente que no se incurra
en las prohibiciones del articulo 90). En caso de gque exista
algiin impedimento para el registro de la marca, la SECOFI
comunicard por escrito al solicitante cualguier impedimento
que exista para el registro de su marca, otorgdndole un
plazo de dos meses para gue manifieste lo gque a su derecho
convenga. En caso de que el solicitante no conteste se
considerar8 abandonada la solicitud, en caso de que si
conteste se continuard con el trdmite. Considero acertada la
nueva redaccién de éste articulo, puesto gque la LIM,
articule 106 otorgaba un plazo no menor de quince y no mayor
a 45 dias, para gue el solicitante maniflestara lo que a su

derecho conviniera.

Al contestar el solicitante puede limitar los productos
o servicios que se pretenden amparar a fin de que no exista
confusién con otras marcas ya existentes o simplemente
manifestar gque no existe impedimento alguno. haciendo un
razonamiente 1légico que sea‘ eficaz para superar el

impedimento sefialado.
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En caso de que el impedimento se refiera a 1la
existencia de alguna anterioridad® de marca idéntica o
semejante, sobre la que exista procedimiento de nulidad,
caducidad o cancelacién, la Secretaria suspenderi el tramite
de la solieitud hasta que se resuelva el procedimiento
respectivo. Igual ordenamiento se encontraba en la LIM en el

articulo 108.

Por otro lado, si el solicitante al contestar modifica
© substituye la marca, esta se sujetar& a un nuevo tramite,
como si se tratara de una nueva solicitud y se deberan
cumplir 1los requisitos de los artfculos 113 y 114 de 1la
actual ley. Igual precepto se contenia en la LIM en su

articulo 107 segundo parrafo.

Una vez conclujdos 1los tréimites y satisfechos los
requisitos, se deberi hacer el pago de derechos causados por
el registro de la marca y la expedicién del titulo, para lo
cual la LEFOPPI concede un plazo de 2 meses y en caso de no
hacerlo se tiene por abandonada 1la solicitud. La LIM
sefialaba, en su articule 109, un plazo discrecional, que
debfa se fijado por la Secretaria, y no podia ser menor a 8

dias.

Para el caso de que se niegue el registro, resolucién

que debe de notificarse al solicitante, y este tendri 15

“*La palabra ioridad debe derse como o i
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dias para interponer el juicio de amparo, puesto gque nuestra
actual ley, al igual que la LIM, no contempla ningGn tipo de
recurso administrative en caso de que se niegue el registro

de la marca.

considero gque en la LEFFOPI se debid establecer algan
recurso para impugnar la negativa al registro de una marca,
puesto que la autoridad puede incurrir en errores al dictar
una resolucién, y si existiera algin recurso, no tendriamos
que recurrir directamente al amparo, lo que seria menos
tardado, y por otro lado, la autoridad federal gque conoce
del juicio de amparo, regularnmente, no tiene los
conocimientos suficientes en materia de propiedad

industrial.

En caso de que la SECOFI otorgue el registro de 1la
marca, expedird un titulo como constancia de su registro, el
cual se publicard en la Gaceta de Invenciones y Marcas, y
contendrés )
1.~ NGmero de registro de la marca. (igual LIM articulo
111).

2.- Signe distintivo de la marca, mencionando si” es
nominativa, innominada o mixta y, en su caso, si es
tridimensional (en la anterior ley se exigfa se anexafé un
ejemplar de la descripcién y resérva).

3.- Productos o servicios a los gque se aplicard la marca.

(es novedoso Y lo considero acertado pues se va a determinar
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a que productos se va a aplicar productos gue se pretenden
amparar) .

4.~ Nombre y domicilio del titular (LIM en su articule 111,
sélo exigia el nombre mis no el domicilio).

5.~ Ubicacién del establecimiento, en su caso (LIM articulo
111, se exigia que fuera el principal establecimiento).

6.- Fecha de presentacién de 1la solicitud; de prioridad
reconocida y de primer uso en su caso; y de expedicién (En
la LIM s6lo se contemplaba la fecha de expedicién del titulo
y las adiciones novedosas son con el objeto de hacer mis
claro y completo el titulo del registro).

7.~ Su vigencia. La cual es de 10 afios contados a partir de

la fecha de presentacidén de la solicitud.

Una vez concedido el registro de la marca, la misma se
debe de utilizar "Tal vy como fue registrada" o,
novedosamente sefiala la LEFOPPI , con las modificaciones que
no alteren su sus caracteristicas esenciales. La LIM, en su
articulo 115, era mids rigorista en este sentido, al- sefalar,
que el uso de la marca en forma distinta a como fue
registrada tenia come consecuencia la extincién del
registro. Considero aplaudible la modificacién en el sentido
de gue en la actualidad se puede variar la marca siempre que
no se alteren sus caracteristicas esenciales (cuya
apreciacién es muy subjetiva), lo que permitir& actualizar -

las marcas en cuanto a su disefio, por ejemplo.

110



En la LEFOPPI, en su artficule 129 se conservat las

causas por las que la SECOFI, podrd declarar el registro y
uso obligatorio de marcas o prohibir o regular el uso de
marcas, registradas o no, de oficio o a peticién d
organismos representativos, cuando:

1.~ E1l uso de la marca sea un elemento asociado a précticas
monopdlicas ] de competencla desleal, gue ciyusen
distorsiones graves en la produccidén, distribucid
comercializacién de determinados productos o servicloes.
2.- El uso de la marca impida la distribucién, producci
comercializacién eficaces de bienes y servicios.
3.- El uso de marcas impida o entorpezca, en casos
emergencia nacional y mientras dure ésta, la producc
prestacién o distribucién de bienes o servicios béasicos

la poblacién.

El objeto de la medida, es el de proteger a la c
consumidora de las especulaciones gue pueda sufrir
mercado en diferentes productos o servicios. Maur
Jalife®, sefala qhe bajo la Presidencia de Miguel Ale
especificamente en los afios 1949 y 1952, fueron promulg
tres decretos por los que se declaré obligatorio el uso] de
las marcas en articulos de viaje, cinturocnes y otros
articulos fabricados en piel, asf como en los articulos| de

plata y alpaca, prendas de vestir y medias de Nylon.

“0Opus Cit, pigina 7.



La declaratoria de uso obligatorio de marca se deberd

publicar en el Diario oficial de la Federacién.

En La LIM, en su articulo 125, se contemplaba el uso
obligatorio de marca, sin embargo se exigia, para la
declaracién de uso obligatorio de marcas, que existieran
razones de interés pGblico que justificaran su aplicacién, a

diferencia de que la actual ley no lo contempla asfi.

Se sefiala, novedosamente, como causa de caducidad del
registro de la marca, el no uso de la misma dentro de tres
afios consecutivos, salvo que existan causas justificadas a
juicio de la Secretarla, lo cual se realizard a solicitud de
un tercero, debiendo probar que la marca no fue utilizada

dentro de un periodo de tres afios ininterrumpidos.

Considero muy acertada esta nueva causal de caducidad
del registro, pues 0 que se pretende es evitar la
especulacién con las marcas, es decir, que las marcas gque no
se utilizan cadugquen para gque puedan utilizarlas otros

comerciantes.

En la LIM, en su articdlo 117, se establecia como causa
de caducidad del registro el no demostrar el uso efectivo de
la misma dentro de los tres afios siguientes a 15 fecha en
que se concedié el mismo. Lo que resultaba una medida mag

agresiva en contra de las marcas ociosas, pero traia consigo
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una molestia para el titular de la marca, puesto que debia
demostrar su utilizacién constante para gque é&sta no

caducara.

La LEFOPPI conserva la posibilidad de ostentar 1la
leyenda "“"Marca Registrada", su abreviatura '"Marc. Reg.", las
siglas "M.R." o, novedosamente, la letra "R" dentro de un
circulo, en el caso de gue la maraca se encuentre

registrada.

Al respecto Mauricio Jalife', sefiala que, la nueva ley
adopta como forma adicional de indicacién de que se trata de
una marca registrada, el simbolo "R" que a nivel mundial se
esta utilizando y  mismo que muchas empresas estéan

utilizando.

Por otro lado, se elimina la sancién contemplada por la
LIM, en su articulo 119, consistente en la perdida de 1las
acciones civiles y penales, en <caso ;le no incluir 1la
indicacién de que la marca se encontraba registrada, al

emplear la misma.

Considero desafortunada la mencionada eliminacién,
puesto que, la mencién de que la marca . se encuentra

registrada, previene gque se tiene un derecho para el uso

*? Jalife Daher, Mauricio, Las Ventajas Compemmu ds las Patentes, Marcas y Dcrecbos de Autor,
Centro Para ] Estudio y la Difusién de Ia Propi i 1 A.C. Conf ia de iembre de 1992,
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exclusivo de la misma y nadie mas la puede utilizar, y en
caso contrario, que no se contenga tal indicacién, se puede
presumir que la marca no esta registrada por lo gue no
existe un derecho exclusivo sobre ella y otras personas la

podrian utilizar sin problema alguno.

La LEFOPPI continua contemplando las llamadas marcas
vinculadas, al igual que en la LIM*, 1lo cual es potestativo

y no obligatorio.

Respecto a 1o anterior, la LEFOPPI sefiala en su
articulo 132, que cuando una marca de origen extranjero o
cuya titularidad corresponda a una persona extranjera, esté
destinada a aplicarse a articulos fabricados o producidos en
el territorio nacional, podrd utilizarse vinculadamente una
marca originalmente registrada en México. Los titulares

deberan de dar aviso a la Secretaria.

Considero muy acertada la nueva la no obligatoriedad de
la vinculacién de las marcas, en virtud de que la
obligatoriedad al uso de la marca vinculada que contenia en
un principio la LIM nunca entrd en vigor, segGn decretos que
prorrogaron indefinidamente su aplicacién. Por otro lado, ha
quedado superado el fundamento filoséfico gue justificaba la

obligatoriedad de la vinculacién de las marcas, gue sehalaba

a " . . -
De acuerdo a lus modificaciones en la LIM, desde 1987 la vinculacidn de las marcas e convirti' en
polestativo,
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que el uso de marcas extranjeras conlleva a un sistema de
dependencia, y trae consigo un esguema de colonialismo, que
tiene un impacto negativo en el proceso de desarrollo del

pals.

Respecto a la renovacién del registro de la marca, la
LEFOPPI, al igual que la LIM en su articuleo 139, sefiala que
éste se debe de solicitar dentro de los seis meses
anteriores al vencimiento de su vigencia, sin embargo se
establece un periocdo de gracia de seis meses posteriores a
la terminacién de la vigencia de la marca para renovarla.
Vencido el plazo antes sefilalado sin que se presente 1la

renovacién del registro de la marca, caducard su regis-ro.

Novedosamente la LEFOPPI sefiala, que para la renovacién
del registro de la marca el interesado deberd presentarla
por escrito, previo pago de derechos, y fGnicamente
manifestando bajo protesta de decir verdad su uso, en los
productos ‘o servicios a que se apl}que y no haber .
interrumpide dicho uso por un plazo igual o mayor de tres

afios, a que se refiere el articulo 130 de la actual ley.

La LIM sefialaba, en su articulo 140, que la renovacién
del registro de la marca sélo procedia si el interesado
comprobaba, en forma fehaciente; su uso efectivo y continuo,
por lo que el solicitante debia comprobar el uso efectivo de

la marca en el momento de la renovacién, -independientemente
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de tener que demostrar su utilizacién dentro de los tres

afios siguientes a la obtencién del registro.

considero acertada la reforma, puesto que se deja en
manos de un tercero, con interés en obtener la caducidad, el
demostrar que la marca no se ha utilizado y se agiliza el

tramite para la renovacidn de las mismas.

Para efectos de la renovacisédn de la marca, en caso de
que la misma se encuentra registrada en dos o mds clases, se
sefiala que el uso de la misma por lo menos en una clase
beneficia a los otros registros en clases distintas, es
decir, que si una marca la tengo registrada en 10 diferentes
clases, bastard con que demuestre la utilizacién en una de
ellas para que beneficie a todos los registros, sin tener
que demostrar 1la utilizacién en cada una de 1las clases.

