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INTRODUCCION

Muchas de las actividades relacionadas con el desarrollo y
crecimiento de nuestra sociedad estan estructurandose bajo una
serie de lineamientos (llamense leyes, reglamentos, normas, etc.)
cuyo origen y evolucién desconocemos la mayoria de las veces. Tal
es el caso de las actividades derivadas de la creatividad vy la
capacidad inventiva del hombre. Todo individuo que produce O crea
algo, da origen al régimen de propiedad intelectual. El sistema de
propiedad intelectual comprende: a} Propiedad Industrial y b}
Derechos de Autor. En virtud de la importancia y amplitud de la
propiedad intelectual el presente trabajo analizard uUnicamente Ia
Propiedad Industrial.

La Propiedad Industrial protege y promueve: a) La realizacién de
invenciones patentables, los modelos de utilidad y los disefios
industriales; y, b) Las indicaciones comerciales como son: marcas,
avisos y nombres comerciales y las denominaciones de origen, que
dia con dia se presentan y se utilizan en Ilas actividades de
produccién y comercializacién de bienes y servicios y que redundan
tanto en un beneficio econdmico para sus creadores, como en Mayor
bienestar para los consumidores o usuarios.

La proteccidn juridica de l!a propiedad industrial estimula a las
empresas a emprender mejoras en sus procesos de produccidén,
productos vy formas de comercializacién que uJtilizan en sus
actividades de produccidén y comercializacién, para reforzar su

competitividad y obtener un mayor beneficio econémico, sin verse



afectadas negativamente por !a copia o imitacién no autorizada de
las mismas.

El ordenamiento legal que protege la propiedad industrial en México
es la Ley de la Propiedad Industrial (LPl) y su reglamento, y la
institucién encargada de su aplicacién es el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial (IMPI).

LLos beneficiarios de la proteccién legal a la propiedad industrial son,
directamente, todas las personas fisicas o morales que aportan
creaciones Utiles para las actividades productivas e indirectamente
son los consumidores, porque la proteccién legal a las innovaciones
e invenciones de aplicacién productiva, asfi como a las indicaciones
de uso particular propician un flujo abundante de creaciones que se
traduce en la aparicién continua de nuevos y mejores productos y
servicios en el mercado.

Estos conceptos, entre otros, son ampliamente reconocidos por su
importancia, para la competitividad industrial y comercial en
numerosos palses alrededor de! mundo. En la actualidad, la mayoria
de los paises cuentan desde mucho tiempo atrds con leyes
Nacionales en materia de propiedad industrial y, ante ila creciente
competencia gue se observa en la economia mundial, no son pocos
los paises gue en el presente estan revisando y actualizado sus
Leyes respectivas.

Desde 1987 han modificado en grado importante su legislacion de
propiedad industrial paises tan diversos como los siguientes: Unién
Soviética, Yugosiavia, Bélgica, Espaia., Grecia, Canada, Estados

Unidos, Chile, China y Corea, por citar solamente algunos.



Simultdneamente, en varios foros multilaterales, se vienen

negociando tratados internacionales por medio de los cuales se

protejan los derechos de propiedad industrial de todos los nacionales

de cada pals en los demas palses.
Estas tendencias sefalan claramente fa importancia que tiene al tema

de la propiedad industrial en el mundo moderno, es por ello, que

surge la idea de desarrollar ya de manera particular esta tesis. cuyo
objeto primordial es el dar a conocer de un modo sencillo, las
funciones del Instituto Mexicano de la Propiedad Industriat,

organismo publico descentralizado con personalidad jurldica vy
patrimonio propio, con la autoridad legal para administrar el sistema
de propiedad industrial en nuestro pals.

Esta tesis consta de 4 capitulos. Presentamos en primer lugar los
antecedentes, de la propiedad industrial y la autoridad administrativa
aplicadora de la legislacién sobre dicha materia en México; Continga
con la presentacién del marco jurfdico det IMPt; El tercer capitulo
trata lo relativo a la naturaleza juridica, marco conceptual y funciones
del IMPI; Por daltimo, el cuarto capftulo presenta aspectos

importantes respecto a la propiedad industrial en organismos,

tratados y acuerdos internacionales de los que México es parte.



INTRODUCCION AL CAPITULO 1

Para estimular el flujo de creaciones como motor de la innovacién
mercantil y del proceso tecnolégico e industrial, el Estado ha
concedido desde hace mas de siglo y medio en México, como
también ha ocurrido en gran numero de diversos palses, derechos
exclusivos por un plazo determinado a favor de los individuos,
empresas o instituciones que realizan innovaciones o invenciones y
de quienes adoptan indicaciones comerciales particulares para
distinguir sus productos o servicios ante 1a clientela en el mercado.
‘Tales derechos exclusivos, reconocidos y defendidos por e! Estado,
son base legal para que los creadores de cosas de aplicaciéon
industria! y comercial puedan combatir la imitacién de sus
creaciones, Qque sin sSuU consentimiento o autorizacién realice
cualquier otra persona.

Es por ello que este Capitulo, plantea los antecedentes legislativos de
la Propiedad Industrial en México sefialando de manera genérica sus
principales caracteristicas y aportaciones, asi{ como la respectiva
autoridad administrativa que fuera encargada de su aplicacion.,



CAPITULO |
ANTECEDENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MEXICO.

1. CODIGO DE COMERCIO DE 16 DE MAYO DE 1854.'

Es el primer Codigo de Comercio de nuestro pals, hace referencia a
las marcas de mercaderfas, "es omiso el C6digo en cuanto a regular
en forma directa las instituciones marcarias, pero implicitamente
reconoce su existencia y la funcién de las mismas en su aspecto
esencial comao el distintivo™ *

Respecto a la Autoridad Administrativa es la Secretaria de Fomento
Colonizacién e tndustria 1a que se encargé de la aplicacion de éste

cédigo.

2. CODIGO DE COMERCIO DEL 20 DE ABRIL DE 1884.°

El legislador mexicano consideré que las normas sobre derecho de
propiedad industrial en especial las marcas., nombres mercantiles y
muestras, eran de naturaleza mercantil, por lo que su reglamentacién
correspondia al Cédigo de Comercio.

Este cédigo significo un progreso evidente respecto del ordenamiento
anterior, al ocuparse de materias que no hablan sido reguladas. Su
importancia radica en que establece en su Libro Cuarto dedicado a la
“Propiedad Mercantil™, las disposiciones generales reconocen dicha
propiedad como un valor propio, independiente del precio de los

muebles, inmuebles, titulos y acciones de la negociacién.

: Publicado ¢n el Disrio Oficial de 1a Federacidn el dia 20 de mayo de 1854,
° Rangel Medina David.- "Tratado de Derecho Murcario”.- ed. Porrda.- México. 1982,

g.lz.

Publicado ca el Diario Oficial de la Federucidn el dfa 1° de mayo de 1884.



Establece por primera vez una reglamentaciéon especifica en lo que se
refiere a las marcas, en el Libro Cuarto Titulo il llamado "De las
marcas de fabrica™ y también en el Titulo V "De los términos para
reclamar la propiedad mercantil”.

Respecto a la Autoridad Administrativa es la Secretaria de Fomento
Colonizacién e Industria la que se encargé de la aplicacién de éste

Codigo.

3. LEY DE MARCAS DE FABRICA DE 28 DE NOVIEMBRE DE 1889.1
Cinco aflos mas tarde de haberse promulgado el C6édigo de Comercio
de 1884, surge esta Ley que es la primera legisltacién que de modo
especifico y directo fue elaborada para regular este tipo de
propledad, conforme a la cual la duracién de la propiedad de las
marcas era indefinida.

“Esa Ley es bastante rudimentaria y sin embargo, muchas de las
disposiciones actuales, reglamentarias vy otras, provienen de
entonces”™ *

A decir del Dr. Rangel Medina "Este cuerpo legislativo es el que
marca el paso de transicién entre la reglamentacién ran deficiente
que estos bienes recibian del Cédigo de Comercio, y las
disposiciones agrupadas en un ordenamiento especial, casi auténomo
que desde el punto de vista formal se independiza al romper los
clasicos moldes legisiativos que la legislacién mercantil precedente

contenia.

¢ Publicada en el Diario Oficial de 1a Federacion el dfa 1° de diciembre de 1889.
* Sepulveda, Cesar.- "E} Sistemna Mexicano de Propiedad Industrial”. - ed. Pornia México.
1981.- 2" ed. p. 1.

® Range! Medina, David.- op. cit., p.12.




Introdujo disposiciones que reflejaron el empeiio de garantizar no
solo el interés del productor, sino también et interés general.

Ei Dr. Rangel Medina coincide con el Licenciado Fernando Vega,
respecto a que "Esta Ley fue un verdadero ensayo de legislacién
sobre marcas. impuesto por las exigencias del progreso industrial en
sus albores. En el curso de su vigencia fueron destacandose
problemas no previstos, que invitaron a su revisién. No solamente
dicha Ley es deficiente, sino que no protege lo bastante el derecho
de propiedad, porque fluctuando entre dos sistemas, el que da al
registro el caracter declarativo de ellas vy el que lo considera como
atributivo, contribuye inconscientemente a la usurpacién que, aun
cuando no revista el caracter de una infraccién penal cuando las
marcas no estadn registradas, dirige serios ataques a esa propiedad
que no deben quedar impunes”™ ’

Siendo la Secretarla de Fomento, la Autoridad Administrativa

encargada de su aplicacién.

4. LEY DE PATENTES DE INVENCION Y PERFECCIONAMIENTO DEL
7 DE JUNIO DE 1890. "

Esta Ley fue un dispositivo legal interesante, "El concepto de
patentabilidad esta tomado de la Ley francesa de 1844, que influyé
sobre esta rama del derecho en muchas partes del mundo”™ ®
Dicho concepto de patentabilidad continud perpetuandose en los
ordenamientos mexicanos, y sigue mas o menos intacto hasta la Ley
de Propiedad Industrial de 1942,

? Idem. p.23.

* Publicada ¢n ¢l Diario Oficiul de la Federacion el dia 14 de junio de 1890.
® Sepulveda, Cesar.- op. cit., p.1.



Sufrié una reforma el 27 de marzo de 1896, para introducir algunas
pequefias novedades técnicas v para facilitar el aspecto
reglamentario de la misma.

£l campo de aplicacién de este cuerpo legal de fines de siglo fue mas

bien estrecho, ya que el movimiento de la propiedad industrial por

esos afias fue parvo.

Siendo la Secretarfa de Fomento, la Autoridad Administrativa

encargada de su aplicaciéon.

S. LEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO DE NOMBRES
Y AVISOS COMERCIALES DE 25 DE AGOSTO DE 1903. Y SU

REGLAMENTO.'®
En unos cuantos afios se dio un paso importante, pues aparece ésta

Ley, mas técnica y moaderna que introduce novedades como los

nombres y los avisos comerciales. Fijaba al registro de la marca una

vigencia de veinte anos.
se debié como lo sefala, Nava

La promulgacién de ésta Ley,
Negrete'', a que “Las relaciones industriales y comerciales de

caracter internacional y las graves dificultades a que daban lugar las

diferencias legislativas de los diversos palses civilizados, revelaron el
conocimiento practico de que la legislacibn mexicana sobre

propiedad industrial, no sélo habfa sido un trabajo de reproduccién

sin  adaptacién alguna a nuestro medio, sino Qque tarmpoco
correspondia al adelanto va aobtenido practicamente, siendo una

legislacién, imprecisa, incompleta y deficiente tanto en su parte

¥ publicada en cl Diario Oficial de Ia Fed el dia 1° de i de 1903,
' Nava Negrete Justo, - "Derecho de las Marcas®. Ed. Pornia Mdéxico. 1985.- 1* ed. p.59.



sustantiva pues sélo inclufa los principios rudimentarios, como en su
parte adjetiva que dejaba en el procedimiento mismo grandes huecos
al criterio personal de la autoridad, garantizando por la normal buena
fe de aquellos funcionarios, y por lo mismo, la necesidad indubitable
de derogar nuestra primera Ley de marcas de fabrica de 28 de
noviembre de 1889, asl como la Ley de 7 de junio de 18390, sobre
patentes de privilegio a los inventores o perfeccionadores, ésta Ley
fue una reproduccion casi literal de las Leyes beiga y francesa sin
trabajo alguno de adaptacién a nuestro especial medio, conservando
el sistema iniciado vagamente por las leyes anteriores a ésta™.

La funcién adjetiva de sefialar las circunstancias necesarias para
aplicar esta Ley, se realizo a través de su reglamento, de igual fecha.
Siendo la Secretaria de Fomento, Colonizacién e Industria la
Autoridad Administrativa encargada de la aplicacién de dicho

ordenamiento.

6. LEY DE PATENTES DEL 25 DE AGOSTO 1903.'?

Dicha Ley muestra mucho avance respecto a la anterior de 1890,
refleja el progreso industrial del pafs, que empezaba a ser relevante y
advierte la influencia europea en nuestro ordenamiento juridico,
también muy progresista refleja la influencia internacional.

Establece a las patentes un plazo de veinte afos susceptibles de ser
prorrogados hasta por cinco afos e incorpora las patentes de
modelos y dibujos industriales.

Siendo la Secretaria de Fomento Colonizacién e Industria, la

Autoridad Administrativa encargada de la aplicacién de dicha Ley.

*? Publicads en ¢l Diario Oficial de la F i6n el dfa 1° de iembre de 1903.




7. LEY DE MARCAS DE AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES DE 26
DE JUNIO DE 1928. Y SU REGLAMENTO."

Con esta Ley, “Se adopta el sistema mixto atributivo-deciarativo™",
esto es, ademas de otorgar el derecho exclusivo al registrante de una
marca, reconoce el uso de la misma como fuente de derecho sobre
ésta, siempre y cuadndo haya explotado el titular, la marca con mas

de tres afios de anterioridad a la fecha legal de la mencionada marca.
E! Estado, podia declarar cuando asi lo estimara necesario, el uso

obligatworio de las marcas de aquellos articulos que por su origen,

naturaleza o aplicacién se relacionaran intimamente con la economia
del pais y las necesidades publicas.

Regulé el examen de novedad como antecedente al registro de una

marca, asl{ como el procedimiento de oposicién de los terceros que
se consideraban afectados.

Cred una junta arbitral, constituida de manera tripartita, representada

poOr una persona por cada una de las partes y una tercera por parte
de la Secretaria de Industria, Comercio y Trabajo,
Autoridad Administrativa encargada de

cuya opcion final,

por ser la
la aplicacion de esta Ley,

era tomada en cuenta por el departamento de
propiedad industrial, para conceder o no una marca.

introdujo 1a practica de examenes extraordinarios de novedades de
las marcas, a solicitud de persona

interesada o por
autoridad judicial.

orden de

> publicada en el Diario Oficial de la Federacion el dfa dc julio de 1928,
* Rangel Medina, David.- op. cit.. p.12.



La vigencia de una marca, era de 20 afios contados a partir de la

fecha y hora de presentacion de la solicitud, y renovable por el

término de 10 afos, a criterio del titular de la marca para su

existencia.

Incluyé las marcas amparadas en México por el registro internacional

efectuado, de acuerdo con el Arreglo de Madrid de 14 de abril de

1891, y sus revisiones quedaban sujetas en todo tiempo, en lo

referente a su invalidacién, a las previsiones del segundo parrafo del

articulo 6° Bis del Convenio de Paris para la Proteccion de

Propiedad Industrial'®.

Ei Reglamento de ésta Ley de 11 de diciembre de 1928, se encargo
de! desarrollo de la misma, aunque contenia disposiciones que eran

propias de la Ley que se pretendia desarrollar.

8. LEY DE PATENTES DE 26 DE JULIO DE 1928.'*

Esta Ley cuenta con un sello de modernidad y de sus disposiciones
encontramos relevantes:

a) Las patentes se despachaban con un examen practicado sobre las
solicitudes de patente o patentes mexicanas que existieran.

b) Introdujo el examen extraordinario de novedad de las invenciones,

que tenia por objeto averiguar, si la invencién que amparaba era
nueva de absoluto, lo cual permitfa cierto control para prevenir
abusos.

'3 Convenio que tratamos en el Capitulo 1V.
** Publicada en el Diario Oficial de Ia Federacidn el dfa 27 de julio de 1928.



c) La declaratoria ad;-ninlsxratlva de invasién de la patente podla
atacarse a través del! procedimiento de revocacién el cual se
tramitaba a través de los Jueces de Distrito.

d) Creé un procedimiento judicial civil sumario para las controversias
civiles suscitadas con motivo de su operacion.

@) Senalaba para las patentes de invencién un plazo de veinte afios
como maximo sin prérroga, y para las de dibujo o modelo industrial,
de diez aiios.

€1 reglamento, publicado meses mas tarde, era bastante minucioso y
contemplaba la Ley, cubriendo atgunas deficiencias normativas.
Siendo la Secretarfa de Industria, Comercio y Trabajo la Autoridad

Administrativa encargada de la aplicacién de esta Ley.

9. LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 31 DE DICIEMBRE DE
1942. Y SU REGLAMENTO."V

Después de catorce afios de vigencia de !a Ley de 1928, sobre

marcas y avisos y nombres comerciales, fue necesario codificar sus
disposiciones requiriendo de la experiencia tanto extranjera como
nacional.

Es asf como se expidié esta Ley de 1a Propiedad Industrial, 1a cual se

considerd como un dispositivo lega! muy moderno, que concedié

proteccién muy amplia a los titulares de derechos. Sin embargo,

contenia deficiencias, nociones impropias y defectos notorios de

técnica legisiativa.

*” Publicada en el Diario Oficial de 1a Fed

el dia 31 de dici bre de 1942,



al: vez demasiado

"La Ley de 1943 concedia una proteccién'

extensa, y por ello andando el (iempo provoc ’una eacclén en su

contra”™**

Pese a todos los defectos que se le qucsaeron achacar, esta Ley fue

un instrumento Gtilt a lo largo de sus 33 ‘aﬁos de vugencna. Esta
asociada al considerable progreso lndustnal,que Méxlco observé en
esa época. “"A través de su constante fablicacién formo un
considerable cuerpo de jurisprudencia y de pfactica administrativa
que sigue siendo Gtil a cada paso.;"

Dentro de sus disposiciones encontramos importantes:

a) Determiné cuales eran las denominaciones o signos susceptibleS
de registro como marca, y cuales no podlan otorgarse como tales,
por impedirlo consideraciones de orden publico.

b) Prohibié e! registro como marca, de palabras de lenguas vivas
extranjeras, cuando pretendlan aplicarse a productos que solamente
se elaboraran en México, o en cualquier otro pals de habla espaiiola,
para evitar que se indujera a error al ptiblico, sobre la procedencia de
los productos marcados, con perjuicio también con la industria del
pais.

c) Establecié reglas, para impedir que se registraran marcas que
engafaran al publico sobre la procedencia de los articulos, o que
constituyeran falsas indicaciones sobre la naturaleza o calidad de los
productos amparados.

d) Redujo a diez afos la vigencia de las marcas, para igualar al

término que transcurria entre las renovaciones subsecuentes.

'* Sepulveda, Cesar.- op. cit.. p.12.
* Idem.
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e) Incluyé diversas disposiciones relativas a ia autonomia de los
derechos que confiere el registro de las marcas, y ademds otras
reglas que permitian a los propietarios hacer nuevos registros

permitiendo modificaciones a los que hubieren hecho anteriormente.
f) Estableci6 reglas sobre caducidad de marcas registradas durante la

vigencia de las Leyes de 1889 y 1903, que no fuesen renovadas

dentro del plazo de cinco afos.
g) Consigndé disposiciones tendientes a impedir que industriales o
comerciantes que emplearan marcas registradas o no, en articulos
elaborados en el pals, trataran de darle apariencia extranjera,
trayendo como resuitado e! perjuicio de ila economfa.

h) Sedalé para las patentes de invencién un plazo improrrogable de

quince aflos y de diez para las patentes de modelo o dibujo

industrial.
Por cuanto hace al reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial,

de 31 de diciembre de 1942, derogé algunas disposiciones de

cardcter sustantivo, cuyo contenido se trasladé al articulado de la

Ley, lo cual constituyo un acierto.

Economia Nacional, fue la Autoridad

La Secretarfa de Ia
Administrativa encargada de 1a aplicaciéon de esta Ley.