Igual precepto contenfia la LIM en su articulo 140.

Por otro lado, se elimina la obligacién de ostentar en
forma clara y visible la leyenda "Hecho en México", para los
productos fabricados en nuestro pais, asi como la
contrasefia, en el caso de los productos de exportacién, de
la cabeza del &guila, a gue -se referia el articulo 121 de 1la

LIM.

Considero que 1la LEFOPPI debié contemplar dicha

obligacién, tGnicamente para los productos de exportacién, en
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virtud de con ello se promueven nuestros productos en el

exterior, dando mayor difusién a nuestro comercio.

David Rangel Medina®, destaca la desaparicién de
' algunas figuras como:

1.~ La cancelacién del registro de una marca cuando su
titular especula con el precio o la calidad del producto o
servicio amparado con la marca, dispuesta por el art. 150 de
la LIM.

Considero adecuada la no incorporacién de lo anterior
en la LEFOPPI, pues en realidad le compete a otra ley como
la Ley de Proteccién al Consumidor, o la Ley de Competencia
Econdémica, pero no a la ley de Marcas. '
2.-La facultad que se otorgaba a la SECOFI, por el articulo
116 de la LIM, para declarar que se amparen por una sola
marca los produ;tos o servicios prestados para un mismo fin
por un mismo titular.

3.- La causal de nulidad del registro de la marca cuando la

etiqueta que la ostenta contiene indicaciones falsas.

F) Comentarios Relativos a las Licencias y la Transmisién de

Derechos.

** Rangel, Medina David, Nuevo Marco Legal Sobre 1a P i6n de la Propiedad Industrial en México,
Revista El Foro, Organo de la Barra Mexi Colegio de Abogatos, Tomo 11, ni 1, México 1992,
pdgina 300,
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Muy acertadamente la LEFOPPI engloba un sélo capitulo
la reglamentacién de las licencias (en la LIM 1llamado

usuarios autorizados) y de la transmisién de derechos.

Comienza sefialando, que el titular de wuna marca
registrada podr& conceder mediante convenio, licencia de uso
a una o més personas, con relacién a todos o algunos de los
productos o servicios a los que se aplique dicha marca. Se
obliga a que la licencia se inscriba ante la SECOFI para que
surta efectos frente a terceros (articulo 136 de 1la

LEFOPPT) .

En la legislacidén anterior, el precepto que habla de
las licencias, término gue considero mé&s adecuado, es muy
similar, con la salvedad de que se le llamaba "usuarios
autorizados", y no seflfalaba ninguna sancién para el caso de
gue la licencia no se inscribiera en la Direccién de

Invenciones y Marcas y Desarrollo Tecnolégico.

Actualmente para inscribir la licencia, sélo se
necesita presentar una solicitud ante la Secretaria, lo que
resulta mas simplificado, pues anteriormente, se requeria,;
adicionalmente, que se acoinpaﬁara una constancia expedida.
por el Registro Nacional de Transferencia de Tecnologia,
donde se acreditara que la marca en relacién con la cual se

solicitaba 1la inscripcién de  usuario, se  encontraba.
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comprendida en un acto, convenio o contrato inscrito en

dicho registro (articulo 135 de la LIM).

Por otro lado, se contemplan novedosamente, como causas
de cancelacién de la inscripcién de wuna 1licencia, las

siguientes hipbtesis:

1.- Cuando lo soliciten conjuntamente el titular de la marca
Y el usuario a gquien se le haya concedido 1licencia.
Considero que se encuentra por demis, pues asi deberia
proceder aunque no lo mencionara la ley.

2.~ Por nulidad, caducidad o cancelacién del registrao de
marca.

Resulta 1légico, pues al desaparecer 1la marca debe de
desaparecer el registro ( lo accesorio corre la suerte de lo

principal)
3.- Por orden judicial.

Al respecto, la LIM, en su articulo 138, contenia igual
precepto, s&lo que se incluia 1la hipééesis de gue, si. se
cancelaba “la inscripcién ante el Registro Nacional de
Transferencia de Tecnologia, también se- cancelaba la
inscripeién de usuario de marca. Esta causal de cancelacién
ya no esta en vigor, pues al entrar la nueva ley, desaparece
el Registro Nacional de Transferencia d? Tecnolagia, Seéﬁn

lo previsto en el segundo transitorio de la LEFOPPI.
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césar Sepilveda® muy acertadamente sefiala, que se debid
establecer como causa de cancelacién de la licencia "cuando
la marca se haya utilizado de manera diversa a la
autorizada, de tal manera que haya originado errores o
confusiones en el pablico, o cuando se hayan proporcionado

datos inexactos".

A continuacién, sefiala la LEFOPPI, que los productos
que se vendan o los gue se presten por el usuario, deberan
ser de la misma calidad de los fabricades o prestados por el
titular de 1la marca. Ademds de esos productos o el
establecimiento en donde se presten o contraten los
servicios, deberdn indicar el nombre del usuario y deméas

datos que prevenga el reglamento de la ley.

Este precepto tiende a la proteccién del phiblico
consumidor y al licenciante de la marca, sin embargo, no se
establece ninguna sancién por incumplimiento, y sera muy
conveniente que el 1licenciante establezca en el contrato
alguna pena convencional, o como causa de rescisién, para el
caso de gue no se cumpla con lo anterior. Por otro lado, la
actual ley debié emplear la'palabra licenciatario y no la de

usuario, como lo se mencionaba en la LIM.

“Qpus Cit,pégina 152.
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Una de las ventajas que representa la inscripcién de la
licencia de marca en la Secretaria, es gque el licenciatario
tendrd 1la facultad de ejercitar las acciones legales
tendientes a impedir 1la falsificacién, imitacién o uso
ilegal de la marca como si se tratard del titular de 1la
marca, lo que permite tomar acciones mas répidas y eficaces.

Igual precepto se encontraba en la LIM en su articulo 136.

Otra ventaja derivada de la inscripcién de la licencia,
es de gue el uso de la marca realizado por el licenciatario,
se considerara como si la realizara el titular de la marca,
lo que representa una ventaja, pues si el titular de 1la
marca no la explota, pero tiene concedida licencia, se evita
la caducidad de la marca por no utilizarse en tres afos.

Igual precepto se contenia en la LIM en su articulo 136.

Novedosamente en la LEFOPPI, se define 1lo que debe
entenderse por franquicia, la que existir& cuando con 1la
licencia de wusc de marca se transm.itan conocimientos
técnicos o se proporcione asistencia técnica, para que la
persona a quien se le concede pueda producir o vender bienes
o prestar servicio; de manera uniforme y con los mé&todos
operativos, comerciales y administrativos establecidos por
el titular de 1la marca, tendientes a mantener la calidad,
prestigio e imagen de 1los proéuctos o servicios a los que

ésta distingue.
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El contrato de franquicia ha tenido gran auge en los
Gltimos afios, es una forma exitosa de comercializar bienes y
servicios, lo gue ha motivado la que maltiples negocios se

exploten a través de éste sistenma.

Arce Gargollo" sefiala, gue los primeros antecedentes de
la franquicia se encuentran en los afios de 1850 o 60 cuando
I.M. Singer & Company creé el primer embrién de éste
contrato como medio para distribuir y vender maquinas de

coser.

El contrato de franquicia es un contrato nominade, pero
atipico, y al no existir regulacién alguna, se deja a las
partes en libertad para gque pacten los términos vy
condiciones del contrato segin convenga a sus intereses,
respetando las reglas para el licenciamiento de un registro

de marca.

Anteriormente, el Reglamento Sobre El1 Control vy
Registro de 1la Transferencia de Tecnologia y el Uso y
Explotacién de Pétentes Y Marcas, en su articulo 23 definia
lo que se deb.l.a de entender por acuerde de vfranquicia,
entendiéndose por tal, "aquél en que el proveedor, ademis de
conceder el uso o autorizacién de explotacién de marcas o

nombres comerciales al adguirente, transmita conocimientos

* Arce Gargollo, Fruncisco Juvier, El Contrato de Franquicia, Editorial Themis, México, 1990, pdgina
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técnicos. o proporcione asistencia técnica con el propédsito
de producir o vender bienes o prestar servicios de manera
uniforme y con los mismos métodos operativos, comerciales y

administrativos del proveedor...".

Desafortunadamente, nuestra actual ley, fue omisa en
sefialar al nombre comercial comoc objeto de la franquicia,
sin embargo no encuentro limitacién alguna para que en el
mismo contrato se transmita también el nombre comercial, de

hecho asi sucede.

Nuestra ley sefiala, que quien conceda una franquicia
debera de proporcionar, a quien se le pretende conceder la
franquicia, la infc jacidén respectiva sobre el estado que
guarda su empresa, en los términos que establezca el
reglamento. Esto es muy acertado y con el fin de gue aquella
persona que vaya a adquirir una franquicia conozca 1las
ventajas competitivas con que la misma cuenta, tales como
volimenes de ventas, utilidades, ¢lientela ete., y asi poder

analizar comparativa y competitivamente la oportunidad.

Al igual que las licencias sobre el uso de marcas, -la
franquicia se inscribird ante la SECOFL, por lo gue e}
contrato requerird ser por escrito, y no .simplemente

consensual.
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Por otro lado, y respecto de las marcas, considero muy
acertada la posibilidad gue establece la LEFOPPI| de que se
puedan transmitir, ademds de el registro de arcas, la
solicitud de registro de la marca aun y cuande sea una
simple expectativa de derecho. En este caso, el |cesionario
quedars sujeto a la determinacién de la SECOFI de |conceder o

no el registro de la marca.

La transmisién anteriormente sefialada, e debera
realizar en los términoes y formalidades que estpblezeca 1la
legislacién comGn. Al respecto, César Sepilveda™, |sefiala que
en este caso, debe de seguirse con las reglas [las reglas
requeridas para la compra venta de cosas muebles.| En primer
término, continda sefalando, debe ae ser por escrito, debe
de constar 1la fecha cierta de la transmisién, ha de
suscribirse por el cedente y por el cesiongrio, los
contratantes deben de ser capaces y, en su caso comprobarse
las facultades de representacién, si se Jetua por

mandatario.

Igualmente sehala, que si se transfiere lna marca
registrada que posteriormente un tercero reivindic¢a para si
por tener un mejor derecho, el cedente esta bligado a

prestar el saneamiento.

= Opus Cit, pagina 154,



Anteriormente, la LIM en su articulo 141, sefialaba que
se Gnicamente se podian transmitir las marcas gque ya
tuvieran registro y no asi, como en la actual ley, gque

permite la transmisién de las solicitudes de registro.

Novedosamente, sefiala la nueva ley, que cuando se dé la
fusién de personas morales se entiende gue habrd una
transmisién de los derechos sobre las marcas registradas

salvo estipulacién en contrario.

Roberto Mantilla Molina™, senala gque la fusién es un
caso especial de la disolucién de la sociedad, mediante 1la
cual una sociedad se extingue por una transmisién total de
su patrimonio a otra sociedad preexistente, o© que se
constituye con _las aportaciones de los patrimonios de dos o

mas sociedades gue en ella se fusionan.

La presuncidén establecida en la LEFOPPI, sSe encuentra
por demds, pues cuario una empresa se fus'iona su patrimonio,
dentro del cual se encuentran los derechos de propiedad
industrial, pasan a formar parte de otra preexistente o

nueva, salvo pacto en contrario.

Posteriormente se seflala, que cuando el titular de dos

o m&s marcas ligadas, es decir, aquellas marcas que

* Mantifls Molina, Roherto, Derecho M it. Editorial Porrua, Vigési Edicidn, -México,
pilgina 462. '



pertenezcan a un mismo titular que sean idénticas y
destinadas a amparar similares productos o servicios,
considere que no exista confusién en el caso de que alguna
de ellas fuera utilizada por otra persona, podrd solicitar a
la SECOFI que disuelva la liga impuesta para asi poderla

transmitir.

Igual disposicién se encontraba en la LIM en su

articulo 97.

Otra limitante respecto de la transmisidn de marcas, es
la contenida en el articuleo 143 de la LEFOPPI, sefalando que
cuande una marca se encuentre ligada a otra han de
enajenarse todas Jjuntas, por lo que, si se pretende
transmitirlas en forma separada, primero se debe de disolver
la 1liga, para gue pueda v&lidamente transmitirse. Igual

precepto se contenia en la LIM en su articulo 143.

Se sigue contemplando gue, cuando se solicite el
registro de la transmisién de una marca de la gque haya
habido transmisiones anteriores no registradas, deberan
comprobarse y registrarse también las interrumpidas,
cubriendo por supuesto los derechos de cada transmisién, que
al efecto sefiale la Ley Federal de Derechos (articulos 148

LEFOPPI y 144 LIM).
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Previo a la inscripecién del registro de una marca, la
Secretaria procederd a examinar el expediente de la misma, y
si se encuentra alguna causal de nulidad, la SECOFI podri
negar el registro de una transmisién de 1la marca y
procederd, de oficiec, la declaracién de nulidad de la misma.

Igual precepto se contenia en la LIM articulo 145.

Otro obstéculo, es la facultad que tiene la Secretaria
para negar la inscripcién de una licencia o transmisién de
derechos por razones de interés piblico. La nueva ley 1lo
sefiala, por demds, pues aungque no lo mencionard asi debe de
ser, que la resolucién que niegue la inscripcién deberd ser

fundada y motivada.

Novedosamente se sefiala, gue la que tampocc procedera
la dinscripeién de 1la 1licencia, cuando en el convenio
respectivo se excluya expresamente la aplicabilidad de 1la
LEFOPPI, esto es con el fin de dar mayores elementos de
apoyo legal a quienes contraten licencias o cesiones de
marcas, para gue sus contratos surtan efectos tomando como
referencia fundameqtal las leyes mexicanas. Sin embargo se
prevee la posibilidad de que las partes se sometan al
arbitraje internacional en caso de conflicto. Por otre lado,
considero que, aungue no lo menciocnara la ley, la voluntad
de las partes no puede excluir' Ja fuerza de la ley ni su
carijcter de norma imperativa, por lo que las cl&usula serfian

nulas.
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G) Comentarioa Relatives a 1la Nulidad, Caducidad y

Cancelacién del Registro.

La nulidad del registro de wuna marca, se debe
principalmente al incumplimiento de requisitos meramente
formales, lo que trae como consecuencia que el titular de la

marca debe de intentar nuevamente el registro de la marca.

La LEFOPPI, establece como causas de nulidad del

registro de la marca, las siguientes:

1.~ <Cuando se haya otorgado en contravencién a 1$s
disposiciones sobre requisitos y condiciones para el
otorgamiento del registro. Novedosamente se incluye que,
para los efectos de 1lo dispuesto en esta fraccibtn, se
consideran requisitos y condiciones para el otorgamiento del
registro los establecidos en las fracciones I al XV del art.
90. (donde se contiene lo que no es registrable como marca).
El antecedente 1lo encontramos en la LIM articulo 147

fraccién I.

césar Septilvda®, sefiala que esta fraccién pone a .

cubierto los errores gue se pudieran haber cometido, y asi

* Opus cit, pégina 217,
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se tiene una puerta de escape de los errores gue se pudieran

cometer.

2.- La Marca que 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 la solicitud de
la marca registrada y se apligue a los mismos o similares
productos o serviclios, siempre gque, guien haga valer el
mejor derecho por uso anterior, compruebe haber usado
ininterrumpidamente la marca en el pais, antes de la fecha
de presentacidén o, en su caso, de la fecha del primer uso

declarado por el que la registré.

Igual disposicién se contenia en la LIM, en su articulo
147 fraccién segunda, y la razén de esta causal de nulidad,
se funda en gue quien utiliza una marca sin registrar tiene
un derecho de preferencia, respecto de otros gque 1la
utilizaron con posterioridad, para obtener el registro de 1la
misma, es decir, que el uso de la marca confiere derechos de

preferencia en favor de quien lo hace primero.

3.- La marca que se haya venido usando con anterioridad en
el extranjero, en la hipétesis de la fraccién anterior, si
adem&s del uso existe registro en el extranjero, y el pais

tengas reciprocidad con México.
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Igual disposicién se contenia en la LIM, articulo 147

fraccién IIX.

4.- El registro que se hubiera otorgado con base en datos
falsos o inexactos contenidos en su solicitud, Yy

novedosamente, se incluye que sean esenciales.

El antecedente lo encontramos en la LIM, articulo 142

fraccién V, y se debe de considerar como un castigo para
quien obtenga el registro de una marca de mala fe y en base
a declaraciones falsas. El1 problema que se presenta, es el
de determinar cuales son los reguisitos esenciales para el
registro de una marca, lo cual queda a cargo de 1la
secretaria en forma discrecional.
S.- <Que se haya otorgado por error, inadvertencia, o
diferencia de apreciacién, 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
productos

iguales o similares.
Igual disposicién de contenia en la LIM, articulo 147

fraccién VI, y constituye un medio para corregir lo errores’

que se hubieran cometido al analizar 1la marca.
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6.~ El agente, el representante, el usuarie o el
distribuidor del titular de una marca registrada en el
extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de
ésta u otra semejante en grado de confusién, sin el
consentimiento expreso del titular de la marca extranjera.
En este caso el registro se reputard como obtenido de mala
fa.

Igual disposicién se contenia en la LIM, articulo 147
fraccién VI, y tiene como finalidad evitar el abuso de los
representantes, usuarios, o distribuidores del titular de
una warca, cuando éstos pretendieran vregistrar en su
beneficio la marca que representan. Es acertada 1la
conservacién de esta causa de nulidad, que ademis, es acorde
con los principios internaciones y la Convencién de Paris
para la Proteccién de la Propiedad Industrial®.

Las nulidades que acabamos de analizar, seiflala la ley,
podrén ejercitarse(se debidé emplear el termino "“deber&n" en
lugar de "pondr&n") dentro de un plazo de 5 afios, contados a
partir de la fecha en que surta sus efectos la publicacién
en la Gaceta de Invenciones y Marcas, excepto cuando la
marca se haya ocw:i_;ado en contravencidén a los requisitos y
condiciones para el otorgamiento del registro y en el caso
de los agentes, representantes del titular de la marca
extranjera, las cuales se polrAn ejercitar en cualquier‘

tiempo, y el caso de la marca que se haya venido usando con"

* astfculo 6 septies de la mencionada convencién.
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tiempo, y el caso de la marca que se haya venido usando con
anterioridad y registro en el extranjero, la que se podra

ejerciﬁar en el término de un afio.

En la LIM, se contenian diversos plazos, gue van de los
seils meses a los tres afios (articulo 147 LIM), los que eran
mis cortos. Los plazos actuales scn mids benéficos y otorgan

mayor seguridad juridica.

Como causas de caducidad de la marca, se establecen las

siguientes:

1.~ Cuando no se haya renovado el registro de la marca en
los términos establecidos por la ley (dentro de 1los seis
meses anteriores al vencimiento o de 1los seis meses
posteriores a la vigencia del registro y una vez cubiertos
los derechos correspondientes, articulos 133 y 134 de la
LEFOPPI) .

Igual causa de caducidad se contenia en la LIM, en su
articulo 148.
2.~ Cuando la marca se deje de usar por mis de tres afios
consecutivos, salve que exista causa justificada a juicio de
la Secretaria. Esta fraccién es novedosa, sin embargo se
encuentra por demés, toda vez que el articulo 133 de la
LEFOPPI, ya la sefialaba como causa -de caducidad del

registro.
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Se sigue contemplando como causal de cancelacién de una
marca, la llamada “dilucién de la marca", es decir, cuando
la marca se convierte en un genérico que corresponda a uno o
varios de 1los productos o servicios para los cuales se
registrd, de tal modo gue, en los medios comerciales y en el
uso generalizado por el pGblico, la marca haya perdido su
cardcter distintivo, como medio de distinguir el producto o
servicio a gque se aplique (Articulo 153 de la LEFOPPI). En
la LIM, lo anterior se contemplaba como causal de

"extincién", mas no de caducidad, lo que significa lo mismo.

Para el caso de qgue el titular de una marca solicite
por escrito la cancelacién de su registro, la Secretaria
podri requerir la ratificacién de la solicitud, en los casos
que establezca el reglamento. Considero que en lugar de
utilizar la palabra “podra®, que implica una
discrecionalidad, se debié emplear la palabra "deberd", que
implica una obligacién de ratificar 1la solicitud. Lo
anterior, toda vez que la cancelacién dell registro implica
la pérdida de la marca, y la Secretarfia debe de cerciorase
de que la persona que solicita la cancelacién del registro

es el auténtico titular.

Por otro lado, se deja de contemplar, como causal de
cancelacién del registro de una marca, cuando su titular
especule o haga uso indebido en el precio o en la calidad |

del producto o productos amparados (articulo 150 LIM segundo
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parrafo). Considero muy acertada la no inclusién de la
anterior causal, pues la caducidad de los productos o la
especulacién de los mismos, puesto gue no corresponde a una
ley de propiedad industrial, sino quiz& a la Ley Federal de
Proteccién al Consumidor o a La Ley Federal de Competencia

Econémica.

Finalmente, se sefiala que la declaracién de nulidad,
caducidad o cancelacién del registro de una marca podrd
hacerse administrativamente por la Secretaria de oficio, o a
peticién de parte, o de oficio o del Ministerio Pablico
Federal cuando tenga algin interés la Federacién, excepto
cuando no se renueve el registro de la marca, para lo cual
no requerird declaracién y caducard de pleno derecho, lo

cual resulta novedoso en nuestra nueva ley.
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capituLo vi
COMENTARIOS RESPECTO A LA PROTECCION DE LA DENOMINACION DE

ORIGEN.,
A) Comentarios Relativos a la Denominacidn de Origen.

En éste apartado, se introducen algunos pequeiios
ajustes, sin embargo, se contienen los mismos principios de

la derogada LIM.

Se comprende, novedosamente, dos capitulos, el
referente a la proteccién de las denominaciones de origen y,
el de la autorizacién para su uso. La LIM, sélo comprendia
un capitulo, en donde se trataba a la proteccién de la
denominacién de_ origen, asi como la autorizacién para su
uso. Considero adecuada la divisién en dos capitulos por

cuestién de orden.

césar Sepllveda®, define a la deno;lxinacién de origen
"como aguellos nombres de lugar y de regién que se aplican
legalmente a un producto, agricola, natural o fabricado, Yy
que denoten una caiidad especial de la mercaderia, por una
combinacién particular de los elementos presentes en esa
circunscripcién territorial, tal como las cualidades .del

territorio, el ingenio de los h.abitantes, que crean métodos

* Opus Cit, pigina 159,
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peculiares de manofactura, u otras, que dan reputacién fnica

al producto’.

Asi mismo, sefiala que la denominacién de origen tiene
sus antecedentes en los esfuerzos de los productores
franceses, desde principios del siglo XIX, para encontrar
proteccién a ciertas clase de mercaderias, especialmente
vinos y productos lActeos y textiles, que alecanzaban una
gran calidad por provenir de una regién geogrifica en donde
las caracteristicas del suelo, el trabajo o ingenio de 1los
habitantes, el arte en particular, etc., comunicaba a esos
productos elementos distintivos, gue los hacia prestigiados,
que merecian tutelarse, para ponerlos al abrigo de 1la
competencia desleal, y para que el cc;nsumidor no fuera

victima de fraude.

Nuestra actual ley, novedosamente, define lo que se
debe de entender por denominacién de origen, y entendiendo
por tal, el nombre de una reglén geogrifica del pais que
sirva para designar un producto originario de la misma, y
cuya calidad y caracteristicas se deban exclusivamente al
medio geogrdfico, comprendido en éste los factores naturales

Y los humanos.