10. LEY SOBRE EL CONTROL Y REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGIA Y EL USO Y EXPLOTACION DE PATENTES Y MARCAS

DE 28 DE DICIEMBRE DE 1972, Y SU REGLAMENTO.™
Esta ley fue netamente proteccionista de la economia nacional,

procuré evitar practicas anticormpetitivas que solfan presentarse en el

* Publicada en el Diario Oficial de la Federucidn el dfa 30 de diciembre de 1972,



mundo de los negocios, en materia de licencias, cesiones de marcas

o patentes y transferencia de tecnologla y que resuitaban nocivas
para 1a economia nacional en esa época, por lo que la autoridéd
asumié una funcién supervisora tomando las siguientes medidas:

a) Credé el Registro Nacional de Transferencia de Tecnologfa.

b) Estableci6é la obligacion de registrar la totalidad de los contra{os

relativos a las licencias o cesiones de derechos de propiedad
industrial o de diversas modalidades de

la
tecnologfia.

wransferencia de

c) Estipuld que para proceder a la inscripcién, cada contrato deblia
ser aprobado por la autoridad.

d) Definid las sanciones para 10s contratos que no cumplieran con la

obligacién de inscribirse en el Registro Nacional de Transferencia de
Tecnologlia.

Dicha Ley en su atan de proteccionismo provocd la duplicidad de
tramites de

inscripcién de las licencias o cesiones de marcas ©
patentes, puesto que esto ya se preveia desde antes, lo que

constituyé un exceso de obligaciones de tipo burocratico para los
particulares.

El 9 de enero de 1990 se publica en el Diario Oficial de la Federacion
el nuevo reglamento de la Ley Sobre el

Control y Registro de la
Transferencia de Tecnologia y el Uso y Explotacién de Patentes y

Marcas, siendo sus disposiciones principales las siguientes:

a) Otorgd a las empresas plena responsabilidad por las condiciones
bajo las que contratan su tecnologfa.

b) Liberalizé el tratamiento al pago de regallas.
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¢) Suprimi6 la facultad de la autoridad para condicionar el registro de
los acuerdos al cumplimiento de compromisos técnicos-econémicos.
d) Flexibiliz6 y precisé criterios de: éplicaclén de las principales
causales de negativa marcadas en 1a Ley.

e) Aumentd el periodo de confidencialidad para mejoras

suministradas por el proveedor.
£} Incorporé la proteccién al secreto industrial.
g) Cancelé I1a discrecionalidad de

ta autoridad para negar la
inscripcién de los contratos.

h) Eliminé la facuitad de la autoridad de cancelar el registro de los
contratos, sin que mediara previamente resoluciéon judicial.

i) Simplific6é las disposiciones relativas a los programas de computo y
contratos administrativos de empresas.

j} Introdujo labores de promocién tecnoldgica.

La Secretaria de Industria y Comaercio, fue 1la Autoridad

Administrativa encargada de la aplicacién de esta Ley.

11 LEY DE INVENCIONES Y MARCAS DE 28 DE DICIEMBRE DE
1975. Y SU REGLAMENTO. &

Esta Ley respondié a una serie de medidas econémicas emprendidas
por el Ejecutivo en esa época, en un periodo en que predominaron
ciertas teorlas sobre la propiedad industrial y sus efectos, muy en
boga en la América del Sur, pero tal vez despegadas de la realidad.

" La Ley de 1976 representa un sincero esfuerzo para eliminar en lo
posible algunos abusos de! sistema de patentes, tal como la creaciéon

de monopolios virtuales en perjuicio de la economia nacional, y a ia

' Publicada en ¢! Diario Oficial de 1a Federacitn el dia 10 de febrero de 1976.



vez, para tratar de someter al sistema a las neces‘dades de que havs

se exploten reaimente,

asi como de evitar el servmsmo hacqa ios
progductos de origen extranjeros.

Pero esas buenas lde
satisfacen con ese aparato legislativo™

La Ley de Invenciones y Marcas, entre sus objetivos me

a) Conceder un rasgo dominante al interés puablico;

. STl
b} Estimutar a la industria nacional para satisfacer 1a demanda v el
marcado interno e impulsar 1a actividad inventiva;

c)} Reducir las importaciones y a esiablecer disposiciones juridicas
que promuevan nuestras exporiaciones;

d) Apoavyar las actividades industriales y comerciaies efectuadas por
nacionales; .

-

e} Proteccion a la colectividad consumidora, v
£} Robustecer la independencia econdtmica de Méxica.
Este

ordenamiento tenia como fin eliminar
obstéculos para un desarrolio

cargas Yy despejar
libre de atraduras,
disposiciones un vehiculo para recibir

otrecian sus
por medio de las patentes,
autenticas aporiaciones tecnoligicas y para liberarnos de la sujecion

econdmica vy la subordinacidn espiritual que impone el uso de Marcas
extranjeras®™ ™

Se presentd como un compliemento indispensable dentro de la obra

instrumentos

realizada duranie ese periodo en gue se Wazaron NUevos causes y
abierto diversas posibilidades a nuestro proceso de desarrollo, con

juridicos como

fa Ley Sobre et

Regisiro  de
Z Sepulveds, Cosur.- op. ¢it., p.42.

ta
Nuva Negrete Justa.- op. cit.. p. 538



vez, para tratar de sdmeter al sistema a las necesidades de que havya
un menor. grado de dependencia tecnolégica, y de que las patentes
se eiplo(en realmente, asf como de evitar el servilismo hacia los

prcduétos—.de origen extranjeros. Pero esas buenas ideas no se

en con ese aparato legislativo™ #*

Laﬁ Ley4de Invenciones y Marcas, entre sus objetivos mencionaba:

a)v Conceder un rasgo dominante al interés publico;

b) Estimular a la industria nacional para satisfacer la demanda vy el
mercado interno e impulsar la actividad inventiva;

c) Reducir las importaciones y a establecer disposiciones juridicas
que promuevan nuestras exportaciones;

d) Apovyar las actividades industriales y comerciales efectuadas por
nacionales;

a} Proteccidén a la colectividad consumidora, vy

f) Robustecer la independencia econémica de México.

" Este ordenamiento tenia como fin eliminar cargas y despejar
obstaculos para un desarrollo libre de ataduras, ofrecian sus
disposiciones un vehiculo para recibir, por medio de las patentes,
autenticas aportaciones tecnolégicas y para liberarnos de la sujecién
econdmica y la subordinacién espiritual que impone el uso de marcas
extranjeras™.®

Se presenté como un complemento indispensable dentro de la obra
realizada durante ese periodo en que se trazaron NUevos causes Yy
abierto diversas posibilidades a nuestro proceso de desarrollo, con

instrumentos juridicos como la Ley Sobre el Registro de la

= Sepulveda, Cexar.~ op. cit., p.42,
2 Nava Negrets Justo.- op. cit., p. 538.



Transferencia de Tecnologla y el Uso de Explotacién de Patentes y
Marcas de 1972 y la Ley para Promover la Inversién Mexicana y
Regular 1a Inversién Extranjera de 1973.%*

Dada la indudable importancia que revestia para el pais tener

objetivos claros y precisos en materia cientifica y tecnolégica,
Meéxico emprendidé ese camino, pero, desafortunadamente la falta de
aliento, estimulo, y fomento hizo que no se llevaran a cabo los
lineamientos trazados.

Sus innovaciones que fueron producto de inquietud, critica, asombro

v perplejidad, pasaron a ser letra muerta.
Fue hasta el 20 de febrero de 1981 en que en el Diario Oficial de la

Federacion se publico el Reglamento de la Ley de Invenciones y

Marcas, el cual contenia algunas reglas que iban mas alld de lo

previsto en la Ley y algunas normas no muy claras. Sin embargo,
debe reconocerse que, después de todo, represaentd un adelanto
respecto del anterior.

La Autoridad Administrativa, encargada de la aplicacién de esta

legislacién fue la Secretaria de Industria y Comercio.

** Publicada cn <l Diario Oficial de la Federacién el dfa 7 de marzo de 1973,



INTRODUCCION AL CAPITULO Il

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, es un organismo
publico descentralizado con personalidad juridica y patrimonio propio,
con la autoridad legal para administrar el sistema de propiedad
industrial en nuestro pals. En este capitulo se plantea el marco
juridico que le es aplicable, sefialandose de manera sencilla sus
disposiciones legales mas importantes, a efecto de dar a conocer de
manera amplia las normas contenidas en los diversos ordenamientos
que integran dicho marco, para el mejor desempeiio de dicho
instituto.

La adopciéon de medidas como la creacién de un organismo de apoyo
para la defensa vy salvaguarda de los derechos de propiedad
industrial, ha permitido fortalecer la posici6bn de México en la
dinamica expansién de mercados y acelerado progreso tecnolégico

derivados de la globalizacién de la economlfa mundial.



CAPITULO 0
MARCO JURIDICO DELINSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL.

1. CONSTITUCION POLITICA DE 10S
MEXICANOS DE 5 DE FEBRERO DE 1917.*

De conformidad con el

ESTADOS UNIDOS

artfculo 89 fraccion |, el titular del Poder

Ejecutivo Federal, cuenta con faculitades de cardcter

general y
consisten en:

a) Promulgar las leyes expedidas por el Congreso de la Unién. La

promulgacién es el reconocimiento que et Ejecutivo hace de la

existencia de una Ley y la orden de que se cumpla, después de haber
sido publicada, y

b) Ejecutar las leyes, o sea convertir los mandamientos legislativos

en realidades de todo orden: econdémico, social, politico, cultural,

etcétera. Para llevar a cabo dicha labor se le atribuye la facultad de

expedir reglamentos, qQue son las disposiciones que facilitan el

cumplimiento de las leyes elaboradas por el Legisiativo. Ademas, se

fe autoriza para realizar todos los actos que constituyen ia

administracion publica.

2. LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE tA PROPIEDAD

INDUSTRIAL DE 25 DE JUNIO DE 1991.*

Ante el incremento de la competencia comercial e industrial en

México vy en el extranjero, resultantes de la apertura de la economia

* Publicada en el Diario Oficial de la Federacidn el dfa § de febrero de 1917,
™ Publicada en ¢l Disrio Oficial de la Federucion el dia 27 de junio de 1991,



del pafs al comercio exterior y de la creciente globalizacién de \a
economia internacional era conveniente para nuestro pais qQue la

industria y el comercio tuviera un mejoramiento continuo de

1a
tecnologfa y de la calidad.

Es por eso que el Ejecutivo Federal propuso al H. Congreso de la
Unién la actualizacién de la Ley en materia de Propiedad Industrial,
considerando que el reconacimiento y ia proteccion legal de los

derechos exclusivos para la explotacién de mejoras o adelantos
técnicos, asl como, para la utilizacién de indicadores comerciales
particulares, constituyen incentivos naturales para la modernizacion
de la industria y del comercio del pafs.

Por 1o anterior la Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad
industrial ha constituido un instrumento fundamental para apovyar el
proceso permanente de innovacion tecnoldgica en los sectores
productivos y comerciales del pals, induciendo el mejoramiento de
los niveles de productividad de

las empresas y fortaleciendo su
posiciéon competitiva en los mercados que participa.

Esta Ley norma todo lo relacionado con los derechos exclusivos que
el Estado reconoce y protege, durante plazos determinados, a favor

de los individuos, empresas o instituciones que realizan invenciones
o innovaciones de aplicacién industrial y de quienes adoptan
indicaciones comerciales particularmente

para
productos O servicios.

distinguir sus
Fundamentaimente defiende contra la copia o0 imitacién no
autorizada, duranmte cierto numero de afos, las mejoras tecnoldgicas

o adelantos tecnicos que se hacen a la maquinaria o los equipos



industriales, a los procesos de fabricacién o técnicas de produccién y
a los productos de las actividades industriales.

El derecho a la explotacidon exclusiva que durante cierto tiempo se
protege legalmente a favor del inventor o innovador (sea un

individuo, una empresa, un centro de investigacién, una universidad,
etc.) ofrece a éste 13 posibilidad de obtener un beneficio econémico,

directamente si el mismo lleva a la practica industrial y comercial la
invencién, o si autoriza a otros su explotacion.

Establece y regula estos derechos de explotacién exclusiva de las
invenciones o innovaciones, mediante patentes o registros de
modelos de utilidad, creando incentivos para la investigacién y el

desarrollo tecnoldégico como motor del avance industrial del pals.
Asimismo, tiene una funcién fundamental en lo tocante a las

indicaciones de uso comaercial, tales como las marcas que se aplican
a los productos que se venden en el mercado o a los servicios que se
prestan, o los nombres de los establecimientos en que se ofrecen atl

publico dichos bienes o servicios; proteger a quienes originariamente
crean y utilizan tales indicaciones, contra la imitacién o copia no
autofizada de las mismas.

La Ley de Fomento y Proteccion de

la Propiedad Industrial ha
procurado mejorar

la insercién de ia economia mexicana en ta

internacional ya que la mayor seguridad juridica para los derechos de
propiedad industrial propicia la inversion extranjera vy la transferencia
de tecnologfa.

Por todo ello 1a Ley busco ofrecer una protecciébn a la propiedad
industrial comparable a la que existe en los paises industriatizados,

para alentar el desarrollo industrial y comercial de México con base
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en los avances locales de

\a
complementados con

tecnologia y de la calidad,

10s recursos y técnicas novedosas que se
atraigan desde el extranjero.

internacionalmente se ha reconocido e esta Ley como una de las mas
avanzadas por los niveles de proteccién que otorga para los titulares
de los derechos de propiedad industrial, los cuales eran similares a
fos que se otorgan en los paises desarrollados, de esta forma el

empresario o investigador nacional tiene una proteccion similar a la
de sus competidores del extranjero.

La Ley de Fomento y Protecciéon de

ta Propiedad Industrial ha
establecido numerosas disposiciones Que adecuaron el marco legal

de propiedad industrial a las circunstancias actuales del pais y de l\a

economia internacional en ese momento, entre las cuales destacan
las siguientes:

a) El otorgamiento de patentes en areas tecnoldgicas en las que esto
todavia no ocurria en México.

b) Concede patentes para invenciones biotecnoldgicas, incluyendo
las nuevas variedades vegetales.

c) Redefine la fecha desde la cual se mide la vigencia de las patentes
v la duracién de éstas.

d) Agiliza la diseminacion de informacion sobre nuevas tecnologlas
patentables para ia industria.

e) Restringe el otorgamiento de licencias obligatorias sobre patentes
a situaciones excepcionales de desabasto critico de un producto o
abuso notable por parte del titular de 1a patente.

f) Revalida en México, a favor del inventor original, la novedad de

ciertos tipos de invenciones para las cuales hubicre solicitado una
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patente en el extranjero, si la explotacion de esas invenciones
todavia no ha sido iniciada en México por ninguna persona.
g) Deja de otorgar certificados de

invencién como medio de
proteccién legal para las invenciones.

h) Introduce por vez primera en 1a Legislacién Mexicana el modelo de
utilidad, con caracteristicas idéneas para incentivar las innovaciones
sencillas.

i} Protege la informacion técnica de naturaleza confidencial en la que

las empresas basan parte de sus ventajas para sobresalir frente a sus
competidores.

i} Establece una vigencia de 10 afios para los regisiros marcarios,
con la posibilidad de renovacién por periodos de nueva duracion.

K} Mide la vigencia a partir de la fecha de solicitud del registro
marcario, en vez de la llamada fecha legal de registro.

) Simplifica la prueba de uso efectivo de las marcas registradas, al

solicitar unicamente, en el momento de la renovacién,

una
manifestacién de tal uso, bajo protesta de decir verdad.

m) Mejora la proteccién en México de las marcas usadas registradas
también en otros paises.

n) Preserva para los consumidores las ventajas derivadas del libre
comercio internacional, con mercancias a las que legitimamente se

aplica una marca registrada.

™) Mejora la protecciéon a la propiedad industrial de modo congruente
con las practicas de

la mercadotlecnia que se observan en la
actualidad.

o) Evita la posible confusién al publico entre marcas registradas y

nombres comerciales de establecimientos o denominaciones de
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sociedades, cuando éstos indiquen cierta relacién con aquellas, sin

que verdaderamente exista relacién.
p) Desaparece el Registro Nacional de Transferencia de Tecnologla.

q) Simplifica los procedimientos contencioso-administrativos para

mejorar en la practica, ta defensa de los derechos de propiedad

industrial.

ry En su articuio 7° contempla la creacién del IMPI como un

organismo descentralizado, con personalidad juridica y patrimonio

propio que tendria por objeto, ser 6rgano de asesoria, consuita vy

difusién en n:\ateria de Propiedad Industrial; coadyuwvar en la

promocién de invenciones de aplicacién industrial y su desarrollo

comercial; formar y mantener actualizados los acervos sobre

invenciones publicadas, y realizar estudios en investigaciones en
dicha materia; y

s) Su articulo Quinto Transitorio establece que e! Ejecutivo Federal
expediria el decreto de creacién del IMP1 2 que se refiere el articulo
7° del mismo ordenamiento.

La Secretaria de Comercio y Fomento Industrial fue la Autoridad

Administrativa encargada de la aplicacion de esta Ley.

3. LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL DE
1976.7

a) Articulos 28, 31, 32 bis, 34, 35, 38 y 39: Estos articulos tratan lo
relative al despacho de los asuntos que competen a las Secretarfas
de Relaciones Exteriores: Hacienda y Crédito Publico; Medio

Ambiente, Recursos MNaturales y Pesca; Comercio y Fomento

*7 Publicada en cl Diario Oficial de la Fed

cl dfa 29 de dici bre de 1976,
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industrial; Agricultura, Ganaderfa y Desarrolio Rural y de Salud.
Secretarias con las cuales el IMPl deberd coadyuvar para su
funcionamiento en diversas actividades.

b) Articulos 45 y 48, los cuales establecen las disposiciones legales
relativas a la Administracién PGblica Paraestatal.

Asf, el articulo 45 de la Ley Organica de la Administracién Puablica
Federal establece: Son organismos descentralizados las entidades
creadas por ley o decreto del Congreso de la Unién o por decreto del
Ejecutivo Federal, con personalidad juridica y patrimonio propios,
cualquiera que sea la estructura lega) que adopten.

El artlculo 48, determina gue le corresponde al Ejecutivo Federal en
la operacion de las entidades de la administracién publica
paraestatal, agruparlas por sectores definidos, considerando el objeto
de cada una.

4. LEY FEDERAL DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES DEL 26 DE
ABRIL DE 1986.™

Dicho ordenamiento determina lo conducente a la constitucién,
organizacion y funcionamiento de los organismos descentralizados.
Es el articulo 14, el que réfiare como objeto de estos organismos
descentralizados: La realizacién de actividades correspondientes a las
areas estratégicas o prioritarias; la prestacion de un servicio publico
social; 1a obtencién o aplicacién de recursos para fines de asistencia
social.

El articulo 15, establece los elementos que deben establecerse en el

decreto que expida el Ejecutivo Federal para la creacién de un

** Publicada en ¢l Diario Oficial de 1a Federacidn el dia 13 de mayo de 1986.
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organismo descentralizado, siendo estos: La denominacién del

organismo; el domicilio legal: e! objeto del

organismo; \as
aportaciones y fuentes de recursos para integrar su patrimonio asf

como aquellas que se determinen para su incremento; la manera de
integrar el 6rgano de gobierno y de designar al director general asl
como a los servidores publicos en las dos jerarquias inferiores a éste;

las facultades y obligaciones del director general como represente
legal del! organismo; sus d&rganos de vigilancia asl como sus
facultades, y el régimen laboral a que se sujetardn las relaciones de
trabajo.

5. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 1989-1934.7
Respondiendo con la obligacién legal que impone la Constitucion
Polltica de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Planeacién at

Ejecutivo Federal, el Presidente Constitucional recogiendo las

propuestas de las dependencias y entidades de la Administraciéon
Publica Federal, de los gobiernos de los Estados y los planteamientos
que formularon los principales grupos sociales, elabord dicho plan.

El Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 pretendlia alcanzar cuatro
objetivos fundamentales: Primero, defender la soberania y preservar
los intereses de México en el mundo; Segundo, amptiar nuestra vida
democratica; Tercero,

recuperar el crecimiento econémico con

estabilidad de precios; y Cuarto, elevar, productivamente, el nivel de
vida de los mexicanos.

Dichos objetivos fueron atendidos a través de los tres Acuerdos

Nacionales: Para la ampliacion de nuestra vida democratica; Para ia

* Publicado en ¢l Diario Oficial de 1a Federucion el dfa 31 de mayo de 1989,



25

recuperacidn econémica con estabilidad de precios y, Para el
mejoramiento productivo del nivel de vida.

Es el Acuerdo Nacional para la Recuperaciéon Econdémica con

Estabilidad de Precios, el que en sus lineas de politica consider6é que
fa tecnologfa del mundo contemporaneo al evolucionar a un ritmo sin
precedente, modificaba con gran dinamismo la posicién competitiva
de empresas, industrias y palses, por 1o que dicha caracteristica de la
situacién mundial exigia una pronta y eficaz modernizacién de las
politicas nacionales en la ciencia y tecnologia.