Me parece muy acertada la anterior definicién, la cual

fue tomada textualmente del articulo 2 del Arregle de Lisboa
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relativo a la Proteccién de las Denominaciones de Origen y

su Registro Internacional?.

Al igual gque en la LIM en su articule 152, 1la
proteccién que la LEFOPPI concede a las denominaciones de
origen sé inicia con la declaracién que al efecto emita 1la
SECOFI. Se conciderard uso ilegal de una denominacién de
origen aun y cuado se utilicen o acompafien indicaciones
tales come género, tipo, manera, imitacién, a otras
similares que creen confusién en el pablico consumidor o
impliquen una competencia desleal. La utilizacién ilegal de
la denominacién de origen, constituye, segln el articulo 223
de la LEFOPPI, un delito, con penas que van de dos a seis
afios de prisién y multas que van de cien a diez mil dias de

salario minimeo. ,

Al igual que en la anterior legislacién, la declaracién
de proteccién de una denominacién de origen la puede hacer
de oficio la Secretarfa, o a peticién de parte de quien
demuestre tener interés juridico, entendiéndose por tal:

1.- Las personas ﬁlsicas o morales que directamente se
dediguen a 1la extraccién, produccién o elaboracién del
producto o los productos que se pretendan amparar con la
denominacién de origen(Igual LIM 153 Fraccién I).

2.- Las c8maras o asociaciénes de fabricantes o . de

productores (Igual LIM art. 153 Frac II).

%7 miblicada en ¢l Diario Oficial del 11 de julio de 1964,
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3.~ Las dependencias o entidades del gobierno federal y de
los gobiernos de las entidades de 1la Federacién(Igual LIM

153 Fraccién III).

Considerc que se debié incluir, dentro de las personas
que tienen interés juridico, no solo a las personas que
pretenden obtener la proteccién de una denominacién de
origen, sino también a guien tenga el interés contrario. Sin
embargo, nuestra legislacién considera, aungue no
expresamente, que el tercero tiene derecho a oponerse a la
declaracién de la denominacién de origen, al contemplar el

sistema de oposicién.

Tampoco cambian los reguisitos de la solicitud de 1la
denominacién de origen, contemplado en la LIM en su articulo
154, la cual debe de hacerse por escrito, a la gque se
acompafiaran los comprobantes gue funden la peticién y se
deberid expresar lo siguiente:

1.- Nombre, domicilio y nacionalidad del solicitante. En
caso de gque se trate de persona moral deberd sefialar
adicionalmente su naturaleza y las actividades a las que se
dedica.

2.- Interés juridico del solicitante, 1los cuales se
seflalaron anteriormente.

3.- Sefialamiento de la denominacién de origen. La LIM lo
llamaga nombre de la denominacién de origen, en su articulo

154 fraccién III.
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4.~ Una descripcién detallada del producto o los productos
terminades que abarcarid la denominacién la denominacién,
incluyendo sus caracteristicas, componentes, forma de
extraccién y procesos de produccién o elaboracién. Cuando
sea determinante para establecer la relacién entre 1la
denominacién y el producto, se sefialardn las normas
establecidas por la secretaria a gue deberédn sujetarse el
producto, su forma de extraccidn, su procesos de elaboracién
o produccién y sus modos de empaque, embalaje ]
envasamiento(Modos de empague, embalaje o envasamiento son
términos novedosos). El antecedente lo encontramos en el
artfculo 154 fraccién IV de la abrogada LIM.

5.~ Lugar o lugares de extraccidén, produccidén o elaboracién
del producto gue se trate de proteger con la denominacién de
origen y la delimitacién del territorio de origen,
atendiendo a los caracteres geogradficos y a las divisiones
politicas. Igual requisito se encontraba en la LIM, en su
articulo 154 fraccién V.

6.- Sefialamiento detallado de los vinculos entre
denominaciones, producto y territorio., Igual requisito se
contenfa en la LIM en su articulo 154 fraccién VI.

7.- Los demds gque consideren necesarios o peréinentes el

solicitante.

Al igual que en las patentes y en las marcas, la

solicitud de la denominacién de origen debe de pasar pot un
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examen de forma, es decir se examinan los datos aportados en

la solicitud.

En caso de que la solicitud no es completa, ho se
satisfagan los requisitos legales, o resulten insuficientes
para la comprensién, la Secretaria requerird al solicitante
para que en un término de dos meses haga las aclaraciones o
adiciones necesarias. La LIM, en su articule 155, concedia
un plazo de 3 meses para hacer las aclaraciones que fueran
requeridas. Novedosamente se sehala que, el caso de que no
se cumpla con el requerimiento se tendrd por abandonada 1la
solicitud, sin embargo, se sigue contemplando que la

Secretaria podrd continuar de oficio su tramitacién.

Una vez gue se ha aprobado el examen, se procederd a
publicar un extracto de la solicitud. S6lo en caso de gue el
procedimiento se inicie de oficio el tramite de 1la
denominacién de origen, la Secretaria publicard el extracto
de la solicitud, expresando los datos contenidos en ella con
excepcién del nombre y domicilio del solicitante, y 1lo

relativo al interés juridico.

comoe ya se sefiald anteriormente, y al igual que en 1la
legislacién anterior, se contempla el sistema de oposicién
para el otorgamiento de la denominacién de origen, y concede
un plazo de dos meses, contado a partir de la fecha de la

publicacidn, para gue cualquier tercero con interés juridico
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formule observaciones u objeciones y aporte pruebas. La LIM,
concedia un plazo de 45 dias para que el tercero hiciera las
observaciones, plazo mucho menor, dque dejaba con pocas
oportunidades de actuar al tercero, debido a la brevedad del
tiempo. En caso de que alglin tercero se opusiera a la
declaracién de la denominacidn de origen, la Secretaria haré
del conocimiento del solicitante las oposiciones, d&ndoles
un plazo de un mes para que expongan lo que a su derecho

convenga, seglin el articuleo 92 del Reglamento de la LIM.

En caso de gque se oponga un tercero, éste deberé
ofrecer pruebas que fundamenten su objecién, con excepcidén
de la testimonial y la confesional, esto es con el fin de
depurar el procedimiento, y la pericial corresponderd a la
Secretaria o, npvedosamente, a quien ella designe. Por otro
lado, al igual que en la LIM, se concede a la SECOFI amplias
facultades para realizar las investigaciones gue estime
pertinentes asi como de allegarse de los elementos gue

considere necesarios.

Una vez gque ha concluido lo anterior, la Secretaria
dictard la resolucién que corresponda. En la LIM, en 'su.
articulo 158, se mencionaba que dicha resolucién 'era
irrecurrible, es decir que no admitia recurso alquno.t
Nuestra actual legislacién no "lo sefiala asi, sin embargo

contra la resolucidén gque dicte la Secretaria, .errdneamente,
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no cabe recurso alguno, por lo que solamente gueda combatir

la resolucién a través del juicio de garantias.

En caso de gue la Secretarfia otorgue la declaracién de
la denominacién de origen, al igual que en la LIM, en su
articulo 159, se determinardn en definitiva los elementos y
requisitos a que se refiere la solicitud, y se procederi a

publicar la declaratoria en el Diario Ofjcial.

Corresponderd a la SECOFI, a través de la Secretaria de
Relaciones Exteriores, tramitar el reconocimiento de 1la
denominacién de origen en el extranjero conforme a los
tratados internacionales. Al respecto César Sepllveda®
seflala, que es menester satisfacer dos requerimientos: a) el
reconocimiento y la proteccién del estado previamente
concedido, y b) la inscripcién en el registro internacional
de denominaciones de origen, tal y como estdn indicados en

el Arreglo de Lisboa, articulo 1.

B) Comentarios Relativos a la Autorizacién para el Uso de 1la

benominacidén de origen.

Una vez gque se ha obtenido 1la declaracién de
denominacién de origen toda persona fisica o moral podra.

solicitar a la Secretarfa concedd autorizacién para su uso,

*Opus Cit, pagina 163.
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la LIM lo 1llamaba registro de usuario, siempre que se
cumplan con los siguientes requisitos:

1.- Que ’el solicitante directamente se dedigque a 1la
extraccién, produccién o elaboracién, de los productos
protegidos por la denominacidén de origen. Es novedoso el
término "extraccién", sin embargo es igual al articulo 164
fraccién I de la LIM.

2.- Que realice tal actividad dentro del territorio
determinado en la declaracién. Igual requisito se encontraba
en la LIM, en su articule 164 fraccidn II.

3.~ Que se cumplan con las normas oficiales establecidas por
la Secretarfa conforme a las leyes aplicable, respecto de
los productos de gue se trate. Igual requisito se encontraba
en la LIM, en su articulo 164 fraccidén III.

4.- Los demds que seflale la declaracién.

Novedosamente, se sefiala gque la solicitud, para obtener
una autorizacién de uso de denominacién de origen, deberd
contener los datos y estar acompafada de.los documentos que
se sefialen en el reglamento de esta ley. En el reglamento de
la LIM, se sefiala en su articulo 94, que la solicitud se
deberd presentar por duplicado e indicdndose los datos
contenidos en la solicitud para obtener la autorizacién de
la denominacién de origen (contenidos en el articulo 169 de
la LIM), el numero de registro ae las marcas © marca que Se

utilizardn con dicha denominacién.
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Una vez reciblda la solicitud, para el uso de la
denominacién de origen, la Secretarfia procede a hacer un
examen de administrativo de forma sobre la solicitud, a
efecto de checar los datos contenidos en ella. En caso de
que los documentos sean insuficientes o se requieran
aclaraciones, la Secretaria requerir& al solicitante para
que en el plazo de dos meses haga las aclaraciones o
adiciones necesarias, y en caso de no cumplir con lo
requerido, se tendri por abandonada la solicitud. En caso de
que se cumplan con todos los requisitos legalés, la
Secretaria proceder&d al otorgamiento de la autorizacidn para
el uso de la denominacién. Igual ordenamiento se encontraba

en la LIM, en su articulo 166.

Novedosamente, se amplian los efectos de la
autorizacién a la denominacién de origen, el cual sera de 10
afios, contados a partir de la fecha de presentacidén de la
solicitud, prorrogable por periodos iguales. En la LIM se
concedia un plazo de 5 afos., Por otro lado, y muy
acertadamente, para la renovacién de la autorizacién de uso
de denominacién de origen, ya no se requiere la comprobacién
de que el interesado continda cumpliendo ton las condiciones
Y requisitos gque fueron determinantes para otorgarle el
registro de usuario a que se referia el articulo 167 de la

LIM.
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Novedosamente, segin lo dispuesto por el articulo 173
de la LEFOPPI, se introduce como causal de cancelacién de la
autorizacién de usuario, el gue no se use tal y como
aparezca protegida en la declaraci6n, es decir, que no puede

contener variaciones, adiciones, etec..

Se sigue contemplando la posibilidad de transmitirse,
en términos de la legislacién comin, el derecho de uso de
una denominacién de origen, siempre y cuando el nuevo
usuario cumpla con las condiciones y requisitos establecidos
para obtener el derecho a usar una denominacién de origen.

Igual posibilidad se contenfia en la LIM en su articulo 169.

Igualmente, se sigue contemplando la posibilidad de que
el usuario auto}‘izado de una denominacién permita el uso de
ésta a quienes distribuyan o vendan sus productos. En el
convenio respectivo, deberd incluirse una novedosa cliusula
la que establecerd la obligacidén de cumplir con algunos de
los requisitos para obtener 1la aut‘orizacién de una
denominacién de origen, como son, que cumpla las normas
oficiales establecidas por la Secretarfa conforme a las
leyes aplicables, x:especto a los productos de que se trate;
Y las demds que sefiale la declaracién de uso de denominacién
de origen. Lo anterior es con el fin de obligar a guienes
distribuyan o comercialicen el'producto, a cumplir con 1a.«_sv
normas oficiales que garantizan la calidad del producto. Ast

mismo, ya no es requisito indispensable, como lo seifialaba la
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LIM en su articulo 170, ei de incluir una cl&usula en donde
se establezca que el licenciatario Gnicamente podra utilizar
la denominacién de origen acompaflada de una marca registrada
cuyo titular sea el licenciante. Asi mismo, se sefiala que el
convenio surtird sus efectos a partir de que es sancionado
por la Secretaria y se inscriba en ésta. Se establece,
novedosamente, que si el distribuidor o comercializador no
cumpliere con la clausula obligatoria se procederd a la

cancelacién de la inscripecién.

La autorizacién de usar una denominacién de origen
dejara de surtir efectos por:
I.- Nulidad, en los siguientes casos:
A) Cuando se otorgue en contravencidn a las disposiciones de
esta ley(Igual LIM articulo 171 fraccién I a).
B) Cuando se otorgue atendiendo a datos y documentos
falsos(Igual LIM articulo 171 Fraccién I b).
II.- Cancelacién, cuando el usuario autorizado use 1la
denocminacién de origen en forma diferente a la establecida
en la declaracién de la proteccidén. Esta causal es novedosa,
Yy con el fin de garantizar la debida utilizacién de 1la
denominacién de origen.
III.- Por terminacién de su vigencia, esto es, en el caso de
que no se renueve oportunamente su vigencia.(en la LIM se
consideraba como causal de terminacién por caducidad,

articulo 171 fraccién II).
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En la LIM, a diferencia de la actual legislacién, lo
anterior se consideraba como causas de terminacién del
registro, y no como hipdtesis en las cuales el registro
dejard de surtir efectos, lo cual es mds apropiado, pero los

efectos siguen siendo los mismos.

Asi mismo, desaparece, como causal de extincidén de la
autorizacién, el no utilizar la denominacién de origen
dentro del plazo de un afo desde que se concedié dicha
autorizacién, o por interrumpir la utilizacién de la misma

por mds de un afio consecutivo.

Considero poco afortunada la desaparicién de dicha
causal, pues tenia el fin de obligar a su efectiva

utilizacién, y que no guedara ociosa la autorizacién.

Se sigue contemplando que las declafaciones
administrativas de nulidad, cancelacién, sea de oficio o, a
peticién del Ministerio Piiblico Federal, ‘se deberan publicar
en la Gaceta, asi mismo, se publicaran las autorizaciones y
declaraciones gque conceda la Secretaria, al igual gque
cualquier acto qué de por terminado los efectos de los
derechos otorgados. Igual ordenamiento se contenia en  la

LIM, en sus articulos 172 y 173.
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capiTuro vix.

ANALISYS RESPECTO DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

a) Comentarios Respecto de 1las Reglas Generales del

Procedimiento.

En el presente Titulo se hace un reordenamiento de las
disposiciones procesales, con la finalidad de dar una mayor

celeridad a los procedimientos administrativos.

En primer lugar, se sefiala gue las promociones o
golicitudes se deben de dirigir a la Secretarfia de Comercio
y Fomento Industrial, las cuales se deberan presentarse por
escrito y en idioma espaifiol. En la LIM se contenia igual
requisito, con la salvedad de que se requeria que fuera por
triplicado o el nGmere que seflalara la dependencia. En la
actual legislacién no existe dicho requisito, sin embargo,
se deberan anexar suficientes copias para correr traslado a

la contraparte, articulo 114 del RLIM.

Asi mismo, las promociones deberin ser en espafiol Yy
firmadas por el interesado o quien legalmente le represente,
Y se debera acompanar el pago de los derechos
correspondientes que sefiale la Ley Federal de Derechos,
cuando asi proceda. En caso de no cumplirse los anteriores
requisitos se desechard de plano la promocién. Considero que

se encuentra por dem&s el que la solicitud o promocién se
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encuentre firmada, pues sl no es asi carece de firma no

tiene autor.

En el caso de que la solicitud o promocién se promueva
a través de mandatario, este deberéd acreditar su
personalidad mediante:
1.~ cCarta poder simple suscrita ante dos testigos si el
mandante es persona fisica.

Tiene como antecedente el articulo 189 de la LIM.
2.~ Escritura ptublica o carta poder con ratificacién de
firmas ante notario cuandec se trate de persona moral
mexicana, debiendo acreditarse la legal existencia de ésta y
las facultades del otorgante.

Resulta novedoso y a la vez inapropiada, gque la carta
poder, en el caso de empresas morales mexicanas, deba ser
ratificada ante notario, 1o que en la anterior legislacién,

en su articule 189, no se requeria.

3.~ Poder otorgado conforme a la legislécién aplicable del
lugar donde se otorgue o de acuerdo a los tratados
internacionales, en el caso de gue el mandante sea persona
moral extranjera. >Cuando en el poder se dé fe de la
existencia de la persona moral extranjera en cuyo nombre se
otorgue el poder, asi como el derecho del otorgante para
conferirlo, se presumira la validez del poder, salvo prueba

en contrario.
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Lo anterior, resulta novedoso y muy acertado, por 1lo
que los poderes otorgados por empresas extranjeras, deben
ser analizados, en cuanto a su validez, de conformidad con
la legislacién vigente y aplicable de cada pafs, lo gue es

acorde con el articulo 13 fraccién IV del Ccédigo civil.

Por otro lado, se sehala gue en cada expediente que se
tramite deberd acreditarse la personalidad del solicitante o
promovente; sin embargo, bastard con la simple copia de 1la
constancia del registro, si el poder se encuentra inscrito
en el Registro General de Poderes a gque se refieren 1los
articulos 13 y sigquientes del reglamento de la LIM. Igual
requisito se contemplaba en la LIM en su articulo 189 parte

final.

Para el caso de gue sean varios los gue promuevan ante
la Secretaria, se deberd designar en el mismo gquien de ellos
es el representante comin, y en caso de no hacerloc asl se

entendera representante comin al primero de los promoventes.

La anterior disposicidn no tiene antecedente en la LIM,

sin embargo fue tomado del Derecho Procesal civil.

En toda solicitud, el promovente debera sefialar
domicilio para oir y recibir notificaciones dentro del
territorioc nacional y debera comunicar cualquier cambio del

mismo, en caso de no hacerlo asi las notificaciones se
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tendran por legalmente hechas en el domicilio sefalado en el
expediente. Este requisito tiene <como antecedente el
articulo 192 de la LIM. Por otro lado, si bien es cierto que
la ley sefiala un sancidn en caso de gue el interesado no
indique el <cambio de domicilio para oir y recibir
notificaciones, también lo es, gue no se sefiala sancién para
el caso de que solicitante o promovente no sefiale domicilio
alguno para oir y recibir notificaciones. La solucién,
respecto de solicitudes de nulidad, caducidad y cancelacién,
la encontramos en el articulo 190 de la actual ley, el cual
indica que en el caso de que el solicitante no sefiale
domicilio alguno para ofir y recibir notificaciones la se
concederd un plazo de ocho dfas h&biles para que subsane la
deficiencia, y en caso de no hacerlo se desechara la

solicitud.

Respecto a el cémputo de los plazos, novedosamente la
LEFOPPI sefiala que los plazos fijados en dias, se computaran
dnicamente los hé&biles; los términos seﬁélados en meses, el
cémputo se harad de fecha a fecha, considerando incluso los

dias inhébiles.

Asi mismo, se sefilala gue los plazos empezardn a correr
al dia siguiente de 1la notificacién respectiva. Las
publicaciones hechas en la Gaceta surtiridn sus efectos de

notificacién en la fecha que en la propia publicacién de 1la
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Gaceta se indique o, en su defecto, al dia siguiente de

aguél en gque se ponga en circulacidén la misma.

Los anteriores plazos resultan novedosos, puesto que la
LIM no los contemplaba, sin embargo, respecto a los plazos,

es una influencia del procedimiento civil.

Se sigue sefalando, gque los expedientes de patentes y
registros en vigor, asi como los relativos a nombres
comerciales y denominaciones de origen, publicados, estarain
siempre abiertos para todo tipo de consultas y promociones.
Igual disposicién se contenia en la LIM, en su articulo 199.
La anterior disposicieén, tiene el fin de cualquier
interesado compruebe si la marca se ha renovado
oportunamente, si el registro fue concedido conforme a lo

establecido en la ley, etc..

En cuanto a los expedientes que se encuentre en
trémite, la LEFOPI, al igual que la LIM en su articulo 200,
sefiala que los expedientes sélo podrdn ser consultados por
el solicitante, representante, o perscnas que se encuentren
autorizadas por el solicitante, excepto c¢uando dichos
expedientes sean citados como aAterioridad a otro
solicitante, el cual podri consultar el expediente hasta que

se concedido el registro o patente.



La informacién contenida en los expedientes en tramite,
es de caricter confidencial, excepto cuando es de caréacter
oficial o requerida por una autoridad judicial, y en caso de
no hacerleo asi peor el personal de la Secretaria, se
sancionard al infractor de acuerdo a lo establecido por la
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores PGblicos,
y cuyas sanciones pueden ir desde el simple apercibimiento
hasta 1la inhabilitacién temporal del empleo, segin lo
establece el articulo 53 de la ordenamiento anteriormente

sefialado.

B) Comentarios Respecto del Procedimiento de Declaracidn de

Nulidad, caducidad y Cancelacién.

Se sefiala, en primer término, que las solicitudes de
declaracién administrativa de nulidad, caducidad Yy
cancelacién que establece ésta ley, se substanciaran con
arreglo al procedimiento que sefiala éste capitulo y las
formalidades que la LEFOPPI prevé, siendo aplicable
supletoriamente, en lo que no se oponga, el C&digo Federal
de Procedimientos éiviles.

En la LIM se encontraba igual disposicién, en su
articulo 193, sin embargo la actual goza de una mejor
redaccién, que lo hace mas ' clara. Por otro lado, .el
procedimiento se encuentra taxativamente 1limitado a 1la

declaracién de nulidad, caducidad o cancelacién.
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El procedim%ento puede ser iniciado a peticién de parte
por un tercero, con interés juridico, el cual se encuentra
definido por el articulo 1 del cédigo Federal de
Procedimientos civiles, y debe de fundar su pretensién. Asi
misn\o, se sigue sefialando que el procedimiento se puede

iniciar oficiosamente por la Secretaria.

En la LIM se encontraba disposicién similar, aunque la
actual es miAs clara y con mejor redaccién, en su articulo
196. Lo tnico gue cambia es gque la actual redaccién no se
incluye la obligacién por parte de la Secretarfa de fundar y
motivar el procedimiento, lo gque se debe de hacer para no

violar el articulo 116 de la Constitucién.

Novedosamente se sefialan los requisitos que debe de
contener la solicitud de declaracién administrativa:
1.~ Nombre del solicitante vy, en su caso, de su
representante.
2.~ Domicilio para oir y recibir notificaciones. El cual se
debe de encontrar en la repiblica.
3.- Nombre o domicilio de su contraparte. El cual se debe de
encontrar ;en el expediente ée lo contrario, o haber cambiado
de domicilio, 1la notificacién se hard a través de
publicaciones en el Diario oficial, segGn lo establece el

articulo 194 de la LEFOPPI.
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4.~ El objeto de la solicitud, detallindolo en términos
claros y precisos. Lo anterior se refiere a las
“prestaciones!, por as! decirleo, que se reclaman, como puede
ser la nulidad de un registro de marca, por ejemplo.

5.- La descripci6én de 1los hechos. En ellos se debe de
comprender una redaccién que justifigue lo solicitado.

6.— Los fundamentos de derecho. Considerao, desde un
particular punto de vista, que no se deben de exigir
forzosamente los fundamentos de derechos en virtud de que la
autoridad gue va a resolver el procedimiento debe de conocer

el derecho, "Juria Novit curia®.

Los anteriores reguisitos de la solicitud, no resultan
del todo novedosos, en virtud de que anteriormente se
aplicaba suplegoriamente, puesto que no existfia disposicién
expresa, el Cédigo Federal de Procedimientos civiles, en sus

articulos 322.