Por lo que e! fortalecimiento tecnolédgico era urgente y debla ser muy

acentuado en los préximos afos, dada la necesidad de continuar

impulsando la participacion eficiente de la economia mexicana en la

internacional. El crecimiento futuro dependeria crucialmente de la

modernizacion tecnoldgica del pals.
La tecnologla debfa ponderarse principalimente por su capacidad de

impulsar el mejoramiento de las actividades productivas: ahorrando

insumos materiales, mejorando el twabajo humano,

permitiendo
obtener productos de mejor calidad.y elevando

los ingresos de
quienes la utilizan.

La politica para promover el desarrollo tecnolégico del pals deberla

sujetarse a profundos cambios, acordes con el aumento de la

productividad y de la competitividad requerido para la recuperacion
del crecimiento econémico. En esta materia el objetivo fundamental
era inducir una rapida y eficaz modernizacion tecnoldgica del aparato
productivo nacional, Actuando en todos los frentes para alcanzar una
eficiente actualizacion tecnoldgica de la industria, ¢t campo vy los
servicios. La politica

tecnoldgica, que hasta entonces habia
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investigacién y desarrolio, habria de

de adquisicién, asimilacion,

enfatizado el aspecto de
diversificarse hacia los campos
adaptacién y difusién eficientes de tecnologla. La vinculaciéon
explicita de las estrategias e instrumentos de la polftica tecnolégica
con los requerimientos del aparato productivo nacional habrfa de
constituir el elemento crucial de la modernizacién en este dmbito.

La modernizacién tecnolégica del pals seria promovida con las

siguientes acciones:

a) Fortaleciendo los acervos de informacién tecnolégica, orientando y
estimulando a ilas instituciones que las administran para proveer este
servicio con eficacia a los usuarios de los sectores productivos; y

promoviendo a la wvez, ia funcién de asistencia técnica vy la

consultoria de alta calidad de

particularmente en beneficio de empresas pequefias y medianas.
los procedimientos de

instituciones pdblicas y privadas,

b) Propiciando agilidad y transparencia en

registro y proteccién de patentes, y, con base en [a lLey, se

garantizarfan los derechos de propiedad inherentes a los avances
tecnolégicos.

c) Otorgando., en el marco de las Leyes aplicables, facilidades

técnicas y administrativas para que las empresas adquirieran

eficientemente las tecnologlas disponibles en los mercados

internacionales, lo que suponfa reorientar la funcién de! Registro

Nacional de Transferencia de Tecnologia.
Se subrayé que el avance tecnolégico del pals dependeria en gran

medida de su modernizacién educativa en todos los niveles. Los

conocimientos y habilidades que permiten desarrollar la base de
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recursos humanos en tecnologia se deberfan procurar desde la

educaci6n basica hasta el posgrado.

6. DECRETO DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 1993 POR EL QUE SE
CREA EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.>®
La SECOFI, en su car8cter de coordinadora de sector, opiné sobre la
conveniencia de que el IMPI], inicilara sus operaciones a partir del
ejarcicio fiscal de 1993.

Dicha propuesta fue analizada y dictaminada favorablemente por la
Comisién Intersecretarial de Gastos Financieros, en su XLN sesién
ordinaria de 1992 y la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico ta
sometié a consideracién del Ejecutivo Federal, la cua! fue acordada
en sus t&rminos y expedida.

Es por ello que el IMPI como organismo descentralizado se regula de
manera especifica, por el decreto que lo creé. Siendo su objeto,
brindar apoyo técnico y profesional a la autoridad administrativa y
proporcionar servicio de orientacién y asesoria a los particulares del
sistema de propiedad industrial,
coordinado por la SECOFI.

quedando agrupado en el sector

En este instrumento jurfdico se le otorgan al IMPI las siguientes

atribuciones:

a) Ser 6rgano de consuita y apoyo técnico de la SECOFI, en materia

de propiedad industrial, particularmente por lo que respecta a la

actividad registral, debiendo auxiliar a aquella en e! desarrollo y

desempeiio eficaz de las funciones y atribuciones que la Ley le

otorga.

* Publicado en ¢l Disrio Oricial de In Federacion el dfa 10 de diciembre de 1993.
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b) Difundir, asesorar y dar servicio al publico en materia de propiedad
industrial.

c) Coadyuvar con la SECOFI en la promocién de invenciones de

aplicacién industrial, apoyar su desarrollo y explotacién en la

industria y el comercio, e impulsar la transferencia de tecnologia.
d) Formar y actualizar los acervos sobre invenciones patentadas o
registradas en el pals y en el extranjero.

e) Reatizar estudios sobre la situacién de la propiedad industrial

internacional y participar en las reuniones o foros internacionales
relacionados con esta materia.

f) Investigar sobre el estado de la técnica en los distintos sectores de
la industria y la tecnologia.

g) Actuar coma o6rgano de consulta en materia de propiedad

industrial de las distintas dependencias y entidades de la

administracién puablica federal, asf como asesorar a instituciones

sociales y privadas.
h) Participar en ta formacién de recursos humanos especializados en

las diversas disciplinas de la propiedad industrial, a través de la

formulacién y ejecucién de programas y cursos de capacitacién,
ensefianza y especializacién de personal

profesional, técnico vy
auxiliar.

Dicho decreto otorga al IMP, personalidad juridica propia, la cual le
permite realizar los actos necesarios para el logro de su objeto y
finalidad.

Como consecuencia de poseer personalidad jurldica, El IMPI cuenta
con patrimonio propio, el cual esta constituido por los recursos que

le son asignados en el presupuesto de egresos de la federacién del
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ejercicio fiscal correspondiente, el cual puede ser incrementado con

aportaciones en efectivo o en i que reali ' el Gobierno

Federal, sus entidades paraestatales, o cualquier persona fisica o
moral de caracter publico o privado, nacional o extranjera, tener
dicho patrimonio le implica adquirir, administrar y disponer de bienes
v derechos.

Se establece como domicilio legal del IMPI, el Distrito Federal, sin
perjuicio de que pueda establecer oficinas en la Republica o en el
extranjero, para realizar sus actividades.

Se prevén como 6rganos de administracion del IMPI:

a) La Junta de Gobierno: La cual! esta integrada por el Secretario de
Comercio y Fomento Industrial, quien la preside; un representante
designado por la SECOFI; dos representantes designados por la
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico y por representantes de las
Secretarlas de Relaciones Exteriores; Agricultura, Ganaderla vy
Desarrollo Rural; Educacion Publica y Salud, asi como del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnologia.

Por cada representante propietario, se designa un suplente, quien
asistira a las sesiones de dicha junta en ausencia del primero, con
todas las facultades y derechos que a éste correspondan.

La Junta de Gobierno celebrara

es ordinarias, por lo menos
cuatro veces al afio y 1as extraordinarias que convoque su Presidente
o cuando menos cuatro de sus miembros.

La Junta de Gobierno tiene la facultad de proponer las bases y
monto de las tarifas por los servicios que preste el IMPI, en
coordinacién con la SECOFI, los cuales contardn con la aprobacién

de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico. Asimisma deberd
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aprobar la estructura béasica del IMP!, el estatuto organico, el manual
de oarganizacién general, los manuales de procedimientos y los
servicios al publico, as{ como ios planes y programas de estudio, a
propuesta del Director General; y

b) E! Director General: Representante legal de! IMPl, el cual se
designa a indicacién del Ejecutivo Federal, a través del Secretario de

SECOFt, por la Junta de Gobierno. Tiene las facultades de ejercer el

presupuesto del IMPl; presentar a la Junta de Gobierno para su

aprobacién el estatuto organico, los manuales de organizacion, de

procedimientos y de servicios al pdblico del IMPI, asi como los planes

y- programas de estudio y fijar las condiciones generales de trabajo
del IMPI.

En dicho decreto se le contiere al IMP!, un 6rgano interno de control
Yy un &drgano de vigilancia.

El organo interno de control es parte integrante de la estructura

organica del IMP1, teniendo atribuciones que, con sujecién a la Ley
Federal de las Entidades Paraestatales, le sean conferidas por el
estatuto organico del IMPI.

El 6rgano de vigilancia del {IMPI se integra por un comisario publico
propietario y un suplente, designados por la Secretarfa de Contraloria
v Desarrollo Administrativo, dicho organo realiza sus funciones en los
términos de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su
Reglamento.

Por uitimo se establece que el régimen laboral al que se sujeta el

1MPI1, es el que se regula en el Apartado B del! Articulo 123 de la
Constitucién Politica de los Estados Unidos
disposiciones reglamentarias.

Mexicanos y sus
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7. REFORMAS DEL 29 DE JULIO DE 1994 A LA LEY DE FOMENTO Y
PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL 25 DE JUNIO DE
1991

Con el prop6sito de continuar con la politica adoptada de elevar los

niveles de proteccidén de los derechos de propiedad industrial e
dial de pro i6n en la materia

incorporar las tendencias mur
plasmada en los tratados internacionales de los que México es parte,
se considerd indispensable avanzar en el perfeccionamiento del
sistema de propiedad industrial del pals mediante la reforma a la Ley
de Fomento y Proteccién de la Propiedad Industrial.

Por lo anterior, el Ejecutivo Federal presentd la iniciativa de reformas
a dicha ley, con objeto de:

a) Perfeccionar el sistema de propiedad industrial a través de la
resolucién de problemas que se presentaron en los tres afios de
aplicacién de la Ley en comento, y la adopcién de medidas de
simplificacién administrativa que permitan a la autoridad encargada
de la tramitacién y otorgamiento de estos derechos, el resolver las
solicitudes que se le presenten con mayor celeridad.

b) Consolidar la infraestructura administrativa necesaria para la
administracién de los derechos de propiedad industrial, otorgando al
IMP] las facultades de autoridad en esta materia.

c) Otorgar mayor proteccién a los derechos de propiedad industrial
mediante disposicionas que permitan a la autoridad, mediante
ordenes que se dirijan al presunto infractor de un derecho de

propiedad industrial, el impedir que se causen dafos al titular de un

3 Publicada en I Diario Oficial de la Foderacisn el dia 23 de noviembre de 1994.
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derecho de propiedad industrial a una adecuada reparacién de los
mismos, una vez que estos se han producido.

d) Establecer un sistema mas eficiente para sancionar la violacién a
los derechos de propiedad industrial considerando, cuando estos se
cometen en una primera Instancia, una sancién econdémica por
haberse cometido una infraccién administrativa y cuando exista
reincidencia en los mismos una sancién penal, ambas acompaiiadas
de la reparacién de los dafios y perjuicios ocasionados al titular.

e) Finalmente, la armonizacién de la Ley, con las disposiciones de los
tratados internacionales de los que nuestro pals es parte en esta
materia.

A continuacién se mencionan las principales modificaciones que el
decreto en andlisis hace a diversas disposiciones de !a tLey de
Fomento y Proteccién de la Propiedad Industrial en el cual se reforma
el titulo de la Ley para quedar como Ley de Propiedad Industrial y el
cual tiene reformas en materia de:

a) Patentes: Por lo que hace a las invenciones relacionadas con la
materia viva, se da una mavyor certidumbre al patentamiento en esta
materia al precisar tGnicarmente aquellos supuestos que quedan
excluidos de la patentabilidad. Con esta reforma, los requisitos que
debe cumplir toda invencién susceptible de protegerse por patente y
todos los supuestos excluidos de tal posibilidad quedan enunciados
en el articulo 16.

De acuerdo con Ias disposiciones de la Ley, previo a la
comaercializacion de un producto resultado de una invencién, es

necesario que se solicite su proteccién por medio de patentes.
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Se contempla la posibilidad de que los productos que hubiesen sido
introducidos en e! comercio sin haberse solicitado previamente su
proteccion, puedan mantener un caracter en el comercio sin haberse

solicitado previamente su proteccién, puedan mantener un caracter
novedoso para efectos de su patentabilidad, siempre y cuando fa

solicitud correspondiente dentro del afo al que

se hubiere
introducido el producto. Con ello el inventor se beneficia al no perder
el requisito de novedad que ia Ley exige para que su invento sea
protegido por patente.

Se prevé la posibilidad de que se otorguen patentes respecto de
aquellas invenciones cuya combinacién o fusidon impliquen que no se
puede dar un funcionamiento por separado, o cuando las cualidades
o funciones caracteristicas de las mismas hayan sido modificadas

para obtener un resultado industrial o un uso no obvio para un
técnico en la materia.

Las invenciones que se han protegido en otros palses,

pero que
acudieron a

solicitar su

proteccidbn dentro de
establecidos en

los términos
los tratados

internacionales deben ser de libre
expliotaciGn en nuestro pafs, en el cual no serd posible obtener su

protecciéon por encontrarse dentro del estado de la técnica y no

cumplir con el requisito de novedad, mismo que sera exigible al

practicarse el examen de fondo a las solicitudes de registro de

modelos de utilidad y disefios industriales de esta forma se protege a

las empresas que en nuestro pais ya estan produciendo productos
que han caido al dominio publico en otros palses.
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Se elimina el requisito de opinién previa de la Comisién Nacional de
Seguridad Nuclear y Salvaguardias en el procedimiento de concesién
de patentes relacionadas con la energla nuclear.

Se precisa que la solicitud de patente presentada en México no
debera pretender el otorgamiento de derechos adicionales a los que
deriven de la solicitud presentada en el extranjero, considerada en su
conjunto y no unicamente en relaci6én con las reivindicaciones.

b) Marcas: En el articulo 90 se precisan algunos de los supuestos
que el propio IMP! prevé como impedimento para el registro de una
marca. De tales precisiones destaca la denominacién de marca
notoria como aquella que "..es notoriamente conocida en Maéxico,
cuando un sector determinado del ptblico o de los clrculas
comerciales del! pals, conoce la marca como consecuencia de las
actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero
por una persona que emplea esa marca en relacién con sus
productos o servicios, asfi como el conocimiento que se tenga de la
marca en el territorio, como consecuencia de la promocién o
publicidad de la misma.”

Se aclara que la causal de nulidad por falta de uso de la marca,
operaréd siempre y cuando la interrupcién en el uso se haya
presentado antes de tres aifios consecutivos inmediatos anteriores a
la presentacién de la solicitud.

Se elimina la confidencialidad de los expedientes de marcas.

Dentro de los datos que debe contener la solicitud de registro de una
marca, se incluy6d la presuncién de que no se ha usado la marca
cuando no se manifiaste la fecha de primer uso o ia indicacién

expresa de que se ha usado.
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c} Simplificacién administrativa: El tiempo es un factor determinante
para obtener y conservar la titularidad de un derecho de propiedad
industrial, de ahi que la Ley contenga precisiones en relacién con la
fecha de presentacién de una solicitud vy los efectos que la misma
produce en relaciébn con otras solicitudes, por ello se considera
oportuna la adicién del articulo 38 BIS y la modificacién al articuto
121 en los que se precisa la fecha que el IMPI reconocerd como de
presentacion en funcion del cumplimiento de los requisitos que la
propia Ley prevé como esenciales.

E! articulo 58 prevé un plazo adicional de dos meses para cumplir
con los requerimientos formulados por la autoridad, sin que medie
solicitud previa, con lo cual se reduce el tiempo para el otorgamiento
de una patente, al eliminarse la solicitud de prérroga.

En concordancia con la simplificacién de los tramites de una patente
© registro, en materia de marcas se prevé la reduccién del ndmero de
requerimientos de parte de la autoridad lo que se traduce en abreviar
también el tiempo de otorgamiento de un registro. El articulo 122
dispone que una vez efectuado el examen de forma se procederd a
realizar el de fondo, a fin de wverificar si 1a marca es registrable en los
términos de la propia Ley y establece un so6lo requerimiento para los
casos en que los que No se hubiera cumplido con los requisitos

legales o reglamentarios y existiera ademas algun impedimento para

el registro de 1a marca o se

le citen anterioridades, debiendo el

particular cumplir con los requerimientos y al

mismo tiempo
manifestar lo que a su derecho convenga.

En virtud de la tendencia internacional para la armonizacién de las

legislaciones en materia de propledad industrial y los convenios que
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México ha celebrado con los pafses con los que se tiene mayor
intercambio comercial, como lo son el Tratado de Libre Comercio de
Ameérica del Norte y el celebrado con Colombia y Venezuela, asi
como con los bilaterales con diversos paises de América Latina, el
mantener e! requisito de reciprocidad para el reconocimiento de
prioridad se vuelve innecesario y sélo redunda en una carga para el
particular, razén por lo cual se considera oportuna la derogacién de
los articulos 41 fraccién IV y 118 fraccién IV.

d) Consolidacion de la infraestructura administrativa: Para lograr el
objetivo de perfeccionar el sistema de propiedad industrial, se
reguiere contar con una institucién que brinde a los usuarios del
sistema de propiedad industrial servicios modernos y eficientes en el
tréamite y otorgamiento de derechos, asf como para la proteccion y
defensa de los mismos, por ello, se otorgan al IMPI las facultades de
autoridad en esta materia, lo cual constituye un elemento
indispensable para la consecucién de los objetivos propuestos.

Como parte de las facultades que se le atribuyen al IMPI, esta la de
fungir como arbitro cuando los involucrados Ilo designen
expresamente, para resolver las cuestiones relativas al pago de los
dafios y perjuicios.

Conforme al Decreto por el que se crea el IMPi, la Junta de
Gobierno, que es su érgano maximo de administracién se encuentra
integrado por representantes de diversas Secretarias, lo que
garantiza la imparcialidad de las decisiones que como autoridad
administrativa emita el IMP| y la adecuada resolucién de los asuntos
que se sometan a su consideracién, puesto que estan representadas

todas las dependencias y entidades de la Administracién Puablica
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Federal que tienen conocimiento de los derechos de propiedad

intelectuat.

Al ser un organismo descentralizado con personalidad jurldica y
patrimonio propios tendra los elementos necesarios para el mejor
desempeiio de las funciones de autoridad conforme al proyecto se le
atribuyen, sin que por ello pierda su caracter de érgano del estado
qQue esté obligado a la imparcialidad en la toma de decisiones.

Para mantener una eficiencia en e! sistema de propiedad industrial,
se contempla que el Director General del IMPl, mediante acuerdos

aprobados por la Junta de Gobierno, delegue las facultades que en
dichos acuerdos se contengan, de esta forma se agilizard el
despacho de los asuntos a su cargo, con un esquerma similar al
contemplado para las Secretarias de Estado, en las que igualmente

se delegan las facultades en Ilos funcionarios subalternos, sin

perjuicio de su ejercicio directo por el tituiar de la entidad.

Por los servicios que preste el IMPI, se pagaran las tarifas aprobadas

por su Junta de Gobierno de conformidad con las disposiciones

contenidas en la Ley Federal de Derechos y el Cédigo Fiscal de la
Federacién.

e) Mayor proteccién a los derechos de propiedad industrial:
los derechos de propiedad

En lo

relativo a la defensa y proteccién de
industrial, se garantiza mediante esta Ley una efectiva defensa a sus

titulares, dentro del! marco de respeto a las garantias individuales y el

principio de seguridad juridica.
La incorporacién de disposiciones que facultan a la autoridad para

adoptar medidas precautorias o definitivas mediante ias cuales se

pueda impedir o hacer cesar la violaciéon a los derechos de propiedad



38

industrial, asfi como sancionar la realizacién de actos de competencia
desleal, permiten una aplicacién mas eficiente del sistema de
propiedad industrial, particularmente cuando se han violado alguno
de los derechos tuteiados por la Ley, ya que se busca en todo
momento la reparacién de los dafios y perjuicios ocasionados al
titular afectado, mas que la aplicacién de sanciones privativas de
fibertad.

Dentro de las medidas administrativas, el articulo 199 BIS prevé Ia
facultad de la autoridad para ordenar el retiro de la circulacién o
impedir ésta respecto de las mercancias en las que se materialice la
violaciébn a los derechos de propiedad industrial, as{ como de
aquellos objetos, empaques, papeleria, material publicitario,
anuncios, rétulos, etc., y en general, los utensilios o instrumentos
destinados o utilizados en su fabricacidn u obtencién; asl como el
aseguramiento de fianzas y contrafianzas que dan la posibilidad de
reparar los dafios y perjuicios que se pudieran ocasionar tanto a la
persona en contra de quien se ordene la ejecucién de la medida,
como en contra del propio solicitante cuando a peticién de la otra
parte se levante dicha medida, de esta forma se evitari que se abuse
de las medidas que se prevén en el proyecto en perjuicio de
inocentes. a cuya disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidad
de los Servidores Pdblicos contribuird al buen ejercicio de las
disposiciones contempladas en esta Ley.

Se establece como minimo, en el articulo 221 BIS, el 40 por ciento
del valor de venta de cada producto o de la prestacién de {os
servicios qQue impliquen viclacién a los derechos de propiedad

industrial, que deberad pagar el titular afectado. con lo cual se
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uniforma el criterio con la Ley Federal de Derechos de Autor para
cuantificar los dafios y perjuicios en materia de Propiedad intelectual.
f) Mavyor efectividad en las sanciones por violacién a los derechos de
propiedad industrial: Acorde a lo anterior se considera como
infracciones administrativas las conductas que actualmente se
encuentran tipificadas en la Ley como delitos y se sanciona
penalmente la reincidencia en las mismas. Los delitos previstos se
perseguiradn por querella de parte ofendida.

La inclusién de disposiciones que permiten la aplicacién de sanciones
tienden mas a la reparacién de los dafos y perjuicios causados a los
titulares por la violacién a sus derechos de propiedad industrial, que
a la aplicacién de sanciones privativas de libertad benefician al titular
de los derechos que resulte afectado, sin por ello dejar sin sancién al
responsable del ilfcito.

g} Armonizar con los tratados internacionales de los que México es
parte: Se elimina el plazo adicional de tres afios de vigencia para las
patentes cuyos titulares hubieren otorgado una licencia o empresas
con capital mayoritariamente mexicano por contravenir el principio de
trato internacional que establecen todas las convenciones
internacionales en esta materia, asi como por haber resultado
inoperante, en virtud de que durante el tiempo en que ha estado en
vigor esta disposicion no se ha presentado a registro ninguna
solicitud de ampliacién en la vigencia de Ia patente.

La definicién de los derechos exclusivos que una patente otorga o su
titular resulita mas clara y permite recoger la tendencia internacional

al precisar, como prerrogativa del titular de una patente, aquellos
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actos que éste puede impedir qQue terceros realicen sin su
consentimiento.

Por otra parte, en lo relativo a los Secretos Industriales, se hace
extensiva la regulacién de estos secretos a los comerciales: “Se
considera secreto industrial a toda informacién de aplicacion
industrial o comercial que guarde...” con lo cual queda comprendida
la informacién de caricter comercial que sea confidencial siendo
aplicables las demas disposiciones relativas.,

Asimismo, dentro de este Capltulo, se adicionan los articulos 86 BIS
para precisar que la informacién requerida por las leyes especiales
para determinar la seguridad vy eficacia de los productos
farmoqulmicos vy agroquimicos, que utilicen nuevos productos
quimicos, seran protegidas en los términos de los tratados
internacionales de los que México sea parte, y 86 BIS 1, que impone
la obligacién a cargo de la autoridad judicial o administrativa que
conozca de un asunto en el gque se revele un secreto industrial, de
adoptar 1as medidas necesarias para impedir su divulgacién.

Dentro de las medidas tendientes a evitar la competencia desleal en
el comercio se requiere proporcionar una proteccién adecuada a las
indicaciones geograficas, por ello, se establece como sancién
administrativa el uso indebido de las mismas, en forma tal que se
induzca al consumidor a error en cuanto al origen geografico de un
producto.

8. REGLAMENTO DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 18
DE NOVIEMBRE DE 1994.%

2 Publicado en ¢! Diario Oficial de 1a F i6n el dia 23 (e i de 1994,
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€l presente ordenamiento tiene por objeto reglamentar la LPl v su
aplicacién e interpretaciéon, para efectos administrativos, corresponde
al IMPi.

El Director General del IMP1 expedird mediante acuerdo, las reglas y
especificaciones de los documentos que contengan informacién
relativa a las descripciones, dibujos y resumenes para poder ser
admitidos. Asimismo establecera procedimientos y requisitos para
facilitar la operacién del IMPI y garantizar la seguridad jurldica de los
particulares.

Las solicitudes y promociones, que se presentan ante el IMP! o
delegaciones de la SECOFI deben cumplir los siguientes requisitos:

a) Estar firmadas.

b) Utilizar las formas oficiales si asf lo requiere el tramite.

c) Presentar anexos necesarios si el tramite lo requiera.

d) Seialar domicilio para oir y recibir notificaciones.

e) Numero de solicitud, patente, registro, publicacién, declaratoria, o
folio y fecha de recepcién, excepto las solicitudes iniciales de
patente o registro.

f) Comprobante de pago de tarifa.

g) Si se exhiben documentos escritos en idioma distinto al espaifiol,
su traduccioén.

h) Documento que acredite el caradcter de los causahabientes, la
personalidad de los apoderados o representantes legales, y

i} Acompadar la tegalizacién de los documentos provenientes del

extranjero, cuando proceda.
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Las solicitudes y promociones que se remiten por correo, sarvicios
de mensajerfa u utros equivalentes se tienen por recibidas en la fecha
en que son efectivamente entregadas al IMPI.

Los ejemplares de las formas oficiales, los entrega gratuitamente el
IMPI1, las cuales pueden ser reproducidas por terceros ajustandose al
formato oficial.

El IMP1 al recibir las solicitudes y promociones verifica que se
acomparfien los documentos y objetos que en las mismas se listen,
hace las anotaciones correspondientes y devuelve a los solicitantes o
promoventes un ejemplar sellado y en caso de proceder tambien
devuelve anexos.

No puede reanudarse el trémite o procedimiento terminado por

abandono de la solicitud que lo inicio.

Las notificaciones de resoluciones, requerimientos y demas actos del
IMP! se efectuan a los interesados de las siguientes maneras:

a) Por correo al domicilio sefialado al efecto.

b) Personalmente en el domicilio sefialado; en las oficinas del IMPI o
por publicacién en la Gaceta.

c) Por otros medios tales como mensajerfa.

Las notificaciones surten efectos a partir del dia en que son
entregadas a los interesados y los plazos comienzan a correr a partir
del dfa siguiente.

La Gaceta es el organo de difusi6én del IMPI, se edita mensualmente y
consta de varias secciones, en ella se publican Ilos actos,

documentos vy signos que se publican de acuerdo a la LPI, asi como
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las resoluciones que afectan o modifican los derechos de propiedad

industrial tutelados por la LPI.

La Representacién y Registro General de Poderes, los apoderados y
representantes dependiendo del acto a realizar acreditan su
personalidad mediante:

a) Carta poder simple, con nombre, firma y domicilio de los testigos.
b} Poder general para actos de administracién o para pleitos y
cobranzas.

c) Copia de la constancia de inscripcién del poder de que se trate en
el registro general de poderes de! IMPIl, siempre y cuando en el
mismo se contengan facultades para pleitos y cobranzas.

d) Poder especial.

Los expedientes se pueden consultar y permanecen en el archivo del
IMPI1 durante la vigencia de los derechos de propiedad industrial a
que se refieren, salvo casos que el IMPlI considere que deberdn
permanecer por mas tiempo.

€l titular o su apoderado puede obtener Unicamente durante el
tiempo en que los expedientes sean consultables, la devolucién de
los documentos originales que haya acompafado a su solicitud o

promociéon. En este caso el IMPI expide a costa del solicitante y

icadas de los mismos para

previamente a su devolucién copias cert
que obren en sus respectivos expedientes en sustitucién de los
documentos que se davuelvan.

Tambien se puede obtener durante el tiempo sefalado en el parrafo

anterior, la devolucién de los objetos exhibidos con las solicitudes y
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promociones presentadas, si tal devolucién no es solicitada los

objetos se destruyen.

Toda persona, previo pago de la tarifa correspondiente puede
obtener copias certificadas de los documentos Que obran en los

expedientes relativos a derechos concedidos o registrados.

En los procedimientos administrativos, la solicitud de declaracién

administrativa, -tratandose de infraccién administrativa- debe

mencionar:

Ubicacién de la empresa, negociacién o establecimiento en donde se
fabriquen, distribuyan, comercialicen o almacenen los productos o se
los cuales presuntamente se

ofrezcan o presten ios servicios con

cometa la infraccién denunciada.
En toda promocién relacionada con un procedimiento a los que se

refiere el articulo 187 LP!, se acompaiia una copia que quedara a

disposicién de la contraparte.
La visita de inspeccidn y vigilancia ademas de lo previsto en el Titulo

Séptimo, Capiltuio | de la LPI se rige por las siguientes reglas:

a) El inspector debe identificarse para desempeiiar dicha funcién y
estar provisto de la orden de inspeccién.

b) El tftular de un derecho de propiedad industrial protegido por la
LPI, que solicita al IMPt la investigacién de hechos violatorios de la
misma o de se derecho, puede asistir a la practica de la diligencia
correspondiente.

c) La persona a quien se le practica la visita tiene derecho a formular
observaciones y ofrecer pruebas durante la diligencia o hacer uso de

ese derecho dentro de los diez dfas habiles siguientes.
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€] aseguramiento de bienes se rige por las siguientes reglas:

a) Si el propietario o representante del establecimiento no se

encuentra presente en la diligencia de inspeccién, se considera a la
persona con quien se entienda la misma como el encargado, para
efectos de lo dispuesto por el articulo 211 de la LPI.

b} ElI destinatario tiene la obligacién respecto de los bienes
asegurados de mantenerios en el domicilio donde se efectuo la
diligencia o en el designado para tal efecto; no puede disponer de
ellos y debe conservarlos a disposicién del o en et IMPI.

c) Los bienes asegurados concentrados en el IMPl, se custodian en el
local dispuesto para tal efecto por y bajo la responsabilidad del
porpio IMP! o delegacién competente de la SECOFI.

d) El inspector puede tomar las providencias necesarias para la

practica de la diligencia y el aseguramiento; solicitar auxilio de la
fuerza publica o la intervencién del Ministerio Publico Federa! cuando
lo estime conveniente.

El aseguramiento de bienes se levanta cuando:

a) Adquiera el caracter de definitiva la resolucién del IMPI en que se
declare que no se ha cometido infracci6n administrativa a 1a LPI.

b) La sancién administrativa que haya impuesto el IMPI sea declarada
insubsistente o se deje sin efectos en cumplimiento de una orden

judicial.

c} Los mismos sean puestos a disposicién del

Ministerio Publico
Federal.
d) Por orden de autoridad judicial.

Dependiendo de la infraccion, en ocasiones el IMP! puede requerir al

solicitante la ampliacion de su fianza, cuando de la practica de la
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medida se desprenda quer la fianza otorgada "inicialmente resulta
insuficiente para responder de los danos y perjuicios que se pudieran

causar a la persona en contra de quien se haya solicitado la medida.

Las sanciones, el importe de las muitas que el IMPI aplica, se calcula
conforme al salario minimo general diario vigente para el Distrito
Federal, en la fecha de comision de la infraccién. En infracciones
continuas, serd el que corresponda al dia en que el IMPI tuvo
conocimiento de la infraccién.

La clausura temporal o definitiva, total o parcial, se impone mediante
rasolucion.

El IMPl caomisiona a su personal para la practica de diligencias de
inspecciébn o verificacién de hechos, previo pago de la tarifa

correspondiente.

9. REGLAMENTO DEL IMP] DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1994.»

Tiene por finalidad determinar la organizacion y competencia de las
autoridades del IMPI, para el ejercicio de las atribuciones que le
confiere la LPI.

El Capitulo | contiene disposiciones generales, las cuales tienen la
finalidad de determinar la organizacién interna del IMPI,

El Capitulo Il contiene las atribuciones que se le confieren a los
Directores y Subdirectores adscritos a la Direccién General del IMPI,
El Capitulo Il contiene las atribuciones de la Direcciones de Area del

IMPI.

* Publicado en ¢l Diario Oficial de la Federacion ol dfa 23 de noviembre de 1994,
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El Capitulo IV contiene las atribuciones de las Subdirecciones
adscritas a la Direccion General.

Por Ghltimo el Capltulo V contiene disposiciones relativas a las
Subdirecciones de Area v las Jefaturas de Departamento.

Cabe hacer mencién que en el siguiente capltulo, se reflejan las
disposiciones que dicho ordenamiento contiene por o que aqul,

unicamente se menciona su estructura de mMmanera somera.

10. ESTATUTO ORGANICO DEL IMPI DEL 24 DE NOVIEMBRE DE
1994. ’
Con fecha 24 de noviembre de 1994, el Secretario de la Junta de
Gobierno del IMPL, certificé que en la cuarta sesién ordinaria de dicho
cuerpo colegiado celebrada el dia 17 de mismo mes y afio, se acorddé
aprobar el estatuto organico del IMPI, presentado por su Director
General.
Estatuto que tiene por objeto regular la adscripcién y organizacién
interna de las unidades administrativas del IMPI, asi como la
distribucién de las funciones previstas en la LPl y su Reglamento con
dichas unidades.
Para el cumplimiento de las atribuciones que conforme a la Ley le
corresponden, el IMPI cuenta con la estructura organica siguiente:

Junta de Gobierno

Direccién General

Direcciones: Patentes

Marcas

Proteccién a la Propiedad Industrial

> Publicado en el Disrio Oficial de la Fed i6n el dfa 5 de diciembre de 1994,
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Teécnica
Asuntos Juridicos
Subdirecciones adscritas a la Direccién General:
Administraciéon y Finanzas
Relaciones y Cooperacién Nacional e Internacional
Contraloria Interna
Cabe hacer mencién que en el siguiente Capltulo, se estudian de

manera general las funciones de esta estructura.

11. ACUERDO POR EL QUE SE DELEGAN FACULTADES EN LOS
DIRECTORES, SUBDIRECTORES, JEFES DE DEPARTAMENTO Y
OTROS SUBALTERNOS DEL !IMPI DEL 24 DE NOVIEMBRE DE
1994.%

En atencién a la estructura basica del IMPI aprobada por su Junta de
Gaobierno, y con la finalidad de procurar ia mejor organizacién del
trabajo y agilizar el despacho de los asuntos de su competencia, el
Director General del mismo, de conformidad con !a facuitad que le
confiere el art. 7 Bis 2 de la LPI, delega en sus funcionarios
subalternos el ejercicio de las facultades a que se refiere el articulo
6° del mismo ardenamiento legal.

Por lo anterior, los servidores publicos a cargo de las unidades
administrativas que se precisan, tienen las facultades necesarias,
excepto aquellas que por mandamiento de Ley deban ser ejercidas
exclusivamente por dicho director, para realizar y ejecutar los actos

competencia del IMP].

3% Publicado en ef Diario Oficial de la Federacidn el dia § de diciembre de 1993,
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Dicho acuerdo, delega en los Directores, Subdirectores y Jefes de
Departamento del IMPI, las facultades a que se refiere, en el Ambito
de sus respectivas competencias, entendiéndose esta delegacién sin
perjuicio de su ejercicio directo por parte del Director General. En
todo caso, las facultades para derogar, adicionar y modificar este
acuerdo corresponden s6lo a este Ultimo, sujeto a8 la aprobacién de la
Junta de Gobierno.

Las facultades delegadas en favor de Subdirectores y Jefes de
Departamento, se confieren sin perjuicio de la intervencién o su
ejercicio por el superior jerarquico correspondiente.

Durante las ausencias temporales del Director General, el despacho y
resolucion de los asuntos administrativos quedan a cargo del Director
de Area y de los Subdirectores adscritos al mismo que corresponda,
conforme a la competencia que el estdtuto les asigna.

Los Directores de Area y Subdirectores de Area son sustituidos en
sSus ausencias temporales por los funcionarios de 1a jerarquia
inmediata inferior de su respectiva adscripcién, que des.igne el
Director General o los Directores de Area.

Las ausencias de! Contralor Interno son suplidas por el Jefe de
Departamento que aquél designe por acuerdo del Director General.
La Direccién de Patentes delega sus facuitades de la siguiente
manera:

Los Jefes de Departamento de Recepcién y Control de Documentos;
Examen de Forma; Solicitudes, Examen de fondo de Area Qulmica y
Eléctrica, pueden:

a) Negar el otorgamiento de patentes, registros , modelos de utilidad

v disefios industriales abandonados.



b) Pedir aclaraciones respecto a la documentacion recibida.

c) Resolver sobre las prérrogas.

d) Acordar modificaciones.

El Jefe de Departamento de Titulacion y Conservacion de Derechos
tiene las siguientes facultades:

a) Autorizar o negar la transmisién de los derechos de una patente,.
disefio o modelo, asf como el cambio de nombre o régimen jurldico.
b) Declarar caduca una patente, modelo o disefo.

¢) Acordar sobre abandono o desechamiento de promociones.

El Jefe de Archivo de Patentes tiene la facultad de expedir copias
certificadas de constancias, que obren en e! mismo.

Los Subdirectores de Examen de Fondo de Patentes y de
Procesamiento de Solicitudes y de Conservaciéon de Derechos y
Control de Documentacién tienen las facultades anteriores y ademas

las de:
a) Expedir titulos de patentes, registros de modeios de utilidad y

disefios.
b) Negar su otorgamiento, asf como de los derechos de prioridad.

La Direccién de Marcas delega sus facultades de la siguiente manera:
A los Jefes de Departamento de Control de Documentos; Archivos
de Marcas, Examen y Conservacién de Derechos, los cuales tienen
las siguientes atribuciones:

a} Resolver sobre el registro de marcas o avisos comerciales.

b) Aclarar sobre marcas, avisos comerciales y nombres comerciales y

autorizar la proteccién de las denominaciones de origen.
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c) Apercibir en caso de abandono de solicitud de registro de éstas y
conceder 0 negar prorrogas.

d) Acordar modificaciones.

Al Jete de Departamento de Conservacién de Derechos:

a) Autorizar o negar transmisién de derechos, inscripcién de
franquicias, licencia de uso y la renovacién de los derechos de un
registro de marca o aviso comercial; la publicacién de un nombre
comaercial o declaratoria de proteccién de ta denominacién de origen.
b) Acordar sobre el desechamiento de promociones por 1as que
solicita inscripcién de actos juridicos y modifiquen derechos ya
otorgados.

Al Jefe del Departamento de Archivo de Marcas:

a) Expedir copias certificadas de constancias en archivos de la
unidad administrativa.

A los Subdirectores de Integracién de Documentos, Apoyo Técnico y
Control de Examen, Registro de Marcas, Signos Distintivos y
Conservaci6n de Derechos todas las anteriores , y ademas:

a) Otorgar registros de marcas o avisos comerciales, nombres
comerciales, publicaciéon de nombres comerciales: autorizar el uso o
proteger las denominaciones de origen o reconocimiento de derechos
de prioridad.

b} Negar el registro de marcas o avisos comerciales, nombres
comerciales, publicacién de nombres comerciales, autorizar el uso o
proteger las denominaciones de origen o reconocimiento de derechos

de prioridad.
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La Direccién de Proteccién a la Propiedad Industrial delega sus
facuiltades de la siguiente manera:

A los Subdirectores de Procesos de Propiedad Industrial; de
Prevencién de la Competencia Desleal y de Juicios de Amparo, vy en
los Jefes de Departamento de Resoluciones de Nulidad, de
Cancelaciones, Caducidades y Asuntos Especiales, de Infracciones y
Delitos y de Inspeccién y Procedimiento Administrativo:

a) Ordenar y realizar visitas de inspeccién.

b) Expedir copias certificadas de constancias en archivos que sean
ofrecidos como prueba en un procedimiento judicial o amparo.

c) Correr traslado de los escritos de demanda Que se presenten en
los procedimientos de deciaracidon administrativa.

d) Llevar a cabo tramite de procedimientos de declaracién
administrativa, nulidad, caducidad, cancelaciones e

emision de dictAmenes técnicos.

infraccion vy

e) Expedir constancias de inscripcién de apoderados.
La Direccion Técnica delega sus facultades de la siguiente manera:

Al Subdirector de Servicios de Informacién Tecnolégica vy Jefes de
Depto de Ediciones y Publi

iones y de Bdudsqueda, Fondo,
Documental y Microfilm:

a) Editar mensualmente la gaceta

b) Publicar en la gaceta los actos que afecten derechos de propiedad
Industrial.

c) Emitir informes de informacién tecnolégica.