Como anexos de la solicitud, se deben de presentar 1los
documentos y constancias base de la accidén, en originales o
copias certificadas, asi mismo deberin ofrecerse las pruebas
con las que se preéenda justifiecar la accién, con excepcitn
de 1las pruebas supervinientes. La anterior disposicién
resulta novedosa y muy acertada en la en la nueva ley, pues
tiene el objeto de depurar y dar celeridad al procedimiento,

convirtiéndolo en un procedimiento sumario.
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En caso de que el solicitante no cumpliere con los
requisitos que debe de cumplir la declaracién
administrativa, se le requerird para que en un plazo de ocho
dias subsane la omisién sefialada o realice las aclaraciones
correspondientes, y en caso de no hacerlo se desechard 1la

solicitud.

Como antecedente, se pude mencionar el segundo pérrafo

del articulo 193 de la LIM.

Novedosamente en la ley, puesto gue el reglamento de la
LIM si lo contemplaba en su articulo 113, se sefiala que, en
caso de gue el promovente no anexe el documento mediante el
cual se acredita la personalidad, se desechari la solicitud,
sin embarge tiene como excepcién, cuando el promovente
exhibe la constancia del registro del poder a que se refiere
el artfculo 113 del reglamento de la LIM. Igualmente se
sefiala gque se desechard la solicitud, cuando el registro, o
patente, autorizacién o publicacién que sea base de la
accién, no se encuentre vigente, puesto que ya no tiene
sentido la declaracién, por que la caducidad opera "Ipso’
Iure". Lo anterior, se contemplaba en el reglamento de la

LIM en su articulo 117.

En relacién a las pruebas, se pueden ofrecer todo tipo
de pruebas, con excepcién de la confesional y la testimonial

excepto cuando estas se encuentran contenidas en algﬁn
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documento (confesional o testimonial espontanea), igualmente
no son procedentes las pruebas gue sean contrarias a moral,
o al derecho. Este precepto resulta novedoso, y tiene como
finalidad el de el de depurar el procedimiento, haciéndolo

8gil y répido.

Respecto de lo anterior, César Sepiiveda®, sefiala que
"pese al rechazo de ellas (confesional y testimonial, se ha
hecho con apoyo en los principios generales del dereche o en
el sentido comGn, los Jjueces federales ocasionalmente
otorgan la proteccién constitucional, para el efecto de que,
reponiéndose el procedimiento, sean admitidas por 1la
autoridad administrativa tales probanzas. Pero es Jjusto
decir gue en los iltimos tiempos ya ha prevalecido el recto

criterio de no admitir dicha probanza.

En relacién a las notificaclones, cuando no haya sido
posible notificar al titular de un registre o de una
patente, por desconocer su domicilio, ia notificacién se
realizaria mediante publicaciones en el Diario Oficial y en
un periédico de los.da mayor circulacién en la repGblica por
una sola vez, en donde se darid a conocer un extracto de la
solicitud de la declaracidén administrativa, y  se  le
concederd un plazo de un mes para que manifieste lo que aﬁsu

derecho convenga.

* Opus Cit.., pigina 204,
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En la LIM se contenia igual disposicién, en su articulo

193.

Novedosamente en la ley, puesto que el reglamento si lo
contemplaba, se sefiala que en los procedimientos de
declaracién administrativa no se substanciar&n incidentes de
previo y especial pronunciamiento, sino que éstos se
resolverdn al emitirse la resolucidn definitiva. Lo anterior
tiene como finalidad, el que no se retrase el procedimiento
con este tipo de excepciones dilatorias, las cuales se
estudiardn en la sentencia definitiva. La LIM no contenia
disposicién alguna en este sentido, sin embargo, el

reglamento de la LIM asi lo sefialaba en su articulo 118.

Al igual que en la LIM, la LEFOPPI, sefiala que en caso
de que la Secretaria inicie de oficioc el tramite de
declaracién administrativa, la notificacién se hard en el
domicilio sefialado en el expediente y en caso de gue éste
hubiere variado, las notificaciones se realizaran a través
de publicaciones, como se indicd anteriormente, sin embargo
la ley no contempla a costa de quien se realizaran las
publicaciones, por lo que se puede presumir gue serdn a
costa de la Secretaria. Igual disposicién contenia la LIM en
su articulo 196, excepto que la LEFOPI no se requie;e que se

indiquen los motivos y fundamentos legales.
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El escrito de contestacién de la solicitud de
declaracién administrativa, debera contener:
1.~ Nombre del titular afectado, y en su caso el de su
representante.
2.~ bomicilio para oir y recibir notificaciones.
3.~ Excepciones y defensas.
4.~ Las manifestaciones u objeciones a cada uno de los
puntos de la solicitud de declaracién administrativa.
5.- Fundamentos de derecho.

El promovente, al dar contestacién a la solicitud de
declaracién administrativa, debe de ofrecer las pruebas gque

Jjustifiquen sus excepciones y defensas.

Cabe destacarse, que la contestacién debe de hacerse en
los mismos términos que se previenen para realizar 1la

solicitud, con la salvedad de las excepciones y defensas.

En la LIM no se encuentra disposicién alguna en este
sentido, los cuales fueron tomados del derecho procesal

civil.

Sé sefiala que en caso de gue el demandado (afectado) no
pueda, al contestar la demanda (solicitud), exhibir 1la
totalidad o parte de las pruebas, por encontrarse estas en
el extranjero, se le otorgara;:a al oferente un plazo de
quince dfas para su presentacién, siempre. y cuando las

ofrezca en su escrito y haga el sefialamiento respectivo.
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Considerc que el plazo que se concede como prorroga es
muy corto, pues algunas pruebas se tendrdn que obtener en el
extranjero, y en algunos casos en paises muy lejanos, por lo
que el término es muy breve, y el término concedido es
fatal, pues si el oferente no las ofrece dentro del plazo
concedido, se procederid a dictar la resolucién que proceda,
la que serd notificada a los interesados en el domicilio

sefialado, o en su defecto a través de publicaciones.

Respecto a la prorroga para el ofrecimiento de pruebas,
tiene como antecedente el articulo 114 del reglamento de la
LIM, en donde se otorgaba un plazo de guince a treinta dias
para el desahogo de las pruebas en el extranjero, plazo que
considerc mas adecuado. Asf{ mismo, el articulo 196 de la LIM
y el 197 del Reglamento de la LIM, sefialaban que
transcurrido el término para formular objeciones Y
desahogadas las pruebas, en caso de gue no se desahegardn en
el término concedido se dictara la resolucisdn que
corresponda con los elementos que disponga o los que se

hubiese allegado.
C) comentarios Relativos al Recurso de Reconsideracién

La LEFOPPI, contempla el recurse de reconsideracién el
cual) procede, Gnicamente, contra la resolucién que niega la

patente, y se deberd de presentar por escrito ante la SECOFI
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dentro de un plazo de 30 dias, contados a partir de la fecha
de notificacién, debiéndose acompafiar la documentacisén que

acredite l1la procedencia del recurso.

Considero desafortunade, gue el recurso UGnicamente
proceda en contra de la resolucién que niega una patente, no
siendo oponible en contra de la resolucién que niegue el
registro de una marca, nombre comercial, modelo de utilidad,
etc., por lo que en contra las resoluciones que niegue algin
registro se tendrd que recurrir a través del Jjuicio de
amparo, impidiéndose asi que la propia autoridad que dictd
la resclucién pueda volver a examinar la procedencia del
registro, lo que corresponderd estudiar a un tribunal
federal, que muchas veces desconoce la materia o no 1la

conoce tan a fondo como la misma autoridad.

Una vez que se estudian los argumentos vertidos en el
recurso, asi como los documentos aportados, la Secretaria
emitird la resolucién emitira la resolucién que corresponda,
la que se comunicard por escrito al recurrente. Considero
desafortunado gue no se fije un plazo prudente para que la
autoridad emita la resolucién, lo que se hard cuando la

autoridad quiera.

En caso de que se niegue la procedencia del recurso, se
comunicara por escrito al recurrente y- se publicard en la

Gaceta. En caso de que la resolucién sea favorable,  se
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procederd a comunicarlo por escrito al recurrente para gque
en el plazo de dos meses cubra los derechos correspondientes
asi como realice los tramites necesarios para la publicacidn

de la patente.

En la LIM se contemplaba el recurso administrativo de
Revisién el cual era oponible en contra de las sanciones y
disposiciones derivadas de la LIM, concediéndose un plazo de
quince dias hdbiles siguientes a la fecha de la notificacidén
respectiva para interponerlo. Asi mismo, se concedia un
plazo no menor de ocho dfas y no mayor de treinta. Se
concedia un plazo de treinta dias para dictar la resolucién

gue correspondiera.
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carPiTULO VIIT

ANALISIS RESPECTO DE LAS DE LAS INFRACCIONES

ADMINISTRATIVAS, SANCIONES Y DE LOS DELITOS.

A) Comentarios Relativos a la Inspecciédn.

Al igual que en la LIM, la LEFOPPI, contempla que para
el cumplimiento de la ley y de las deposiciones derivadas de
ella, la Secretaria realizard la inspeccién y vigilancia a
través de el requerimiento de informes y datos 'y, de las

llamadas visitas de inspeccién,

Igual disposicién se contenia en la LIM en su articulo

216.

Se sigue sefialando la obligacién de proporcionar a 1la
secretaria, dentro del plazo de quince dfas, los informes y
datos que se le requieran por escrito, relacionado con el
cumplimiento de lo dispuesto en la ley y las disposiciones -
derivadas de ella,'la es obligacidn general, es decir, para

cualquier persona.

En la LIM se contenia igudl disposicién. en su articul§
217, con la salvada de gque el plazo era mas reducido,.no'

menos de ocho dfas hébiles.

,;lm’ M
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En relacién a las visitas de inspeccién, se sefiala que
las mismas se realizar&n en dfas y horas hdbiles, salvo que
la Secretaria autorice que se practiquen en horas y dias
inhébiles, lo que se expresari en el oficio, y con el fin de
evitar la comisién de infracciones, previa identificacién
del personal autorizado, asi como la exhibicién del oficio

respectivo.

Igual disposicién se contenia en la LIM, en su articulo

218.

A efecto de llevar a cabo las visitas de inspeccién, se
sigue conteniendo 1la obligacién de los propietarios o
encargados de establecimientos en gque se fabriquep,
almacenen, distribuyan o vendan productos o se presten
servicios, tendrdn la obligacién de permitir el acceso al
personal comisionado para realizar las visitas de
inspecciébn, siempre que se cumplan los requisitos

establecidos que se sefialaron anteriormente.

Igual disposicién se contenia en la LIM, en su articulo

220.

De las visitas de inspeccién se levantard un acta’
circunstanciada en presencia de dos testigos, propuestos por

la persona con guien se entendid 1la -diligencia o, por el
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inspector en caso de negativa de aquel, en las que se haréa
constar:
1.-. Hora, dia, mes y afio en gue se practique la diligencia.
2.- Calle, nimero, poblacidén y entidad federativa en gue se
encuentre ubicado el lugar donde se practigue la visita;
3.- Nimero y fecha de la orden de comisién.
4.- Nombre y caré&cter de la persona con la gque entendié 1la
diligencia.
5.- Nombre y domicilio de las personas que fungieron como
testigos, sea que hubieren sido designadas por el visitado
o, en su defecto por el inspector;
6.~ Mencién de la oportunidad que se dio al visitado de
ejercer su derecho de hacer observaciones al inspector
durante la préctica de la diligencia;
7.~ Datos relativos a la actuacién.
8.- Declaracién del visitado, si quisiera hacerla.
9.~ Mencién de la oportunidad que se dio al visitado de
ejercer su derecho de confirmar por escrito las
observaciones que se hubiere hecho en el ﬁomento dela visita
y hacer otras nuevas al acta levantada, dentro del términc
de cinco dias.

En la LIM se éoncedia un plazo de tres dias hébiles,
mismo que era mis breve y desventajoso para el visitado.
10.~ Nombre y firma de quienes intervinieren en 1la

diligencia, incluyendo el inspector.
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Igual disposicién se encontraba en la LIM, en sus

articulos 221 y 222, con la salvedad ya apuntada.