La Direccién de Asuntos Juridicos delega sus facultades de la

siguiente manera:
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A los Subdirectores de Legislacion y Consulta y de Representacién
Legal de IMPI:

a) Firmar Instancias judiciales y contencioso administrativas; asfl
como en Jlos juicios laborales en los que podrd absolver en
representacién de! director General, las disposiciones que se le
formulen a éste; y presentar denuncias, querellas ante el IMPI.

b) Proporcionar informacién a autoridades judiciales.

c} Emitir comunicaciones relativas a disposiciones juridicas en
materia de competencia.

d) Acreditar a los representantes del IMPI en los 6rganos de gobierno
de las paraestatales y cuerpos colegiados en que intervengan.

e) Dictaminar contratos o convenios en los que intervenga el IMP]

f) Dictaminar las actas levantadas a los trabajadores del IMPl y
sancionarios.

g} Raesolver conflictos relacionados al pago de dafos y perjuicios.

h) Designar peritos cuando una autoridad asfl Jo solicite.



INTRODUCCION AL CAPITULO 1l

La posibilidad de que un organismo ptblico descentralizado como es
el IMPI tenga funciones de autoridad no es desconocida en nuestro

sistema juridico, en el que vya existen oOtros organismos

descentralizados con funciones administrativas como !a Procuradurla
Federa! del Consumidor y el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Las facultades que se le otorgan al IMP!, estaban contenidas en su
mavyoria en el Reglamento Interior de la SECOFI, como atribucioneas
de la Direccién General de Desarrollo Tecnolégico,

la que dej6é de

realizar dichas funciones a fin de evitar duplicidades inr arias en

esta materia.

Este Tercer Capltulo tiene el fin de brindar un comentario objetivo

sobre el derecho y la practica actual en torno a la propiedad

industrial en México, en momentos de transicién hacia formas

mejores.
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CAPITULO NI
NATURALEZA JURIDICA Y FUNCIONES DEL
INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

1. NATURALEZA JURIDICA.

A decir del Lic. Martinez Morales™, “ en derecho administrativo la
expresion descentralizacién estad reservada para significar a
determinados organismos del Poder Ejecutivo, con e! cual guardan
una relacién indirecta.”

La descentralizacién como forma de organizacién administrativa,
surge de la necesidad de imprimirle dinamismo a ciertas acciones
gubernamentales, mediante el ahorro de {os pasos que implica el
ejercicio del poder jerdrquico propio de los entes centralizados.

La descentralizacién administrativa es una forma de organizacién de
entes que pertenecen al Poder Ejecutivo, y los cuales estan dotados
de su propia personalidad jurldica y de autonomia jerarquica para
efectuar tareas administrativas.

El IMPI es un organismo descentralizado, al cual le han atribuido las
caracteristicas siguientes:

a) Es creado por decreto presidencial.

b) E! orden juridico le reconoce una personalidad jurfdica propia,
distinta de la de! Estado.

c) Cuenta con patrimonio propio.

d) Goza de autonomla jerdrquica con respecto al 6rgano central. Esto
es le distingue el hecho de poseer un autogobierno.

@) Realiza una funcién administrativa.

* Martinez Morales Rafacl I.- » Derecho A inistrativo®. od. harla Méxi 1991. p.125



f) Existe un control o una tutela, por parte del Estado, sobre su

actuacién.

2. MARCO CONCEPTUAL Y ESTRUCTURA.

2.1. JUNTA DE GOBIERNO.

La Junta de Gobierno tiene, ademas de las previstas en el decreto
por el que se crea el IMPI, las siguientes atribuciones:

a) Decide sobre la donacién a dependencias y entidades federativas,
municipios, instituciones publicas, de beneficiencia o de seguridad
socia! cuando no se afecte e! interés publico, o la dastruccién de los
bienes asegurados por el IMPI en los supuestos previstos en la LPI,
cuando las partes no manifiesten por escrito su acuerdo sobre el
destino de dichos bienes en los términos previstos en la fraccién Vi
del articulo 212 BIS del referido ordenamiento legal.

b) Aprueba los acuerdos delegatorios de facuitades que proponga el
Director General.

Dicha junta se integra por un Secretario, un Secretario Técnico y un
Prosecretario cuyas funciones son:

1.- Secretario:

a) Elabora el calendario de sesiones y lo somete consideracién.

b) Pasa lista de asistencia y verifica que el numero de asistentes sea
de ia mitad mas uno de sus miembros, para que exista quérum.

c} Da lectura al acta de la sesién anterior y toma nota de las
observaciones de los miembros, a fin de verificar que las mismas,
cuando procedan, modifiquen el acta correspondiente.

d) Firma las actas y constancias necesarias que se deriven de las

sesiones.
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e) Expide las certificaciones que sean necesarias, respecto de los

acuerdos adoptados.

$1.- Secretario Técnico:
a) Formula la orden del dia de las sesiones, tomando en cuenta los

asuntos que a propuesta de los miembros, de! Director Genera! y del
Cornisario Publico que se deban incluir en la misma.

b) Envia a los integrantes la documentacién de los asuntos a tratar,
asegurdndose de que su recepciétn se efectbe cuando menos cinco
dfas habiles antes de la celebracién de la sesién correspondiente.

c)} Recaba la informacién correspondiente al cumplimiento de los
acuerdos adoptados y la hace def conocimiento de los integrantes.
.- Prosecretario:

a}l Levanta las actas de las sesiones que se celebran y una vez
aprobadas, obtiene la firma de! Presidente y del Secretario, asimismo
fleva el registra de los acuerdos tomados.

b} Recaba de las unidades administrativas del [MP!, con Ila
anticipacidn necesaria, la informacién que deba proporcionarse.
La Junta de Gobierno sesiona vdlidamente con la asistencia de par lo
menos {a mitad mas uno de sus rmiembros y sus resaluciones son
jegalmente adoptadas por la mayoria de los miembros presentes,
teniendo e} Presidente voto de calidad en caso de empate.

En dichas sesiones, el Secretario, Prosecretario y Comisario, tienen

vOz, pero Nno voto.

2.2. DIRECCION GENERAL.
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A continuacitn se mencionan las facultades, requisitos y deberes
qQue a su titular le corresponden cumplir, de conformidad con la Ley
Federal de las Entidades Paraestatales, el Decreto por el que se crea
e! IMP1 ¥y su estatuto organico.

a) Ley Federal de las Entidades Paraestatales:

De conformidad con lo establecido en este ordenamiento juridico, el
nombramiento del Director General como titular del MPL,
corresponde al Ejecutivo Federal a través del Secretario de SECOF\ y
por su Junta de Gobierno.

La persona en quien recaiga dicho nombramiento debe reunir los

siguientes supuestos: Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de
sus derechos;

con una experiencia no menor de 5% afos en el
desempeiio de cargos de alto nivel decisionario; no tener

panticipacién o interés particular o familiar, en empresas relacionadas
con las operaciones de dicha entidad, vy no desempeiiar algun otro

empleo, cargo o comisién oficial o particular que de alguna manera
obstaculizara su funcion.

Con el objeto de garantizar la conduccién del IMPi, dicho

representante legal se sustenta en criterios de eficiencia, eficacia y
productividad.

b) Decreto por el que se crea el IMPIL:

€l articulo 10, le otorga a dicho titular las facultades para: Ejercer el
presupuesto del IMPI; Presentar a su Junta de Gobiarno para su
aprobacion el estatuto orgénico, los manuales de organizaciéon, de
procedimientos y de servicios al publico del IMP1, asl como los planes

¥ programas de estudio; Fijar las condiciones generales de trabajo del
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IMPI vy las demas disp iones apli 1! qQue le confiera la Junta de

Gobierno.
¢} Estatuto Orgénico del IMPI:
£l Director General, tiene ademas de las previstas en la Ley y el

decreto ya mencionados en los incisos que anteceden, ias siguientes

tact y obligaciones:

a)} Administrar y representar legalmente al IMP1 y ejerce las funciones
que tenga legalmente concedidas.

b} Determinar, dirigir y controlar las pollticas del IMP).
¢} Adscribir organicamente las unidades administrativas del IMPI.
d) Proponer al Ejecutivo, por conducto de la SECOFI, los proyectos

de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demas ordenamientos

juridicos necesarios para el cumplimiento de 1a LPlI y otras
disposiciones jurldi concernientes en

materia de propiedad
industrial.

a) Determinar 1a unidad administrativa que deberd conocer y resolver
los recursos que presenten ante el IMPL.

f) Establecer los criterios para la imposicidn de las sanciones
previstas en fa LPI.

@) Determinar la competencia de las unidades administrativas de
acuerdo con el estatuto orgénico.
h) Proponer el anteproyecto de presupuesto del IMPI.

i) Coordinarse con la Secretarla de Relaciones Exteriores, en la
preparacién de los trabajos necesarios para la concertacién de los
tratados internacionales en materia de propiedad industrial en los que
participe México, darles seguimiento hasta su conclusién; y participar

en los foros internacionales en materia de propiedad industrial.



j} Coordinarse con la Secretarfa de Relaciones Exteriores, en las

negociaciones y gestiones con los organismos internacionales y las
dependencias gubernamentales involucradas en los programas
bilaterales, regionales y multilaterales, en materia de propiedad

industrial, y

k) Expedir las Condiciones Generales de Trabajo del IMPI, con la

intervencién que legalmente le correspanda atl Sindicato.

2.3. DIRECCION DE PATENTES.

Esta Direccién tiene como funcién principal el vigilar la aplicacién de
las disposiciones de la Ley y su Reglamento, en cuanto hace al
procedimiento para ia obtencidén de patentes y registros de modelos
de utilidad y disefios industriales; para cumplir con o anterior
basicamente lieva a cabo lo siguiente:

a) Asegura proteccion legal a la expiotacién y conservacién de los
derechos derivados de la concesidon de patentes y registros de
modelos de utilidad y disefios industriales.

b) Proporciona a la Direccidn General, la informacién que requiera
sobre su area.

c) Coadyuva con el drea que corresponda, en la atencién de asuntos
relacionados con su dmbito, emitiendo la opinién técnica respecto de
los asuntos sujetos a procedimientos contenciosos.

d) Resuelve sobre las solicitudes para la transmisién y conservacién
de derechos de patentes y registros de modeios de utilidad y disefos

industriales.
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e) Emite !as resoluciones que tengan por abandonadas a las
solicitudes relativas a patentes y registros de modelos de utilidad y
disefios industriales.

A continuacién se presenta una informacién de caracter general
respecto a las aiternativas que tienen los usuarios para solicitar la
proteccién de derechos de propiedad industrial relativos a las
invenciones e innovaciones. Asimismo mencionamos las definiciones
de estos conceptos legales, ventajas, alternativas de proteccién,
tiempos y costos que llevan dichos tramites.

Las solicitudes de patente y registro ya sea de modelo de utilidad o
de disefio industrial, se pueden presentar ante el IMPI o en las
Delegaciones y Subdelegaciones Federales de la SECOFI en el interior
del pafs, en forma escrita y redactadas en idioma espaifiol.

Dichas solicitudes pueden ser solicitadas por el inventor o su
causahabiente, es decir, el que adquiere por cualquier titulo legal los
derechos de! inventor. Ademas, en ambos casos puede ser solicitada
a través de un representante legal.

Los documentos basicos que deben acompafarse en la presentacién
de las solicitudes son:

1.- Combrobante del pago de la tarifa.

2.- Descripcién de la invencién.

3.- Reivindicaciones.

4.- Dibujo (s) Técnico (s), en su caso.

5.- Resumen de la descripcién de la invencién.

Una vez que la solicitud cumpie con el examen de forma, (articulo 50
LPI} se publica a los 18 meses 0 antes a8 peticion del solicitante

{articulo 52 LP!). Después se practica el examen de fondo (30 o 32
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meses después de la fecha iniciall emitiendo una comunicacién

oficial al solicitante o su apoderado.

Los derechos exclusivos de explotacién que el estado reconoce a
favor de quienes realizan invenciones o innovaciones de aplicacién
industrial dependen del caracter de la invencién o innovacién de que
se trate. En la LP! se establecen tres categorias: patentes, modelos
de utilidad y disefios industriales. En cada caso, los derechos
especificos que otorga el estado son acreditados una vez que se
satisfacen los requisitos correspondientes, expidiéndose como
constancia un titulo o certiticado oficial, en atencién a lo anterior se
explica en que consisten estas tres categorias:

ira. Categoria: INVENCION

Detfinicion General: Se considera invencién toda creacion intelectual
que permite transformar la materia o la energia que existe en la
naturaleza para su aprovechamiento por el hombre a través de la
satisfaccién inmediata de una necesidad concreta. Quedan
comprendidos entre las invenciones los procesos o productos de
aplicacién industrial.

Titulo o certificado que se expide: PATENTE

Condiciones que deben satisfacerse:

a) E! proceso o producto debe basarse en una manera universalmente
nueva de transformar la materia o la energla existentes en la
naturaleza. (novedad)

b) El proceso o producto debe ser una creacién de algdn ser humano

Y no ser evidente para un técnico en la materia. {actividad inventiva)
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c) El proceso o producto debe tener aplicacién industrial, es decir, la
posibilidad de ser utilizado o producido en cualquier rama de la
actividad econdmica. (explotacién industrial)

Vigencia de! derecho exclusivo de explotaciéon a partir de la solicitud:

20 afios.

2da. Categorfa: MODELO DE UTILIDAD

Definicién General: Cualguier objeto, utensilio, aparato o herramienta
que, como resultado de una modificacién en su configuracién, su
forma o estructura, o de la disposicién de sus elementos o partes,
permita realizar una funcién diferente o presente ventajas en cuanto
a su utilidad.

Titulo o certificado que se expide: REGISTRO DE MODELO DE
UTILIDAD

Condiciones que deben satisfacerse:

a) La estructura, forma o disposicién de las partes del objeto,
utensilio, aparato o herramienta debe ser nueva, es decir,
anteriormente desconocida. (novedad mundial).

b} EI objeto, utensilio, herramienta o aparato, debe poder ser
utilizado o producido en la industria. (explotacién industrial)

Vigencia del derecho exclusivo de explotacidon a partir de la solicitud:

10 afios.

3ra. Categoria: DISENO INDUSTRIAL
Definicién General: Cualquier dibujo o forma para decorar un
producto o para darle apariencia o imagen propia. (si el disefo es

bidimensional se denomina dibujo y si es tridimensional se le llama



modelo). Un dit;uio.lndustvial es toda combinacién de figuras, lineas o
colores que se incorporan a un producto industrial. El modelo es toda
forma tridimensional que sirve de patrén para la fabricacidn de un
producto.

Titulo o© certificado que se expide: REGISTRO DE OIBUJO
INDUSTRIAL O REGISTRO DE MODELO INDUSTRIAL. (segun el
caso).

Condiciones que deben satisfacerse:

a) E! disefio (sea dibujo o modelo) debe ser nuevo, es decir de
creacién independiente y que difiera en grado significativo de disefios
conocidos © de combinaciones de caracteristicas conocidas de
disefios (novedad).

b} El disefio (sea dibujc o modelo) debe podeaer ser utilizado o
producido en la industria {explotacién industrial).

Vigencia del derecho exclusivo de explotacién a partir de la solicitud:
15 afios.

El diseiio industrial solo est4d protegido en México contra e! uso no
autorizado por su titular. La proteccidn juridica de los derechos de
propiedad industriat dnicamente se otorga en el pais donde esta es
solicitada y concedida. Si se desea la misma proteccién juridica de
ios derechos de propiedad industrial en el extranjero, se deberé
presentar una solicitud internacional y realizar otros tramites en et
contexto del Tratado de Cooperacién en Materia de Patentes (Del

cual nos referimos en el Capitulo 4)

£l Procedimiento Administrativo y elementos que constituyen una

solicitud de:



65

a) Patente: Una vez presentada la solicitud se procede a la
realizacién de examen de forma para verificar que los documentos e
informacién necesarios, segun la LPI, estén debidamente integrados
en el expediente de la solicitud de patente © registro. Una vez
aprobado este examen y transcurridos 18 meses desde la fecha de
presentacién reclamada de la solicitud de patente, se procede a la
publicacion de ésta en la Gaceta de Propiedad Industrial. No se
publicardn las solicitudes de registro de Modelo de Utilidad y de
Disefo Industrial.

Después de la publicacién se procede a la realizacién del examen de
fondo, el cual permite constatar que la invencién sea patentable,
siendo nueva, resultado de una actividad inventiva y aplicable en la
industria o en el comercio. Si la solicitud redne los requisitos de
patentabilidad establecidos en la LPl, se notifica al solicitante para
qQue proceda a efectuar el pago de la tarifa por expedicién del titulo
que incluye la primera anualidad. Efectuado el pago, se procede a la
elaboracién y entrega del titulo correspondiente. Deberan pagarse
posteriormente las demas anualidades para la conservacién de los
derechos de propiedad industrial, en el tiempo y forma que sefale la
tarifa.

Todos los elementos de la solicitud de patente, a excepcién del
resumen, tienen efectos juridicos y pueden afectar la validez y el
alcance de la patente. La solicitud debe redactarse en un lenguaje
técnico claro, el propio de la materia @ que corresponde la invencién.
Elementos que constituven una solicitud de patente:

1.- Descripcién: La funcién mas importante de la descripcién consiste

en divulgar la invencion, es decir, deberd hacerse la descripcién en



forma suficientemente completa y clara para cumplir con dos

propé6si : que sea posible evaluar Ia invencién y, como lo establece
el articulo 47 de la LPI, para poder guiar su realizacién por una
persona que posea pericia y conocimientos medios en la materia.

2.- Reivindicaciones: Las reivindicaciones son las caracteristicas
técnicas esenciales de una invencién, para las cuales se reclama la
proteccién legal mediante la solicitud de patente. En el caso de una
patente concedida, las reivindicaciones aprobadas determinan el
alcance de la proteccién legal otorgada.

3. Dibujos: Los dibujos cumplen con el mismo objetivo de la
descripcién, tanto para la divulgacién de la invencién como para la
interpretacién de las reivindicaciones.

Un dibujo es la expresién grafica que ayuda a describir y comprender
mejor una invencién.

4.- Resumen de la invencion: La funcidn del resumen es dar una
informacién breve sobre la invencién, permitiendo wuna facil
comprensién del problema técnico planteado, la solucién aportada y
los principales usos de la invencién.

Los resumenes de las patentes se incorporan en bancos de datos de
informacién tecnoldgica, para que los interesados puedan negociar,
con los titulares de patentes, licencias de uso o explotacién de las
invenciones, propiciando asl la transferencia de tecnologia dentro del
marco legal de la propiedad industrial.

La difusion de la informacién técnica que describe en detalle una
invencién objeto de una solicitud de patente, cumple la doble funcién
de agilizar el ritmo del progreso tecnolégico en el pals al difundir

prontamente la informacién sobre los nuevos inventos que van
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surgiendo, por un lado, y de notificar oportunamente al piblico sobre
1a invencién que se solicite patentar, a efecto de prevenir que se
inicie la utilizacién, fabricacién o venta del invento sin autorizacion
del solicitante de la patente, de modo que ninguna persona pudiere
incurrir de buena fe en una invasién de la patente que pudiera

resultar de la solicitud planteada.

b) Modelo de utilidad: Esta es una nueva figura de proteccién en
Meéxico que la LPI define en su art. 28.

Tienen una vigencia de 10 afios improrrogables y para su tramitacién
se aplicaran, en lo conducente, las reglas de Ias patentes, a
excepcién de los articulos 45 y 52

Por lo tanto, la presentacién de la solicitud de registro de un modelo
de utilidad es similar a la de la patente. La solicitud es la misma, e!
resumen de la invencién, las reivindicaciones, poderes, dibujos, etc.
En algunos pafses como Espaia, Alemania y Francia al modelo de

utilidad también se le conoce como pequeiia patente o minipatente.

c) Disefios Industriales: Los dibujos y modelos industriales son
creaciones de gran importancia para la fabricaci6én de numerosos
productos. Es de interés para México prever una proteccién legal de
estas creaciones para alentar el espiritu creativo e innovativo que
favorecen las actividades industriales.

Los modelos se constituyen por toda forma tridimensional, que sirva
de tipo o patrén para Ia fabricaci6n do un producto que ie de
apariencia especial y no implique efectos técnicos. Los dibujos son

toda combinacion de figuras, lineas o colores que se incorporan a un
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producto industrial con fines de ornamentacién, dandole un aspecto

peculiar y propio.
Son raegistrables los disefos industriales que sean originales y
susceptibles de aplicacién industrial. Se entiende consideran nuevas

los disefios que sean creacién independiente y difieran en grado

de disefios conocidos o de combinaciones de

significativo
caracterfsticas conocidas de disefios. En la solicitud, de registro de

los disefios industriales, después de la denominacién debers
expresarse como reivindicacién la denominacién del disefio industrial
ilustrado™, se

seguido de las palabras " tal como se ha referido e

anexard una reproduccion gréfica (dibujo o fotograffa) y la indicacién

de! género de! producto para el cual se utilizara el diseiio.

Una patente otorga a su titular el derecho exclusivo de explotacién, a

cambio de que introduzca la invencién patentada en la.industria o en
el comercio nacional para que la poblacién se beneficie de esa

invencién.

En la LP! se establece que el titular de una patente debersa explotarla,
por sf mismo o a través de un licenciatario, bien por la utilizacién o
fabricacién del invento en el pals o mediante la importacién y venta
proceso

subsecuente del producto patentado u obtenido por el

patentado.

Asimismo, para la conservacién de los derechos que otorga una
los pagos por anualidades que
los

el titular debersd cubrir

patente,
concepto de aprovechamientos por

establece la tarifa por

sarvicios que presta el IMPI.
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a) Solicitud inicial. Pagara la tarifa por concepto de examen de forma
vy de fondo y la prioridad en caso de reclamarla.

b} Reposicién de documentos. En caso de que se le pida cumplir con
algun requisito o de que presente enmienda voluntaria, debera pagar
la tarifa correspondiente.

c) Expedicién de Tltulo, de Patente o de Registro. Al recibir el oficio
de procedencia de otorgamiento de derechos{ cita a pago), debera
cumplir en el plazo de 2 meses con lo sefalado en dicho oficio. Las
solicitudes que ingresaron con las reformas a la ley, es decir, a partir
de octubre de 1994 o que promovieron artfculo 2° Transitorio pueden
aprovechar la prérroga. Si no cumple, se tendrd por abandonada la
solicitud {articulo 57 de la LPI).

d) Pago de anualidades. Conforme a lo establecido en la tarifa, con el
pago qye ampare la expedicién del titulo, se considerardan cubiertas
las anualidades a partir de la fecha de presentacién hasta, e
inclusive, el afio calendario inmediato anterior a la fecha en que se
conceda la patente o registro. Al momento de efectuar el pago
correspondiente a la expedicién del titulo se deberan enterar también
las anualidades correspondientes a ese ano calendario y las de los
cuatro siguientes. Los pagos por concepto de anualidades se
efectuardn por quinquenios anticipados y por afic calendario
completo, independientemente de la fecha de presentacién de las
solicitudes, de expedicién del titulo respectivo, de la caducidad o de
la vigencia del derecho. Se podrdn pagar dos o mas quinquenios en
forma anticipada. Las anualidades deberan enterarse dentro de! mes
que corresponda al aniversario de la fecha de presentacién de la

solicitud
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@) Caducidad y rehabilitacién. Ef articulo 80 de la LPI establece que
las patentes y los registros caducan, es decir, los derechos que
amparan caen en el dominio publico por no cubrir el
pago{anualidades) a que estan sujetos en ei tiempo de fije la referida
tarifa. Dicho articulo en su fraccién il, otorga un periodo de gracia de
6 meses adicionales para dicho pago y el articulo 81 establece la
rehabilitacion dentro de los 6 meses siguientes a periodo de gracia,
haciendo la solicitud por escrito y pagando las tarifas por la
anualidad, la rehabilitaciébn y los recargos correspondientes.
transcurrido este plazo, es decir, 12 meses adicionales a! plazo para
pagar la anualidad, caduca la patente o registro, pasando al dominio
publico.

2.4. DIRECCION DE MARCAS.

Esta direccién tiene como atribuciédn principal el proponer vy
supervisar la aplicacién de las pollticas, normas y lineamientos para
el registro de marcas y avisos comerciales; publicacién de nombres
comerciales; declaratorias de proteccién y autorizaciones de uso de
denominaciones de origen, y emite dichos registros.

Para dar cumplimiento a lo anterior lleva a cabo basicamente las
siguientes funciones:

a) Regula ta proteccion legal a la explotacién y conservacién de los

derechos derivados de la autorizacién de registros de marcas y

avisos comerciales; de la publicacién de nombres comerciales y de la

autorizacién para el uso de las denominaciones de origen.

b) Emite informacidn que requiera la Direcci&n Genera! sobre su area.
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¢) Coadyuva con el é&rea que corresponda en la atencién de asuntos
relacionados con su &rea y estén sujetos a procedimientos
contenciosos.

d) Autoriza y emite las resoluciones de la proteccién legal a la
explotacién y conservacién de derechos, asl como los actos relativos
a las disposiciones legales en la materia.

e) Coordina con el drea que corresponda en la atencién, orientacién,
supervisién respecto de servicios que se prestan al publico.

f) Participa y propone a la Direcciéon General las modificaciones,
sujeciones o aclaraciones de los derechos a cubrir por la prestacién

de los servicios de los actos regulados por la Ley.

A continuacién se presenta una informacién de cardcter general
respecto a las alternativas que tienen los usuarios para solicitar la
proteccién de nombres y avisos comerciales, asi como las ventajas
para ofrecer licencias o franquicias de los registros obtenidos.
Asimismo mencionamos algunas definiciones de conceptos legales
de marcas, aunque solamente se presenta informacién de caracter
general que muestra las ventajas de tener registradas las marcas, sus
alternativas de proteccién vy los tiempos y costos que llevan dichos

tramites.

MARCA
Detinicion General: Es un signo visible que distinga un producto o un
servicios de otros de la misma clase o especie en el mercado.

Tipos de marcas:
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a) Nominativas: Son las marcas que permiten identificar un producto
v su origen mediante una palabra o conjunto de ellas, las cuales
deberdn ser lo suficientemente distintivas para diferenciarlos de
aquellos de su misma especie.

b) Innominadas: Son figuras que cumplen la funcién de una marca,
éstas pueden estar representadas por cosas reales o imaginarias,
seres mitolégicos, astrales o terrenos.

c) Mixtas: Son marcas que combinan palabras o sus conjuntos con
elementos figurativos que muestran a la marca corno un soélo
elemento distintivo.

d) Tridimensional: Es la forma del producto o su empaque, si éste
resulta propio del producto comercializado y es un elemento por
medio del cual el pdblico consumidor puede distinguir el origen del
producto y si mediante su presentacién o envoltura se diferencia de
aquellos de su misma especie.

e) Nombres Propios: El nombre propio de una persona fisica puede
registrarse como marca, siempre y cuando no exista un homénimo
va registrado.

f) Marcas Colectivas: Se puede registrar como una marca colectiva
cualquier marca utilizada por el conjunto de miembros de una
asociacién de productores, comerciantes o presentadores de
servicios.

NOMBRE COMERCIAL

Definicién General: Es cualquier signo que sirva para distinguir un
establecimiento industrial, comercial o de servicios, dentro de la zona

donde esté establecida su clientela efectiva.
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AVISO COMERCIAL
Definicién General: Es cualquier frase u oracién que sirva para
anunciar productos, servicios o establecimientos, para que el publico

consumidor los distinga facilmente.

El registro de una marca proporciona el derecho exclusivo de uso en
la RepUblica Mexicana; sin embargao, para comercializar un producto
© prestar un servicio, su registro no es obligatorio.

Aunque los derechos generados por una marca se inician con su uso,
si se recomienda su registro para establecer derechos contra terceros
© para iniciar los tramites del registro de la misma marca en el
extranjéro.

No se puede registrar como marca:

a) Formas animadas o cambiantes.

b) Nombres técnicos o de uso comun de los productos o servicios a
los que se aplica la marca.

c¢) Formas tridimensionales del dominio publico.

d) Denominaciones, figuras o formas tridimensionales que sean
descriptivas de los productos O servicios a los que se aplica la
marca.

e) Letras, nimeros y colores aislados.

f} La traduccién a otros idiomas o la variacién ortografica de palabras
no registrables.

g) Escudos o banderas y sellos oficiales de cualquier pais.

h) Denominaciones geograficas cuando indiquen la procedencia de
los productos.

i) Firmas y retratos de personas, sin Su consentimiento.
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j) Thulos vy obras, sin consentimiento de su autor.

k} Denominaciones o figuras tridimensionales susceptibles de inducir
al publico a error sobre la procedencia de los productos.

1} Marcas notoriamente conocidas en México.

m) Marcas similares en grado de confusién a otras.

n) Marcas similares a un nombre comercial.

La solicitud de registro de una marca se presenta en el IMP! o en la
Delegacién Federal o Subdelegacién Federal de la SECOFI, mediante
escrito con la firma autégrafa del solicitante y debe contener:

a) Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante. En caso de ser
una persona moral debera presentarse copia del acta constitutiva, en
caso de ser dos o mas titulares o una solicitud de marca colectiva,
deberan presentarse las reglas de uso, licencia y transmisién de
derechos de la marca convenidos por los solicitantes.

b) En su caso, nombre, domicilio del apoderado y acreditar su poder.
c} Signo distintivo que se pretende registrar como marca, sefialando
si es so6lo la denominacion, un diseio, una combinacién de ambas o
si es tridimensional.

d} La fecha del primer uso de la marca o si esta no ha sido usada.

e} Los productos y servicios a los que se aplica la marca. Los
productos y servicios se agrupan conforme una clasificaciéon
internacional; una solicitud no podra contener productos O servicios
de clases diferentes, pero si podrad contener grupos de productos o
servicios (puede ser uno solo, de dos a diez, de once 2 treinta o toda
una clase) de lo que dependera el costo de la solicitud.

f) Domicilio del establecimiento comercial o industrial.

g) Siete etiquetas en blanco y negro vy, en su caso, siete en color.
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nh) Para el caso de los nombres comerciales, debera presentarse una
fe de hechos notariada que verifique el domicilio, giro ¥y fecha de
primer uso del establecimiento comaercial.

Y debera acompafnar el pago de las cuotas por concepto de

aprovechamientos.
De no existir ningun impedimento a dicha solicitud, el IMPI notifica al
usuario !a cita a pago de las cuotas de aprovechamientos
c—:orrespondlentes de registro de su marca.

Realizado el pago del registro de la marca, debe presentarse copia
del pago de las cuotas por concepto de dicho registro y copia de la
cita a pago en el IMP! o delegacion o subdelegacién a efecto de que
le sea asignado el numero de la marca correspondiente.

La solicitud, al ser presentada procede a:

a) Un examen administrativo (o de forma) que comprende:

Verificar el cumplimiento de todos

los requisitos de la solicitud,
indicAndole al solicitante si

debe cambiar algunos de los datos
contenidos.

En caso de estar correcta la informacién, se le recibe anotandose el
numero de expediente, folio Yy ia fecha y hora de entrada.

b) Un examen técnico (o de fondo) que comprende:

Un examen fonético que se genera con base en una lista de las
marcas registradas y solicitudes en tramite que podrian constituirse
como impedimento para el registro de la solicitud.

En caso de que la solicitud contenga un dibujo o figura, se hard una

raevision de las figuras y dibujos que puedan constituirse como

impedimento para al registro de la solicitud.
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De no haber impedimento, se procederd a citar a pago para la
expedicién del titulo correspondiente.
La vigencia del registro de una marca y de un aviso comercial, asfl
como la publicacién en la gaceta de un nombre comercial es de diez
afios a partir de su fecha de solicitud.

Una marca, un aviso o un nombre comercial pueden renovarse por

periodos iguales indefinidamente; su renovacién puede hacerse

dentro de los seis meses anteriores a su vencimiento o en un plazo
de sels meses posteriores a la terminacién de la vigencia del registro.

E! trdmite del registro, en caso de presentar la documentacién

completa y sin tener anterioridades, dura aproximadamente de 4 a 6
meses.

Una. solicitud se da por abandonada, si no se da debida contestacién
a requerimientos solicitados por parte del IMPi, o el solicitante no
cumple con los plazos establecidos en las diversas acciones oficiales
durante el tramite de su solicitud.

Previa elaboracién de la solicitud, puede llevarse a cabo una

busqueda de anterioridades fonéticas y figurativas que, sin ser un

resultado oficial de busqueda, si permite tener una idea de si la

marca que se va a solicitar tiene anterioridad o0 no, o que da mavyor
seguridad al solicitante.

El registro de una marca es nulo cuando:

a) Sea otorgado en contravencién a la Ley.

b) La marca sea semejante en grado de confusién con otra que haya
sido usada con anterioridad a |a fecha de presentacién de la solicitud

de marca registrada.

c} La marca haya sido usada y este registrada en e! extranjero.



d) Si el registro hubiese sido concedido en base a datos falsos.

e) Si el registro fue concedido por error o inadvertencia.

) Si el registro hubiera sido obtenido por el usuario o distribuidor sin
el consentimiento del titular de la marca registrada.

Una marca durante su vigencia puede cambiar de titular o ser motivo
de alguna licencia o franquicia. Lo importante es que el contrato de
licencia, franquicia o de cesién de los derechos de la marca
registrada sea, a su vez, registrado en el IMPI con el objeto de que
pueda surtir efectos contra terceros.

Si una marca no se renueva en términos de la LPl o no es usada por
tres afios consecutivos, en los productos o servicios para los que fue
registrada, podra proceder la caducidad de su registro.

Las marcas deberan usarse tal y como fueron registradas, pero se
admiten modificaciones que no alteren sus caracteristicas esenciales.
Es recomendable para alguien que pretenda exportar sus productos,
registrar sus marcas en el pals o paises a donde los va a
comercializar o pretende comercializar. El registro nacional de su
marca no le permite ejercer acciones en contra de terceros en el

extranjero.

2.5. DIRECCION DE PROTECCION A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Esta direccién tiene como atribucién principal el substanciar los

procedimientos de nulidad, caducidad y cancelaciéon de los derechos
de propiedad industrial, conforme a lo dispuesto en la Ley; formular

las resoluciones vy emitir las declaraciones administrativas

correspondientes y, en general resuelver las solicitudes que se

susciten con motivo de la aplicacién de la misma o cualquier otro
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acto administrativo tendiente a privar de eficacia juridica a las

autorizaciones, registros, convenios, contratos o cualquier otro que

implique contravencién a tales disposiciones.

lo antes descrito realiza las siguientes

Para dar cumplimiento a
funciones:

a) Investiga respecto de infracciones administrativas y emplaza a los
presuntos infractores, substanciando los procedimientos respectivos.
b) Ordena y practica visitas de inspecci6n; requiere informacién,

decreta medidas de aseguramiento y solicita fianza a los solicitantes
de dicha medida. realiza cualquier diligencia con el propésito de
aplicar las disposiciones legales en la materia.

c) Realiza las investigaciones de hechos presuntamente constitutivos
de delito a peticibn de parte: ernite los dictdmenes técnicos

hace del conocimiento del Ministerio Puablico

correspondientes;
Federal los hechos que presumiblemente configuren delitos de los

previstos en la Ley, pone a su disposicién los bienes que se hubiesen

asegurado.

d) Tramita constancias de inscripcién al Registro General de Poderes,
en su caso, anula Ia inscripcién correspondiente si como resultado de
falta de personalidad opuesta en algan

alguna excepcién de
la inscripcién

procedimiento judicial, se llegara a determinar que

correspondiente no tue otorgada conforme a las disposiciones que
para su otorgamiento establece la Ley.

Es nuestro propdsito dar una orientacién basica relacionada con los
procedimientos contenciosos que permitan al solicitante de estos

servicios contar con mejores elementos que faciliten su trémite.
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No obstante, por tratarse de problemas juridicos que pueden afectar
los derechos de los particulares, es recomendable que las solicitudes
y promociones sean elaboradas por un especialista en Derecho de
Propiedad Industrial.

Unicamente pueden presentar una demanda administrativa o
denuncia de hechos posiblemente constitutivos de delito, relativas a
la propiedad industrial, quien tenga interés juridico, es decir, quien
tenga a su favor un derecho reconocido ante el IMPl, como un
registro de marca, diseiho industrial, modelo de utilidad, patente,
aviso comaearcial, publicacién de un nombre comercial o autorizacién
para el uso de una denominacién de origen. El titular de estos
derechos puede ejercitar sus acciones a nombre propio o bien a
través de su apoderado legal.

Por eso, es conveniente que en los escritos de demanda o de
denuncia de hechos posiblemente constitutivos de delito, se haga
mencién clara y precisa del numero de registro(s}), patente(s) o
autorizacién que acredite el interés jurldico mencionado.

Los documentos presentados en idioma diferente al espafiol deben
acompafarse con la traduccién respectiva al Iidioma espafol.
debidamente legalizados por perito autorizado por el Tribunal
Superior de Justicia.

Debera verificarse que con el escrito de demanda correspondiente se
acompafen: los documentos relativos a la acreditacién de
personalidad: si se ofrecen pruebas fisicas y documentales, que
éstas vengan completas; si son documentos en idioma diferente al

espaiiol, su traduccion y legalizacién respectiva, asi como el pago de

ESTA TESIS
SALIR D LA

N0 DBEBE
BIBLISTECA
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derechos por concepto de andlisis de solicitud y visita de inspeccién,
en caso de ser solicitada.

En caso de que se omita el documento que acredite la personalidad
deberéd requerirse en un término de 8 a 15 dias la presentacién del
mismo, apercibido de que en caso de omisién se tendrd por
abandonado su tramite; en el supuesto de que los documentos que
no se exhiban sean pruebas (fisicas o documentales) mencionadas en
el escrito de demanda, se tendran por no ofrecidas, si se trata del
comprobante de pago de derechos, se tendrd por no interpuesta la
demanda respectiva.

En caso de ser persona moral nacional se anexara: Acta constitutiva
de la empresa y poder legalizado ante notario publico en el que se
acrediten las facultades del mandatario.

En caso de ser persona fisica quien deba ser representada, sera
suficiente carta poder firmada ante dos testigos y legalizada; y por
altimo, en el caso de persona moral extranjera, el poder debera
otorgarse conforme a la legislacién aplicable del lugar donde se
otorgue o de acuerdo a los tratados internacionales, con la salvedad
que se deberd anexar su traduccidén y legalizacién ante el Consulado
correspondiente.

Se requiere que el promovente aclare en su escrito la accién en
concreto a que se refiere o en caso de intentar varias acciones,
deberas intentar el mismo numero de solicitudes como acciones desee
presentar.

Resulta conveniente aclarar que cuando se presente una demanda

por cualquiera de las figuras sefaladas, podrd hacerlo refiriéndose a
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una o mas de las fracciones que para la procedencia de su accion,
establecen los articulos que 1a prevén.

La LPI establece para cada caso y figura que se promuevan, términos
para la interposicién del escrito de demanda o de denuncia.

Los términos son variables; pueden ser de un afo, 5 afios o en
cualquier tiempo, para presentar las solicitudes de demanda o escrito
de hechos.

En el caso de los términos establecidos con un limite de tiempo,
comenzardn a computarse a partir de la publicacién en la Gaceta de
Invenciones y Marcas, del registro o de la patente que se considera
ha lesionado derechos de un tercero.

Toda promocién debe ser presentada directamente ante las oficinas
del IMPI, la Delegacién o Subdelegacién Federal de la SECOF!I a que

corresponda la jurisdiccién del domicilio del promovente.

2.6. DIRECCION TECNICA

Esta direccién tiene como atribucién principal dirigir., coordinar vy
evalvar los programas de automatizacién del IMP! de acuerdo con lo
establecido en el programa operativo anual.

Por lo anterior realiza basicamente las siguientes acciones:

a) Dirige la prestacién de servicios de informacién y la formacién de
acervos documentales de patentes e informacién tecnolégica.

b) Promueve y asesora técnicamente al sector productivo sobre sus
necesidades de modernizacién tecnolégica.

c) Difunde al sector productivo del pals los resuitados del avance

tecnologico nacional e internacional.
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d) Organiza, opera y actualiza los servicios de informacién y de
documentacién tecnolégica, establecidos por el IMPI, en los términos
de la Ley.

e) Presenta al Director General para su aprobacién, la evaluaciéon
dentro del ambito de competencia del IMPI, de los resultados
obtenidos en la ejecucién del Plan Nacional de Desarrollo, en materia
de Propiedad Industrial.

f) Coordina la elaboracién de los informes de autoevaluacién de las
actividades del IMPI, solicitados por la Secretaria de Contraloria y

Desarrollo Administrativo.

Por considerar que el IMPI cuenta con buenos servicios de
informacién de patentes y marcas que ofrece al publico, nos
referiremos al alcance de los mismos, su utilidad y el procedimiento

para acceder a ellos.

=) La informacién tecnolégica de las patentes.

Toda industria o centro de investigacién, para mantener en los
primeros planos de desarrollo tecnolégico requiere constantemente
de ideas nuevas basadas, por Io general, en la informacién
tecnoldgica que se encuentre a su alcance, esta informacién puede
provenir de diferentes fuentes, el contacto directo con otros
cientificos, técnicos, ingenieros, empresarios, etc.; la literatura
profesional, fas visitas a exposiciones © las participaciones en
congresos, etc.