En el acto de la misma diligencia, el visitado podra
ofrecer pruebas, si as{ lo estima conveniente, o también lo

podri realizar con posterioridad y por escrito.

En la LIM se contenia igual ordenamiento, con diferente
redaccién, y con la salvedad de gque anteriormente se
obligaba a la autoridad a hacer referencia a las
observaciones y las pruebas del visjitado. (valorar las

pruebas).

Se establece, que si durante la diligencia se
comprobard fehacientemente la comisién de infracciones
administrativas o delitos, el inspector asegurari, en forma
cautelar, 1los productos, con los gque presumiblemente se
comentan dichas infracciones o delitos, levantando un
inventario de los bienes aseguradoes, lo que se harid constar
en el acta de inspeccién y se designard como depositario al
encargado o© propietario del establecimiento en gue  se
encuentren, si éste es fijo, si no lo fuere, se concentraran

los productos en la Secretaria.

Asi mismo, se seflala gue si se trata de delitos, la

Secretarfa hard del conocimiento del Ministerio Pablico
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Federal los hechos y pondrd a su disposicién los productos

asegurados.

Igual disposicién se encontraba en la LIM, con 1la
salvedad de que anteriormente se contemplaban, los acto de
competenqia desleal que ya nho contempla la LEFOPPI. Asi
mismo, se establecia gue si en el establecimiento se
cometian las infracciones o delitos con mads del 30 % de las

mercancias, se clausuraria temporalmente la negociacién.

Por otro lado, en la anterior legislacién, se
contemplaba que si la infraccidén consistia en la venta de
productos con la marca registrada cuyo uso no se encontrara
autorizado, se podria autorizarse la venta si el titular de
la marca estuviese de acuerdo, o bien desprendiendo de la

mecancia la marca.

Finalmente se dispone que del acta de 1la visita de
inspeccién, se dejard copia a la persona con gquien se
entendié la diligencia, atGn y cuando se hubiere negado a
firmar. Igual precepto se encontraba en la LIM en _su

articulo 224.

B) Comentarios relativos a 1las infracciones y Sanciones

Administrativas.
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En relacién a las sanciones administrativas, no existen
grandes cambios, por lo que son substancialmente las mismas

sanciones.

La LEFOPPI considera como infracciones administrativas:
1.~ Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres
de la industria, comercio y servicios que impliguen
competencia desleal y se relacionen con la materia que esta
ley regula.

Igual disposicién se contenia en la LIM en su articulo
210 a).

2.- Hacer aparecer come preoductos patentados aquellos que no
lo estén. Se incurriri en la infraccién después de un afio de
la fecha de anulacién o caducidad de la patente.

Su antecedente se encuentra en el articulo 210 fraccidén
I de la LIM.

3.- pPoner a la venta o en circulacién productos u ofrecer
servicios, indicando que estdn protegidos con una marca
registrada sin que lo estén, Si el registro de la marca ha
caducado o ha sido cancelado o anulado, se incurrirad en la
en la infraccién, un afio después de la fecha de 1la
caducidad, cancelacién o nulidad. -

4.~ Usar una marca parecida‘en grado de confusién a otra ya
registrada, para amparar los mismos o similares productos o
servicios gue los protegidos por la registrada.

El antecedente lo encontramos en el articulo 210

Fraccién II de la LIM, con la salvedad de gue anteriormente,
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previamente debia de ser declarada la confusién por la
SECOFI, 1lo gque impedia se tomaran acciones ré&apidas vy
eficaces en contra del infractor.
S.- Usar, sin el consentimiento de su titular, una marca
registrada como elemento de un nombre comercial o de una
denominacién o razén social, o viceversa, siempre gque dichos
nombres estén relacionados con establecimientos gue opere
con los productos o servicios protegidos por la marca.

Igual infraccién se contenia en la LIM, en su articulo
210 fraccién III, con la salvedad de que en la LEFOPPI,
novedosamente, se establece la posibilidad de que el titular
de un nombre comercial o de una denominacién o razén social
inicie un procedimiento en contra del titular de una marca
por wutilizar una marca igual a su nombre comercial,
denominacién o razén social.
6.- Usar, dentro de la zona geografica de la clientela
efectiva o en toda la repiblica, segin el caso, un nombre
comercial idéntico o semejante en grado de confusién, con
otro que ya este siendo usado por un tercero, para amparar
un establecimiento industrial, comercial o de servicios del
mismo giro similar giro.

Igual infracclén se contenia en la LIM en su articulo
210 Fraccién 1IV.
7.~ Usar como marca las denominaciones, signos o siglas
prohibidas come marca (articullos 4, y 90 fracciones VII,

VIII, IX, XII, XIII, XIV, y XV).
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Igual hipdtesis se contenfa en la LIM en su articulo
210 fraccién VII.
8.~ Usar una marca previamente registrada como denominacién
o razdén social o como partes de estas, de una persona moral
cuya actividad sea la produccién, importacién o
comercializacién de bienes o servicies iguales o similares a
los que aplica la marca registrada, sin el consentimiento
manifiesto por escrito, del titular de del registro o de
marca o de la persona a quien éste haya concedido licencia.

Esta infraccidén administrativa es novedosa, y es con el
fin de impedir 1las practicas desleales de comercio y 1la
confusién entre el piblico consumidor producide por el
engafo.
9.~ Efectuar, en el ejercicio de las actividades
industriales o mercantiles, actos que induzcan al pablico a
confusién o error o engafo, por hacer <creer o suponer
infundadamente:
a) La existencia de una relacién entre o asociacién entre un
establecimiento y el de un tercero.
b) Que se fabriquen productos bajo especificaciones,
licencias o autorizacién o autorizacién de un tercero.
¢} Que -  se prestan servicios o se venden productos bajo
autorizacidén, licencias o especificaciones de un tercero.

El antecedente de la anterior infraccién
administrativa, se encuentra en el articulo 210 fraccién XX

de la LIM.
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10.- Intentar o lograr desprestigiar los productos,
servicios o  establecimiente de otro. Novedosamente, se
agrega que no estard comprendida en esta disposicién, 1la
comparacién de productos o servicios gque ampare la marca con
el propdsito de informar al piblico, siempre gue dicha
informacién no sea tendenciosa, falsa o exagerada en los
términos de la Ley Federal de Proteccién al Consumidor.

Considero adecuada 1la anterior novedad, puesto que
permite al productor o comercializador de un producto o
servicio, sehalar las ventajas competitivas y comparativas
de su producto frente a otros, sin gque esto constituya una
infraccién o competencia desleal.

La Ley Federal de Proteccién al Consumidor, sefiala, en
su articulo 5, que la informacién debe de ser clara, veraz y
suficiente.

Igual disposicién se encontraba en la LIM, En su
articulo 210 Fraccién X, con 1la salvedad anteriormente
apuntada.

11.- Novedosamente, las demds violaciones a las
disposiciones de la LEFOPPI, siempre que no constituyan
delito.

Esto es con el fin de que no quede ninguna disposicién
sin sancién, lo que considero muy adecuado, pues es para el

estricto cumplimiento de la Ley.

Se deja de considerar como sancidén administrativa, el

hacer aparccer como de procedencia extranjera productos de
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fabricacién nacional, lo que considero muy adecuado, pues es

competencia de la Ley Federal de Proteccién al Consumidor.
Las sanciones a las infracclones administrativas son:

1.~ Multa hasta por el importe de diez mil dias de salario
minimo general vigente en el Distrito Federal.
2.~ Multa adicional hasta por el importe de quinientos dias
de salario minimo general vigente en el Distrito Federal,
por cada dia que persista la infraccién.

Las dos fracciones anteriores tienen su antecedente en
el articulo 225 de la LIM.
3.- Clausura temporal hasta por noventa dias. Igual a 1la
fraccién II del articulo 225 de la LIM.
4.~ Clausura definitiva. Igual a la fraccién III del 225 de
la LIM.
5.- Arresto administrativo hasta por 36 horas, Igual a la

fraccién IV del 225 de la LIM.

Se sefiala gue las investigaciones podrén ser de oficio
o a peticidn de parte interesada, la que se realizara
mediante visitas de inspeccién y respetando las reglas de

éstas.

En caso de que no se amerite la visita de inspeccié_n,
la SECOFI deberi correr traslado al supuesto infractor, con

los elementos y pruebas en que se sustenta la presunta
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infraccién, concediéndole ur plazo de 5 dias para gque
manifieste lo que a su derecho corresponda y presente las

pruebas correspondientes

Posteriormente la Secretaria, con base tanto en la
visita de inspeccién o en base a los elementos con gue
cuenta el expediente, seglin el caso, dictar& la resolucién
correspondiente, tomando en cuenta las manifestaciones y

pruebas del interesado.

Comoc antecedente, encontramos al articulo 226 de la
LIM, donde adicionalmente se sefalaba gque las sanciones
debia de ser fundadas y motivadas. La redaccidn actual es
mds clara, pues se encuentra dividida en tres articulos, y

no en uno, como en la anterior.

Se sigue sefialando que en caso de reincidencia,
entendiéndose por tal cada una de las subsecuentes
infracciones a un mismo precepto, cometi.das dentro de los
dos afios siguientes a la fecha en que se emitié 1la
resolucién relativa a la infraccién, se duplicardn las
multas sin gue ‘se .rebase el triple de quinientos dias de
salario minimo general diario vigente en el Distrito

Federal, por cada dia que persista la infraccién,

establecido como tope méximo.
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gual ‘dispdSLCién se contenia en la LIM en su articulo

227.

a clausura definitiva serd procedente, cuando el
establecimiento haya sido clausurado por mas de dos veces y
dentro del lapso de dos afies, si en ese término reincide en
la infraccién. La clausura serd independiente de las multas

que sg hayan impuesto.

gual sefnalamiento se contenfa en la LIM en su articulo

228 de la LIM.

Al igual gque en la anterior legislacién, para
determinar las sanciones se deber& tomar en cuenta:
1.~ |El cardcter intencional de la accién u omisién
constitutiva de la infraccién.
2.-* Las condiciones econémicas del infractor.
3.~ La gravedad que la infraccién implique en relacién con
el mercio de los productos o la prestacién del servicio,
asi | como el perjuicie ocasionando a los directamente

afeckados.

Igual disposicién se contenia en la LIM en su articulo

229,

Ademds de las sancliones econdmicas derivadas de las

nultas o de la clausura, o de ambas segin el caso, el
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infractor debe de hacer frente a los dafios y perjuicios que

se ocasionen, en términos de la legislacién com@n.

El anterior sefialamiento, considero que se encuentra
por demds en la ley, pues aungue no lo senalara, el
infractor seria responsable de danos Y perjuicios,
provocados por un ilicito.

Igual disposicién se contenia en la LIM, en su articulo

230,

Novedosamente se sefiala, que la Secretaria debera dar
avisoe al Ministerio Piblico Federal, c¢uando durante el
procedimiento por una infraccién administrativa, se
adviertan hechos que puedan constituir un delito, debiéndole
remitir los elgmentos que obren en poder de la Secretaria

que presuman el ilicito penal.

considero acertada esta novedad, pues es con el fin de
reforzar las medidas en contra de las violaciones a la ley,
a la competencia desleal y la pirateria.

B) Comentarios Respecto de los Delitos.

La LEFOPPI, considera como delito:
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1.- Fabricar o elaborar productos amparades por una patente
de invencién o por un registro de modelo de utilidad, sin el
consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva.

En la LIM se contenia igual disposcién, en la fraccién
I del articulo 211, con la salvedad de que contemplaba los
certificados de invencién, gue quedaron eliminados, y no
incluia a los modelos de utilidad, que anteriormente no
existian.

Se sefala una pena de dos a seis afios de prisién y

multa de 100 a 10,000 dias de salario minimo.

2.- Ofrecer o poner en circulacién productos amparados por
una patente de invencién o por un registro de modelo de
utilidad, a sabiendas de que fueron fabricados o elaborados
sin consentimiento del titular de la patente o registro o
sin licencia respectiva.