Los documentos de patente contienen descripciones de conceptos

cientificos y técnicos asli como detalles practicos de procesos y
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aparatos. Antes de poder evaluar el valor tecnolégico completo de
tales documentos, es necesario comprender por que se publican y
cual es su funcién en el desarrollo econédmico y tecnolégico de un
pafs. Los documentos de patente poseen una importancia juridica y
tecnolégica que no es facil de separar. Por lo tanto resulta
indispensable comprender los conceptos basicos del sistema de
patentes para poder analizar plenamente el impacto tecnoldégico que
tienen dichos documentos.

E! término "documento de patente” designa tanto a las solicitudes de
patente como a las patentes. No es una expresién oficial que se
emplee en las leyes de patentes, pero resulta conveniente su
concisién. Ha de entenderse que comprende las patentes y los
*modelos de utilidad™ que son expedidos para algunas invenciones y
figuran en las legislaciones de algunos palses, como México.

Una vez que se ha concedido, la patente se "publica”. A veces se
usa este término en el sentido de poner a disposicién del pudblico un
documento para su inspeccién, es decir, permitir que los interesados
vayan a la oficina de propiedad industrial y consulten ahf el
documento, con posibilidad o no de obtener una copia del mismo. En
los palfses en que son objeto de publicacién las solicitudes de
patente, la publicaci6én tiene lugar por regla general a los 18 meses
después de la presentacién de la solicitud en dicho pafs {0, en el
caso de la presentacién de la solicitud en dicho pais o palses se haya
presentado con anterioridad una solicitud para ta misma invencién,
dentro de los 18 meses siguientes a la fecha de !a primera

presentacién).



b) Ventajas de Ilas patentes como fuentes de informacién
tecnolégica.

Una caracterfstica importante de la literatura técnica; que no siempre
se toma en consideracién al hacer una investigacién incluso al
inventar, es su edad. La informacién mas novedosa es la que
contienen las patentes; en ellas se encuentra siempre lo descubierto
mas recientemente en un campo de interés. Cualquier otro tipo de
literatura, como ponencias de simposios, seminarios, conferencias,
articulos o libros, siempre ofrecera informacién con edades de entre
varios meses y varios afios, Se estima que el 75% de la informacion
revelada en patentes no vuelve a publicarse en otros medios. Es en
esto en lo que se fundamenta la importancia de una busqueda del
“estado de técnica”.

Los documentos de patente ofrecen las siguientes ventajas:

a) Transmiten ia informacién mas reciente.

b) Tienen una estructura uniforme.

c} Divulgan la informacién tecnolégica.

d) Contienen la mayor parte de lo nuevo y de lo que es digno de
conocerse.

e) Contienen informacién que no se difunde en otro tipo de
bibliografia.

f) Contienen un resumen que permite obtener rapidamente una idea
acerca del contenido de una patente sin tener que leer e! documento
completo.

g) Estan ordenados segin un sistema de clasificacién dnico.
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h) Contienen una fuente altamente concentrada de informacién

tecnolégica avanzada relacionada con determinado sector

tecnolégico.

i) Indican el nombre y direccién del solicitante, inventor y titular, vy
llevan una fecha de !a cual pueden inferirse conclusiones relativas a
la antiglledad de las invenciones.

i) Divulgan informaci6én detallada acerca de las posibilidades de
aplicacién practica de la invencion en la industria.

k) Dado que la informacién tecnolégica contenida en los documentos
de patente no es secreta, puede emplearse libremente en apoyo a las
actividades de investigacién y desarrollo.

1) La informatica ha permitido el archivo y facil acceso de millones de

documentos, asi como su localizacién y recuperacidon inmediata.

c) Uso de la informacién de patantes.

Una busqueda de! "estado de la técnica” en patentes, es una

inspeccién del contenido de los archivos de patentes que se emplea
para determinar si un invento fué o no descubierto anteriormente.
Asf, una busqueda de este tipo es necesaria al inicio de cualquier
proyecto. La informacién permitird al interesado determinar cual es
estado que guarda el campo técnico de su interés y a través de los

nuevos datos obtenidos, identificar también a individuos vy/o

compafifas desconocidas que se encuentren involucrados en el tema.
Indudablemente existen varios usos importantes de las busquedas de

patentes; por ejemplo, como herramientas indispensables para definir

adecuadamente proyectos y lineas de investigacién; para evitar



"descubrir el hilo negro™ y dentro de la misma linea, para ahorrar
dinero, tiempo y esfuerzo.

En resumen, se destacan los siguientes usos:

a) Investigar sobre e! "estado de la técnica”™.

Para ayudar en los programas de investigacién y desarrollo y evitaria
duplicidad de esfuerzos.

b} Investigacién con fines legales.

Para determinar e identificar la novedad de la invencién, para evitar
invadir derechos vigentes de otros titulares de patentes.

c¢) Evaluacién y Promocién de la Tecnologia.

Existe una relacién clara entre el grado de actividad en la produccién
de patentes y el nivel de desarrollo tecnolégico, tanto para una
empresa como para sectores industriales en un determinado pais. La
literatura sobre patentes puede ser una fuente de informacién de
primer orden en el estudio, adopcién y puesta en practica de politicas
de innovacién y desarrollo tecnolégico. Son cada vez mas frecuentes
los estudios de iniciativa publica o privada, que se llevan a cabo con
datos provenientes de este tipo de documentacidon y que se utilizan
para la toma de decisiones por parte de las empresas y de los
organismos publicos encargados de la planificacién de la estrategia

industrial o tecnolégica de un pals.

d) Transferencia de tecnologia.
Numerosos estudios han puesto de manifiesto el importante papel
que las patentes juegan en la transferencia de tecnologla. entre otras

por las siguientes razones:



87

a) Son documentos de informacién tecnoldgica completa, al tener
que describir por imperativo legal la invencion.

b} Tiene una estructura de uso cémoda y uniforme, lo Que las hace
mas adecuadas para la transmisién del "Know-how".

¢c) Presentan una descripcién histérica del estado de la técnica,
facilitando al receptor una visién mas amplia de la tecnologia que la
estrictamente referida a la invencion descrita.

d) Permiten al receptor ver claramente lo que esta adquiriendo.

a) Al identificar tanto al creador de la invencién como a su poseedor,
las patentes facilitan las negociaciones directas, sin intermediarios.

f) El sistema de Ilicencias de patentes estd suficientemente

experimentado y desarrollado.

e) Los acervos de patentes en el IMPI.

El IMPI cuenta con acervos de patentes de diversos paises, los
cuales se encuentran a disposicién del publico usuario para su
consulta y reproduccién, en su caso. Estas colecciones son
adquiridas a través del intensos programas de intercambio,
adquisicién y donacién de las oficinas emisoras y estan almacenadas
en diversos medios que van desde el papel y el microfilm, hasta
discos épticos.

Para una mejor presentacién, hemos agrupado los fondos
documentales en cuatro tipos:

a) Papel.- Comprenden documentos de patente publicados, "primeras
paginas” (que contienen los datos principales, asf como el resumen y
un dibujo, en su caso. de la patente en cuestién), gacetas, informes,

etc.
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b} Microfichas y microfilmes.- Comprenden pellcula ya sea en rollo
{microfilm}, microficha o microfilm en "jacket”™.

¢) Sistemas automatizados.- Comprenden bases de datos en disco
magnético como el banco de patentes mexicanas y bases en disco
compacto, principalmente.

Uno de los acervos mas importantes y completos es el banco de
patentes de los Estados Unidos, con sus productos Cassis, asl como
productos especiales para areas especificas, como son: Genetic
Engineering y Acid Rain.

La Oficina Europea de Patentes produce la serie ESPACE, con las
solicitudes de patentes europeas.

La Oficina de Patentes y Marcas de Espafia produce los discos CD
CIBEPAT, de patentes espafolas y el disco DOPALES PRIMERAS,
con las “primeras paginas™ de documentos de patente
latinoamaericanas. (actualmente se encuentra en versién piloto).
Algunos otros productores han enviado sus productos a la oficina
mexicana. tal es el caso del producto francés BREF, y WHO
INVENTED WHAT, de una empresa norteamericana.

La Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual ha elaborado un
disco conteniendo un compendio de las cinco ediciones de la
clasificacion internacional de patentes, en 5 idiomas, incluyendo un
tesauro denominado Indice oficial de palabras Clave; IPC CLASS.
Vale la pena mencionar que el IMPI cuenta también con productos
destinados al area marcaria. En este sentido, la Oficina de Patentes y
Marcas de Estados Unidos ofrece el producto TRADEMARKS, con

registros de marcas, registros en tramite y otra informacién.
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La OMPI ofrece el producto ROMARIN, con las marcas registradas

internacionalmente.
Finalmente, ei IMP| ofrece también servicios relacionados con los

fondos documentales de patentes mexicanas en diversos medios,

que se muestran en forma resumida:

Papel:
Patentes 1930
Gaceta oficial 1890
Microfichas 1982
Base de datos:
Patentes 1980
Solicitudes de patente 1991
1976

Disefios industriales

f) Los servicios de Informacién en materia de pataentes en el IMPI.

Los servicios que el IMPI presta en relaciébn con sus fondos

documentales de patentes se pueden clasificar como sigue:

a) Consuita a los fondos en papel.

En este caso, el usuario asume la responsabilidad de buscar

las memorias descriptivas de patentes o en Jos

directamente en
resumenes de gQacetas nacionales y extranjeras la informacién que
requiere. Esto puede representar una ventaja en el sentido de que
finalmente encontrara Ia respuesta mas adecuada a sus necesidades

con un costo casi nulo; sin embargo, el tiempo necesario para lograr

un resultado es excesive aun cuando los acervos se encuentran

clasificados numéricamente o de acuerdo al area técnica a que



pertenecen. El Unico costo en que se incurre es el servicio de
fotocopfdo del documento recaperado.

b) Consulté a Ids fondos en microfilm y microficha.

Los acervos en pelicula presentan la ventaja de ocupar relativamente
poco espacio, pero a su vez, requieren del empleo de un aparato
lector por usuario, quien ademas necesita tener conocimiento para su
manejo. Otra desventaja es que normalmente estos acervos se
encuentran ordenados numéricamente, 10 que obliga a invertir una
buena cantidad de tiempo en revisar cada cartucho o rolio, o en
cambiar un buen numero de fichas. Nuevamente, el costo se reduce
a las reproducciones en papel que sean requeridas por el usuario.

c) Consulta a sistemas computarizados.

E! desarrollo de los sistemas de almacenamiento y recuperacién de
documentos a través de sistemas de computo, permiten la creacién
de "bases de datos™ que permiten realizar busquedas altamente
sofisticadas dentro de archivos considerablemente extensos en un
minimo de tiempo. La documentacién de patentes es, por tanto, un
campo idéneo para estas aplicaciones.

En efecto desde hace algunos afos se han implementado sistemas
de btusqueda automatizada con acceso telefénico (conocido
comunmente como acceso "on-line”), distribuidas por compafiias
ajenas a las oficinas de patentes, o por las propias oficinas en
algunos casos.

En México desde hace un par de afos, se cuenta con un sistema
conocido como BANAPA (Banco Nacional de Patentes), que
almacena los datos bibliograficos de las patentes, certificados de

invencién, modelos de utilidad, disefos industriales y, actualmente
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solicitudes de patentes publicadas desde 1980 a la fecha. El sistema
actualmente es empleado por los examinadores de patente y por los
analistas que apoyan al servicio de informacién tecnoldgica, de! que
hablaremos mas adelante.

Sin embargo, vy debido a los altos costos y al desarrollo de nuevos
sistemas de cémputo, la tendencia actual en materia de informaciéon
de patentes es la edicion de bases de datos en discos O&pticos
conocidos como CD-ROM, por sus siglas en ingles Compact Disc-
Read Only Memory, o memoria de solo lectura en disco compacto.
En este sentido, son varias las oficinas que ofrecen estos productos,
generalmente a través de programas de intercambio o por venta

directa.

El procedimiento para solicitar el servicio de bdsqueda de patentes es
el siguiente:

1. El solicitante debe llenar el formulario "Solicitud de informacién
tecnoldgica de patentes”.

Basicamente hay 5 tipos de servicios:

a) Busqueda Bibliografica Nacional o Internacional, comprende la
recuperacién de documentos de patente a través de los datos
bibliograficos de los mismos, es decir, nombres (de solicitante,
inventor o titular), fechas o numeros (de solicitud, publicacién o
prioridad), proporcionados por el solicitante.

b) Budsqueda técnica Nacional o Internacional, comprende la
racuperacion de documcentos a través de los aspectos técnicos de un

proceso o producto especifico, definidos por el solicitantes.
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¢} Informes sobre el Estado de la Técnica, comprende la recopilacién
de las patentes relevantes para un érea técnica particular a nivel
internacional.

d) Informes Sobre Vigencia de Derechos, comprende la investigacién
del mantenimiento de derechos de patente por su titular mediante el
pago de los derechos anuales correspondientes. Se requiere el
nidmero de patente a investigar.

e) Informacién Selectiva Periddica por Area Tecnoldgica, se conoce
comunmente como Diseminacién Selectiva de Informacién (DSl y
consisten en la emisién periédica de un informe comprendiendo los
documentos de patente mas recientes publicados para un &rea
técnica determinada.

2.- El solicitante debe efectuar el pago de derechos correspondiente
al tipo de servicio que solicite de acuerdo a las cuotas por concepto
de aprovechamientos vigente.

3.- La solicitud y e! comprobante de pago se presentan en la
ventanilla de Recepcién de Documentacién de patentes, o la

Del i6n o Subdelegacién de SECOFI, o se remiten via fax al IMPI

4.- Personal calificado realiza !a blsqueda en los acervos indicados
por el solicitante, recupera las referencias y genera un reporte de la
busqueda sefialando la estrategia empleada.

5.- La entrega o envi6é del reporte, segun el caso, se hace en un
periodo aproximado de 5 dias habiles a partir del depdsito de la
solicitud.

6.- El reporte indica el nombre del técnico que realizo la busqueda,

en caso de requerir alguna asesoria post-servicio.



93

g) Servicio de biasquaeds de anterioridades de marcas.

El IMPI ofrece dentro de los servicios de informacién tecnolégica el
*Servicio de BuUsqueda de Anterioridades de Marcas” tanto a nivel
central como en las representaciones de la SECOFI en el interior de la
Republica Mexicana y consiste en analizar y/o buscar en |la base de
datos de marcas y en el acervo documental del IMPi sobre la
existencia o Nno de una marca registrada en México, servicio en el
cual incluye las figuras juridicas de Nombres y Avisas Comerciales.
Este servicio comprende los tres tipos de marcas fundamentales;
nominativas (exclusivamente un normbre o denominacién); mixtas (se
refiere a un nombre con disefio) e innominadas {(qQue comprende
exclusivamente un disefio).

Para la obtencién de este servicio, el publico debe presentar una
solicitud por escrito y pagar las cuotas correspondientesl, lIa solicitud
en comento ademas de los datos del solicitante debe consignar:

a) El nombre de la marca que se desea buscar.

b) Los productos y/o servicios a los cuales se pretende aplicar la
marca en cuestion.

¢) En su caso, afadir un ejemplar del disefio que se pretende buscar.
Para tramitar el servicio, el solicitante debe acudir al IMPI o a 1a
representacién federal de !a SECOF! de su localidad en donde el
personal dedicado a la atencién al publico le orientara sobre las

pasos a seguir y los tiempos de respuesta del servicio.

2.7. DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS.
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Esta direccién tiene como atribucién principal intervenir como asesor
juridico del IMPI en las materias de su competencia y en los
convenios, tratados o acuerdos internacionales en los que participe.
Para poder cumplir eficazmente con su objetivo desarrolia
béasicamente las siguientes acciones:

a) Formula y revisa, conforme a los lineamientos que determina el
Director General, los proyectos de iniciativa de leyes, reglamentos,
decretos, acuerdo y demaéas disposiciones de observancia general en
fas materias competencia del IMPI, lleva la compilacién de los
mismos; es el enlace con el Diario Oficial de la Federaci6én para su
publicacién, a través de la SECOFI; prepara y supervisa las ediciones
que en su caso se hagan respecto a ias disposiciones juridicas a que
se refiere este parrafo y emite la opiniédn que corresponda respecto
de la Administracién Pdblica Federal que tengan retacién con las
materias de la competencia del propio IMPI.

b) Da seguimiento a las publicaciones del Diario Oficial de la
Federacion.

c) Determina el criterio del IMPI cuando dos unidades administrativas
emiten opiniones contradictorias en cuestiones legales y actia como
érgano de consulta interna de la misma.

d) Interviene y representa en todos los actos jurfdicos y asuntos

contenciosos en los que es parte el IMPI).

2.8. SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.
Esta direccién tiene como atribucién principal el evaliar y proponer a

la Direccién General la aplicaci6én de los recursos administrativos y la
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politica financiera del IMPI, vigilando el cumplimiento de las

disposiciones legales aplicables.

Por lo antes citado realiza las siguientes acciones:

a) Administra el patrimonio del IMPlI de conformidad con los

lineamientos que reciba de la Junta de Gobierno y las disposiciones

legales respectivas.
b) Coordina, controla y evalida con base en el programa financiero del

IMPI, los proyectos institucionales y el ejercicio del presupuesto de

este organismo.

c) Establece el programa de trabajo a que deberd sujetarse la

formulacion del anteproyecto de presupuesto del IMPI.
d) Elabora los estados financieros, informacién contable vy
presupuestal que deban ser presentados ante la Junta de Gobierno
del IMP! y las dependencias competentes.

e) Atiende las necesidades administrativas relacionadas con los
recursos financieros, materiales y humanos de las dreas que integran
ia estructura del IMPI.

f) Fija los lineamientos a los que deberd sujetarse la expedicién de

nombramientos, remociones y demds movimientos del personal del
IMPI, asf como lo relativo a sus remuneraciones.

g) Administra los inmuebles, equipos y demds servicios generales y
de apoyo que se requieran cuya contraprestacién haya sido aprobada

por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

2.9. SUBDIRECCION DE RELACIONES Y COOPERACION NACIONAL

E INTERNACIONAL.



Esta Subdireccién es la encargada de promover la cooperacién

internacional entre el IMP! y las instituciones encargadas del registro

y proteccién legal de la propiedad industrial en otros palses, para lo

cual:
a) Funge como 6rgano de enlace del IMPl! con los organismos del

sector publico y privado nacionales y sus contrapartes extranjeras
para la concertacién de convenios que tengan por objeto la

realizaci6n de proyectos de cooperacién en materia de propiedad

industrial.
b) Fortalece las relaciones de! IMP! con instituciones y organismos

internacionales, asf como con las dependencias y representaciones

gubernamentales, para conocer y en su caso establecer nuevos

programas de cooperacién en materia de propiedad industrial.
c) Apoya y asesora a la Secretaria de Relaciones Exteriores en la

planeacién, programacién, concentracién y seguimiento de la

cooperacién en materia de propiedad industrial, fomenta y mantiene

los nexos entre el IMPI y las agencias internacionales e instituciones
extranjeras que participen en los programas de cooperacién
internacional.

d) Participa a nombre del! IMPI, en coordinacién con las otras

unidades competentes de la SECOFI, en ias negociaciones para e!
establecimiento de tratados o acuerdos internacionales, de

conformidad con el &mbito de las atribuciones del IMPI.
e) Atiende y resuelve, en coordinacién con las otras unidades

administrativas del IMPI, ia promoci6én y organizacién de congresos,

seminarios y otros eventos en materia de propiedad industrial.
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2.10. CONTRALORIA INTERNA

Este 6rganc es el que vigila y comprueba el cumplimiento de las
obligaciones derivadas de

tas disposiciones legales, normas vy

fineamientos del IMPIL.

Por lo anterior:

a) Apoya a la Secretaria de la Contraloria y Desarrollo Administrativo
en la expedicién o instrumentacién de normas para regular el control,

fiscalizacién y evaluacién gubernamentales.

b} Realiza auditorias a las unidades administrativas,

respecto del
cumplimiento de programas,

normas aplicables para el manejo de

recursos y actividades que corresponden conforme a la estructura
organica del IMPI.

c) Recibe y atiende las quejas y denuncias que presenten los
particulares respecto de la actuacién y decision de los servidores
publicos del IMP}, asi como aquellas derivadas de convenios vy
contratos firmados por el IMP! con personas fisicas o morales.

e} Vigila que existan y funcionen adecuadamente sistemas de
control, evaluando su suficiencia y efectividad en la proteccién de

recursos, en ta obtencién de informacién, en la adhesién a las

politicas dictadas para regular y orientar el funcionamiento del IMPI,
en la promocién de la eficiencia.
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INTRODUCCION AL CAPITULO IV

El propésito del presente capitulo es analizar ias distintas
disposiciones que en materia de propiedad industrial, se establecen
en el régimen Internacional, en el cual México participa.