Novedosanente se adiciona el elemento de que el sujeto
este enterado de que fueron fabricados o elaborados sin
consentimiento del titular de la patente, registro o sin
licencia respectiva. En la LIM se encontraba una disposicién
parecida, fraccién V del articulo’211.

Se sefiala una pena de dos a seis afios de prisién y

multa de 100 a 10,000 dias de salario minimo.

3.~ Utilizar procesos patentades, sin el consentimiento de

del titular de la patente o sin licencia respectiva.
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Igual - disposicién se encontraba en la LIM, en 1la
fraccién II del articulo 211, en donde ademds se aplicaba a
los certificados de invencién, que ya no existen.

Se sefiala una pena de dos a seis afios de prisién y

multa de 100 a 10,000 dias de salario minimo.

4.- Ofrecer en venta o poner en circulacién productos que
sean resultado de la utilizacién de procesos patentados, a
sabiendas que fueron utilizados sin el consentimiento del
titular de 1la patente o de quien tuviera 1licencia de
explotacién.

Igual disposicién se encontraba en la LIM, en la
fraccidén Vv del articule 211, aungue la actual goza de una
mejor redaccién, y novedosamente se adiciona el elewmento de
que el sujeto este enterado de que fueron utilizados sin
consentimiento -del titular de la patente, registro o sin
licencia respectiva.

Se sefiala una pena de dos a seis afios de prisién y

multa de 100 a 10,000 dias de salario minimo.

5.= Reproducir disefilos industriales .protegidos por un
registro, sin consentimiento del titular o sin licencia
respectiva.

Igual tipificacién se encontraba en la fraccién IIIX dél
articulo 211 de la LIM. '

Se sefiala una pena de dos a seis afios de prisién y

multa de 100 a 10,000 dias de salario minimo.
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6.~ Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su
titular o sin licencia respectiva, en 1los productos o
servicios iguales o similares en que la marca se aplique.

Igual disposicién se encontraba en la LIM en la
fraccién v del articulo 211, con la salvedad de
anteriormente no se contemplaba que el usuario tuviera
licencia.

Se sefala una pena de dos a seis afios de prisién y

multa de 100 a 10,000 dias de salario minimo.

7.- Ofrecer en venta o poner en circulacién preoductos
iguales o similares a los gque se aplica wuna marca
registrada, a sabiendas de que se uso ésta sin el
consentimiento de su titular.

Igual disposicién se contenfa en la LIM, en su articulo
211 Fraccidén IV. La actual redaccién es mds clara que la
redaccién anterior.

Se sefiala una pena de dos a seis afios de prisién y

multa de 100 a 10,000 dias de salario minimo.

8.~ Ofrecer en venta o poner en circulacién productos a los
que se aplica la marca registrada que hayan sido alterados.

9.- Ofrecer en venta o poner en circulacién les productos a
los que se aplica una marca registrada, después de haber

alterado, substituido o suprimido parcial o totalmente ésta.-
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Igual disposicién se encontraba en la LIM, en su
articulo 211 fraccién VI.
Se sefiala una pena de dos a seis afios de prisién y

multa de 100 a 10,000 dias de salarioc minimo.

10.~ Continuar usando una marca nho registrada parecida en
grado de confusién a otra registrada, después de gque 1la
sancién administratliva haya quedado firme.

Es indispensable, como requisito de procedibilidad, que
primero se haya declarado gque la marca es parecida en grado
de confusién, y en consecuencia se haya impuesto una
infraccién administrativa.

Como antecedente podemos sehalar a la fracciédn VIII
del articulo 211 de la LIM.

Se sefilala una pena de seis neses a cuatro afies de

prisién y multa de 50 a 5,000 dias de salarioc minimo.

11.~ Ofrecer en venta o poner en circulacién los productos o
prestar los servicios con las marcas a'que se refiere el
namero anterior.

No encontramos antecedente en la LIM. Considero muy
adecuada esta nueval tipificacién, puesto que, anteriormente
no se sancionaba al gue comercializard los productos, y vine
a reforzar 1la lucha contra 1la competencia desleal y la
pirateria.

Se sefiala una pena de seis mneses a cuatro aflos de

prisién y multa de 50 a 5,000 dias de salario minimo.
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12.-~ Usar sin autorizacién o 1licencia correspondiente una
denominacién de origen.

Anteriormente la LIM, en su articulo 210 fraccién IX,
lo tipificaba como sancién administrativa. Considero muy
adecuada su tipificacién como delito, pues en caso de que
alguien utilice una denominacién de origen sin estar
autorizado, va a afectar directamente al piblico consumidor
guien adguiere el producto en base a las normas de calidad
de ese producto. Por otro lado, es una medida més enérgica
en contra de la competencia desleal.

Se sefiala una pena de dos a seis afios de prisién y

multa de 100 a 10,000 dias de salario minimo.

13.~ Revelar a un tercero un secreto industrial, que se
conozca con motivo de su trabajo, puesto, cargo, desempefio
de su profesién, relacién de negocios o en virtud Qe un
otorgamiento de una licencia para su uso, sin consentimiento
de la persona que guarde el secreto industrial, habiendo
sido prevenido de su confidencialidad, con el propésito de
obtener un beneficio econémico para si o para un tercero o
con el fin de causar un perjuicio a la persona gue guarde el
secreto.

14.- Apoderarse de un secreto industrial sin derecho y sin
consentimiento de la persona que lo guarde o de su usuario
autorizado, para usarlo o revelarle a un tercero, con‘ el

propSsito de obtener un beneficio econémico para si o para
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el tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona
que guarde el-secreto industrial o a su usuario autorizado.
15.~ Usar la informacién contenida en un secreto industrial,
gue conozca por virtud de su trabajo, carge, puesto,
ejercicio de 1la profesién o relacidén de negocios, sin
consentimiento de gquien 1lo guarda o de su usuario
autorizado, © que le haya sido 'revelado por un tercero, a
sabiendas de gque este no contaba para ello con el
consentimiento de 1la persona gue guarde el secreto
industrial o su usuario autorizado, con el propésito de
obtener un beneficio econémico o con el fin de causar un
perjuicio a la persona gue guarde el secreto industrial o su
usuario autorizado.

Anteriormente la LIM, en su articulo 211 fraccién IX,
lo contemplaba peroc de manera vaga e imprecisa, ademas de
que en dicha ley no se regulaban los secretos industriales.
Considero gque es bastante completa y acertada la redaccién
actual, sefialdndose una pena hasta por seis afios de prisién

y multa de 100 a 10,000 de salario minimo.

La averiguacién previa se iniciard por el Ministerio
PGblico Federal, y dentro de ella podra dictar medldas
cautelares que establezca el cédigo Federal de
Procedimientos Penales, tales como el aseguramiento ‘de la

mercancia, sin embargo se establece como requisito de

procedibilidad para ejercer accién penal el dictamen técnico - '




de la SECOFI, el cual no prejuzgard sobre las acciones
civiles o penales.

Al respecto David Rangel Mediana®, sefiala que el
dictamen técnico es Muna verdadera opinidén pericial que no
es promovida por el particular afectado, sino por el
Ministerio Pablico Federal".

Igual disposicién se contenia en la LIM en su articulo

213, aungue con redaccién diferente.

La LEFOPPI, al iqual gque 1la LIM, sefiala que las
acciones penales son independientes de 1la accién para
reclamar el pago de dafios y perjuicios, seflalamientc que se
encuentra por demds, pues aungue no lo sefialara seria

procedente.

Se sefiala a los tribunales federales para conocer de
los delitos, asi como de. las controversias mercantiles y
civiles y las medidas precautorias que se decreten, excepto
cuando los intereses que se afecten sean Gnicamente de
particulares, a eleccién del actor, podrin conocer los
tribunales del orden comGn.

Igual disposicién se encontraba en 1la LIM en. su

articulo 215.

 Rangel, Medina David, Nuevo Marco Legal Sobre la P idn de la Propiedad Industrial en México,
Revista El Foro, Organo de Ia Barra i Colegio de Abogulos, Tomo I, mimero 8, México 1992,
péginn 305.
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1) Considero muy acertada la creacién del Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial, el cual ser& un érgano de apoyo
de la SECOFI, descentralizado con personalidad Jjuridica y

patrimonio propio.

2) Es muy elogiable el plazo de gracia para presentar una
solicitud de patente, sin gue exista pérdida de la novedad
por la divulgacién comercial, a gque se refiere el articulo

18 de la actual ley.

3) Es muy positivo 1la apertura en el campo de las
invenciones patentables, con lo que son patentables todas
las invenciones, excepto los métodos de tratamiento
quirﬁrgitlzo, terapéutico de diagnéstico aplicables a seres

humanos y los animales.

4) considero muy negative la inclusién de 1las llamadas
importaciones paralelas, que se contiene en el articulo 22
fraccién II de la LEFOPPI, toda vez que es contrario al

espiritu de la misma.

§) Considero muy acertado el aumento de la vigencia de.las
patentes de 14 afios contados a partir de su expedicién a 20
ANOS contados a partir de la fecha de presentacién de ia
solicitud. '




6) Se ordena la publicacién de la solicitud de patente, con
lo que cualquier tercero puede hacer notar al examinador que
la patente gue se pretende obtener, no cumple con los

requisito de ley.

7) Se otorga al titular de una patente, la posibilidad de
oponerse a la concesién de una "licencia obligatoria", ya
sea mediante la explotacién de la invencién patentada en el
plazo de un afio o argumentando razones técnicas o econdmicas

justificadas.

8) Se eliminan 1los certificados de invencién pues ya no

tiene objeto su regulacién.

9) Un notable error es la prescripcién de las acciones de
nulidad (5 afios), ya que no resulta justificado que el
simple transcurso del tiempo convierta en valida una patente

que resulte nula.

10) Se intreoduce la figura de los 1llamados "modelos de
utilidad". Sin embargo, desafortunadamente no requieren de

una novedad universal, lo que considero desafortunado.

11) Se introduce la figura de los "disefos Industriales" en
donde se engloba tanto a los modelos industriales como a los
dibujos industriales, que reglamentaba la LIM, incrementando

la vigencia a 15 aflos.

12) Se regula, en forma muy adecuada, los llamados "secretos

industriales”, por lo que actualmente las invenciones se




podré&n proteger a través de patentes o en contratos donde se

establezcan cliusulas de confidencialidad.

13) Se amplia la vigencia de una marca siendo ahora de 10

afios para las marcas, en vez de cinco que concedia la LIM.

14) Se introduce en nuestro sistema marcario las llamadas
"marcas colectivas", con 1o gue se van a beneficiar a las
asoclaciones de comerciantes o productores existentes en

nuestro pais.

15) Igualmente se introducen, en forma positiva, las
llamadas "marcas tridimensionales" como signos susceptibles

de registro como marca.

16) En materia de marcas, al igual gue en las patentes, se
cometié el grave error de permitir las importaciones
paralelas, por lo que cualguier persona podr& importar los
productos a los que se aplica la marca en México, sin que

constituya una infraccién o delito.

17) En materia de renovacién de registro marcario,
encontramos un notable avance, al no ser necesaria 1la
comprobacién efectiva de la marca para renovarla, sino se

declara bajo protesta de decir verdad el uso de la misma.

18) Muy acertadamente, Se establece 1la posibilidad de
renovar en forma indefinida el aviso comercial, no como en
la LIM en donde se protegia por 10 afies, y una vez

transcurrido el término, era del dominio ptblico.



19) Se amplia la vigencia del "nombre comercial' a 10 afios y

no 5, como en la LIM.

20) Se simplifican los procedimientos contenciosos

administrativos en forma notable.

21) En materla de infracciones administrativas y delitos, se
conservan las hipétesis de la LIM, sin embargo se establecen

nuevos supuestos.

22) Se abroga la Ley sobre el Control y Registro de
Transferencia de Tecnologfia, lo gque es acorde con nuestra

apertura comercial.
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