La organizaci6én, convenios y tratados a que nos referimos tienen
caracteristicas especiales, fundados principalmente sobre ia
institucién de la reciprocidad.

En primer lugar nos referimos a la Organizacién Mundial de la
Propiedad Intelectual la cual es una organizacién intergubernamental,
cuya funcién es promover la proteccién intelectual en el mundo, pero
unicamente nos referiremos a la proteccién que brinda a la propiedad
industrial por ser el tema del que se ocupa este trabajo; Respecto a
la Convencién de Unién de Paris es un convenio basico que
establece la proteccién substantiva de la propiedad industrial por to
que estudiamos sus caracteristicas esenciales; E! Arreglo de Lisboa
relativo a la Proteccién de las Denominaciones de Origen lo tratamos
de manera mas sencilla y pasamos al andlisis del Tratado de
Cooperacién en Materia de Patentes el cual es un sistema mundial
para la presentacién multiple simplificada de solicitudes de patente
del que damos una informacién general respecto de su contenido y
procedimiento; En penditimo lugar nos referimos a! Tratado de
Nairobi sobre la Proteccién del Simbolo Olimpico de 1881 y por
Gitimo analizamos al Tratado de Libre Comercio entre México, los
Estados Unidos de América y Canadd, respecto de su capitulo

dedicado a ia proteccién y defensa de los derechos de propiedad
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intelectual de los individuos y empresas de los tres paises, el cual
busca asi propiciar la efectiva libre circulacién de mercancias,
invenciones y tecnologfa dentro de toda la regién; y elevar su
competitividad frente al resto del mundo, como destino de negocios

internacionales.



CAPITULO IV
LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN
ORGANISMOS, TRATADOS Y ACUERDOS INTERNACIONALES, EN
LOS QUE MEXICO FORMA PARTE.

1. CONVENIO QUE ESTABLECE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE
LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL 14 DE JULIO DE 1967 (OMPI}.”
Actualmente cuenta con 152 Estados miembros, fue establecida en
1970 y adquirid el estatuto de organismo especializado de las
Naciones Unidas en 1974. Sin embargo, sus origenes se remontan a
1883 y 1886, cuando se adoptaron el Convenio de Paris para la
Proteccién de la Propiedad Industrial y el Convenio de Berna para la
Proteccién de las Obras Literarias y Artisticas, respectivamente.
Ambos Tratados prevelan la creacién de sendas secretarias que
fueron reunidas en 1893 y de las cuales, con el carrer de los anos,
surgi6é la OMPI.

Los objetivos de la OMPI son fomentar el respeto, as/ como la
proteccién y utilizacién de la propiedad intelectual en el mundo
entero gracias a la cooperacién internacional entre los Estados;
asegurar la cooperaciéon administrativa entre las “Uniones™ de
propiedad intelectual, basadas cada una en un tratado multilateral
administrado por la OMPI y relacionadas con los aspectos jurldicos o
administrativos, o ambos, de la proteccién de Ila propiedad
intelectual.

Respecto a la propiedad industrial, siendo el tema que nos ocupa, la

OMPI, tiene como actividades principales: Establecer y administrar

7 Publicado en ¢l Diario Oficial de la Federacidn cl dfa 27 de julio de 1976.
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ios tratados que incorporan normas internacionales en esta materia,
en especial suministrar informacién técnico-juridica contenida en los
documentos de patente y en el registro internacional de marcas. La
OMPI! lleva también a cabo un programa substancial! de asistencia
juridica y técnica a los palses en desarrollo y a los paises en
transicion hacia una economia de mercado.

La OMPI tiene tres arganos rectores, son la Asamblea General
(palses miembros de la OMPI, a condicién de que también lo sean de
tas Uniones de Paris y/o Berna), la Conferencia (todos los paises
miembros de la OMPI) y el Comite de Coordinacién (paises elegidos
entre los miembros de la OMPI}.

La Asamblea General aprueba el presupuesto bienal de los gastos
comunes de {a Uniones y Ila Conferencia aprueba su propio
presupuesto bienal.

La Asamblea General y la Conferencia se rednen en periédo ordinario
de sesiones cada dos afios, mientras que el Comité de Coordinacién
se reline en un periédo ordinario de sesiones anual.

El Jefe Ejecutivo de la OMPI, es el Director General, el cual lo elige la
Asamblea General por un peri6édo de seis afios que puede renovarse.
Actualmente esta organizacién administra los siguientes tratados
sobre Propiedad Industrial (por orden cronolégico de su creacién):

* Convenio de Parfs para la Proteccién de la Propiedad Industrial de
1883.

® Arreglo de Madrid relativo a la Represién de las Indicaciones de
Procedencia Falsa o Engafosas en los productos de 1891.

® Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas de
1891.



* Arreglo de Niza relativo a la Clasificacién Internacional de
Productos y Servicios para el Registro de las Marcas de 1957.

+ Arreglo de la Haya relativo a la Proteccién de las Denominaciones
de Origen y su Registro Internacional de 1958.

* Arreglo de Locarno que se establece una Clasificacién Internacional
para Jos Dibujos y Modelos Industriales de 1968.

* Tratado de Cooperacién en Materia de Patentes (PCT) de 1970.

* Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificaci6én Internacional de
Patentes de 1971.

* Acuerdo de Viena por el que se establece una Clasificacién
tnternacional de los Elementos Figurativos de las Marcas de 1973.

* Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional de!
Depésito de Microorganismos a los Fines del Reconocimiento en
Materia de Patentes de 1977,

* Tratado de Nairobi sobre la proteccién del Simbolo Olimpico de

1981,

* Tratado sobre el Derecho de las Marcas de 1994,

2. CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL DEL 20 DE MARZO DE 1883.

Concluido en 1883, fue completado por un Protocolo interpretativo
en Madrid en 1891, ha sido revisado en Bruselas en 1900, en
Washington en 1911, en la Haya en 1925, en Londres en 1934, en
Lisboa en 1958 y en Estocolmo en 1967, y fue enmendado en 1979.
Esta abierto a todos los Estados y los intrumentos de ratificaciéon,
aceptacién, aprobacién o adhesidén se deben depositar ante el

Director General de 1a OMPI.



103

El Convenio se aplica a la propiedad industrial en su acepcién més
amplia, con inclusién de las invenciones, las marcas, los dibujos y
modelos industriales, los modelos de utilidad, los nombres
comerciales, las indicaciones geogaficas y la represion de Ia
competencia desleal.

Es el documento mas importante del régimen internacional de la
propiedad industrial adoptado el 20 de marzo de 1883. “constituye
una solucién frente a la diversidad de legislaciones de los Estados™ *
Las disposiciones fundamentales del Convenio de Parls se pueden
dividir en tres categorfas:

a) Trato Nacional o Asimilacién: Se estipula que cada Estado
contratante tiene que conceder a los nacionales de los estados
contratantes la misma proteccién que a sus propios nacionales.

b) Derecho de Prioridad: Se establece en relacién con las patentes y
modelos de utilidad, marcas y dibujos y modelos industriales. Este
derecho significa, que sobre la base de una primera solicitud de
registro de patente de invencién o de registro de una marca
regularmente presentada en uno de los estados contratantes, el
solicitante puede, durante cierto periodo de tiempo (doce meses para
patentes y modelos de utilidad; seis meses para dibujos y modelos
industriales y marcas) solicitar la proteccién en cualquiera de los
deméas Estados contratantes; esas solicitudes posteriores seran
consideradas como presentadas el mismo dfa de la primera solicitud.
Una de las grandes ventajas practicas de esta disposicién reside en
que un solicitante que desea proteccién en varios paises Nno ests

obligado a presentar todas las solicitudes al mismo tiempo, sino que

3* Sepulveda Cesar.- op. cit., p.8.



dispone de seis o doce meses para decidir en qué palses desea la
proteccién y para organizar con todo el cuidado necesario las
disposiciones que ha de adoptar para asegurarse la proteccién.

Cesar Sepulveda considera el derecho de prioridad, el mayor logro
del sistema unionista y lo denomina como "la creacién de un periodo
de inmunidad durante el cual el inventor estd protegido contra
tercero que pretenda aprovecharse en ese término y contra otro

inventor que logre descubrir por coincidencia una cosa parecida

durante ese lapso™ *

c) Normas Comunes: Se estipulan ademas algunas normas comunes
a las que deben apegarse todos los Estados contratantes, por
ejemplo: La independencia en la concesién de patentes en diferentes
palses para la misma invencién, derecho del inventor a ser
mencionado en la patente, las condiciones de presentacién y registro
de las marcas se rigen en cada Estado contratante por la ley interna,
los nombres comerciales estaradn protegidos en todos los Estados
contratantes sin obligacién de depdsito o de registro, etc.

Nuestro pals forma parte de la Unién Internacional de la Propiedad
Industrial desde 1903, en que se suscribié el texto de Bruselas*; Ei
acta de la Haya de 1925" fue aceptada por México desde 1929, al
igual que la reforma de Lisboa de 1958* y por Gltimo, la reforma de
Estocolmo de 14 de julio de 1967% fue ratificada por México en

1976.

» Scpulveda Cesar.- op. cit., p.38.

Publicado en el Diario Ofi de la Fed iSn el dfa 17 de iembre de 1903,
Publicada en el Diario Oficial de la Federacién el dfa 30 de abril de 1930.
Publicada en el Diario Oficial de la Fi i6n el diu 31 de diciembre de 1962,
Decreto publicado en ¢l Diario Oficial de la Federacién el dia § de marzo de 1976,

|-
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3. ARREGLO DE LISBOA DEL 31 DE OCTUBRE DE 1958.“

Se refiere a la proteccién de las denominaciones de origen y su
registro internacional, esta abierto a los Estados partes del Convenio
de Parls y su finalidad es dar proteccién a las denominaciones de
arigen, o sea, la denominacién geografica de un pais, de una regién
o de una localidad que sirva para designar un producto originario del
mismo y cuya calidad o caracteristicas se deben exclusiva o
esencialmente al medio geografico, comprendidos los factores
naturales y humanos.

A enero de 1995 hablan 17 estados contratantes, México entre ellos

{la denominacién de origen registrada por México es "Tequila™).

4. TRATADO DE NAJIROBI DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 1981.°

Estad abierto a todos los Estados miembros de la OMPI, de la Unién
de Paris, de las Naciones Unidas o de cualquiera de los organismos
especializados de las Naciones Unidas vy los intrumentos de
ratificacion, aceptacién, aprobacién o adhesiéon deben depositarse
ante el Director General de la OMPI.

Los Estados que son parte en el Tratado tienen la obligacién de
proteger el Simbolo Olimpico- cinco anillos entrelazados- contra su
utilizacién con fines comerciales, sin autorizacién del Comité
Otimpico Internacional.

Los ingresos percibidos por el Comité Olimpico Internacional en
concepto de licencias concedidas para la utilizacién del simbolo

olfmpico con fines comerciales, deben remitirse parcialmente a los

: Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federacion el dfa 31 de diciembre de 1962,
Decreto publicado en ¢] Diario Oficial de la Federacidn el dia 2 de agosto de 198S.




Comités Olimpicos Nacionales interesados, no se prevé la

constitucién de una Unién, ni el establecimiento de ningtn 6rgano

rector ni presupuesto.

5. TRATADO DE COOPERACION EN MATERIA DE PATENTES DE

1970 (PATENT COOPERATION TREATY “PCT").

Para solventar algunos problemas planteados por el sistema

tradicional de patentes, el Comité Ejecutivo de la Unién de Paris para
la Proteccién de la Praopiedad Industrial, en septiembre de 1966,
invité a las BIRPI (predecesoras de la OMPI) a que estudiasen
urgentermente solicitudes destinadas a reducir las duplicidades, tanto
para los solicitantes como para las oficinas nacionales de patentes.
En 1967, las BIRP! redactaron un proyecto de tratado internacional
que presentaron a un comité de expertos pero es hasta junio de

1970 que se adopta finalmente un “Tratado de Cooperacién en

Materia de Patentes”, en una Conferencia Diplomatica celebrada en
Washington. El Tratado de Cooperacién en Materia de Patentes, o
“"PCT", entr6 en vigor el 24 de enero de 1978 y comenzé a funcionar
el 1° de junio siguiente, con un grupo de 18 Estados contratantes,

fue modificado en 1979 y en 1984. A marzo de 1996, 78 Estados

han ratificado el PCT o se han adherido al mismo, este aumento

notable ha puesto en evidencia el interés suscitado por el Tratado.

Antes de la introduccién del sistema del PCT, el unico medio de

obtener proteccién para la misma invencidbn en varios paises
consistia practicamente en presentar solicitudes separadas en cada

uno de esos palses que al no guardar ninguna relacién entre si,
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implicaban una repetici6én de las operaciones de presentacion vy
examen de cada pals.

Como su nombre lo indica, el Tratado de Cooperacién en Materia de
Patentes esta destinado a racionalizar y a poner bajo el signo de la
cooperacién la presentacién de solicitudes de patente, la busqueda vy
el examen, asl como la divulgacién de las informaciones técnicas
contenidas en las solicitudes. El Tratado no dispone la concesién de
"patentes internacionales™: la tarea y la responsabilidad de otorgar
las patentes compete de manera exclusiva a las oficinas de patentes
de l1os paises donde se solicita la proteccién o de las oficinas que
actuan en nombre de esos paises {las "oficinas designadas”). El PCT

no entra en competencia con el Convenio de Parfs, sino que lo

completa ya que como mencionamos anteriormente se trata de un
acuerdo especial concertado en el marco de dicho convenio y que
sélo esta abierto a sus Estados partes.

El principal objetivo del PCT es el simplificar, hacer mas eficaz y mas
econémico- desde el punto de vista de los usuarios del sistema de

patente y de las oficinas encargadas de administrarlo- el

procedimiento a seguir para solicitar la proteccién de una patente de
invencién cuando se quiere obtener esa proteccidn en varios palses.
Para lograr el objetivo mencionado, el PCT:

a) Establece un sistema internacional ante una sola oficina de

patentes {la “oficina receptora™) de presentacion

de una solicitud

dnica (la "solicitud internacional™), redactada en un soélo idioma,

desplegando sus efectos en cada uno de los paises parte del Tratado

que et solicitante mencione ("designe™) en su solicitud.
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b) Dispone el examen de forma de la solicitud internacional por una
sola oficina de patentes, la oficina receptora.

c) Somete cada solicitud internacional a una budsqueda internacional
que conduce al establecimiento de un informe que cita los elementos
pertinentes de la técnica (esenciaimente, los documentos de patentes
publicados relativos a invenciones anteriores), los que tal vez habréa

que tener en cuenta para determinar si la invencion es patentable:;
este informe se entrega en primer lugar

al solicitante
posteriormente a las demdas partes interesadas.

Yy

d) Dispone la publicacién internacional centralizada de las solicitudes

internacionales y de los informes de busqueda internacional asf como
su comunicacion a las oficinas designadas.

e) Prevé la posibilidad de proceder a un examen preliminar
internacional de ila solicitud, que da un informe a las oficinas que
habran de determinar si conviene o no concede una patente, asl

como al solicitante, emitiendo una opinidn sobre ta cuestion de si la

invencién cuya proteccién se reivindica responde a ciertos criterios
internacionales de patentabilidad.

El procedimiento descrito en los incisos precedentes se denomina 1a

“fase internacional™ del procedimiento PCT, mientras que se habla de
“tase nacional™ para describir ia parte tinal del procedimiento de
concesion de patentes, que, es tarea de las oficinas designadas, es

decir, las oficinas nacionales {(en la terminologia del PCT, se habla de
oficinas "nacionales™, fase "nacional™

¥y tasas
caso de una oficina

“nacionales”, incluso
en el regional de patentes), de los Estados
designados en la solicitud intarnacional, o que actden en su nombre.



Una importante ventaja ofrecida por el PCT es la racionalizacién que
permite del trabajo de las oficinas nacionales de patentes, habida
cuenta de que una gran parte de ese trabajo corresponde a las
solicitudes relativas a invenciones cuya proteccién también se
solicita en otros pafses u otras regiones.

El Tratado también tiene como objetivos principales asegurar que las
oficinas de patentes de los Estados contratantes sd6lo concedan
patentes sélidas; facilitar y acelerar el acceso de las industrias y de
los deméas sectores interesados a la informacién técnica relacionada
con las invaenciones; y ayudar a los palses en desarrollo a acceder a
la tecnologfa.

Todo nacional o residente de un Estado contratante del PCT puede
presentar una solicitud internacional y en la mayorfa de los casos,
puede presentarse en l!a oficina nacional que actia en calidad de
oficina receptora del PCT (y, en Europa Occidental, también en la
Oficina Europea de Patentes). Nacionales y residentes de palses de la
OAPI y de algunos otros paises en desarrollo pueden presentar
solicitudes internacionales en la oficina internacional de la OMPI que
actda para ellos en calidad de oficina receptora.

A partir de la fecha de presentacién internacional, una solicitud
internacional produce los efectos de una solicitud nacional en los
Estados contratantes del PCT que e! solicitante haya designado en su
solicitud (o los mismos efectos que una solicitud de patente europea
si el solicitante quiere obtener tal patente con efecto cn un Estado
designado parte en el Convenio sobre la Patente Europea, o como

una solicitud para una patente OAPI si el solicitante asi lo deséa).
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El PCT establece ciertas normas aplicables a las solicitudes
internacionales, una solicitud preparada con arreglo a esas normas,
que se aplican en todos los Estados contratantes, es aceptada por
esos Estados vy no es necesario introducir posteriormente
modificaciones, debido a diferencias de las normas nacionales o
regionales (con los gastos que ello implica).

El establecimiento y presentacién de una solicitud internacional
ocasiona un solo conjunto de gastos, que son pagaderos en una sola
moneda y a una sola oficina (la oficina receptora). El pago de las
tasas a las oficinas designadas se pospone y son pagaderas mucho
mas adelante que si se sigue |a via tradicional del Convenio de Paris.
Las tasas adeudas a la oficina receptora por una solicitud
internacional son tres:

a) Una tasa denominada de transmisién, destinada a remunerar el
trabajo de la oficina receptora.

b) La tasa de busqueda, destinada a remunerar el trabajo de la
administracién encargada de la bdsqueda internacional.

c} La tasa internacional, destinada a remunerar el trabajo de la oficina
internacional.

El idioma en que debe presentarse una solicitud internacional
depende de las exigencias de la oficina receptora y se trata
normalmente del idioma nacional. Los principales idiomas en los que
pueden presentarse son: aleman, espaiiol, francés, inglés, japonés y
ruso; en el momento actual también se aceptan otros idiomas: danés,
finlandés, holandés, noruego y sueco.

La oficina receptora percibe las tasas y, tras haber procedido a una

verificacion de forma y asignado una fecha de presentacién
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internacional, envfa un ejemplar de Ia solicitud internacional
{denominado “"ejemplar original®) a la Oficina Internacional de la
OMP!, y otro (denominado "copia para la busqueda™) a la
administracién encargada de |a busqueda internacional. La oficina
receptora percibe las tasas PCT y transfiere la tasa de busqueda a la
administracién encargada de la busqueda internacional y la tasa
internacional a la oficina internacional.

Cada solicitud internacional es objeto de una busqueda internacional
de alto nivel que se realiza en los documentos de patentes y en las
literatura conexa a la de patentes, redactados en los idiomas en los
que se presentan la mayorfa de las solicitudes de patantes, por las
administraciones encargadas las cuales son oficinas de patentes
experimentadas que la Asamblea de la Unién del PCT (6rgano
administrativo supremo creado por el PCT) ha designado y que tienen
el compromiso de observar las narmas vy los plazos del PCT.

Han sido designadas como administraciones encargadas de la
busqueda internaciona! las siguientes Oficinas de Patentes de
Australia, Austria, China, Espafia, los Estados Unidos de América, la
Federacién de Rusia, Japén, Suecia y la Oficina Europea de Patentes
(situacion al 1° de enero de 1997).

Los resultados de la busqueda internacional se consignan en un
informe de busqueda internacional, que se entrega al solicitante en el
curso del cuarto o quinto mes después de la presentacién de la
solicitud. Las citas del estado anterior de la técnica pertinente en el
informe de la busqueda internacional, permiten al solicitante evaluar
las oportunidades que tiene de obtener una patente en o para evaluar

los palses designados en su solicitud internacional de patenteo o si



es preferible para é! modificar primero las reivindicaciones de su
solicitud internacional, con el fin de distinguir mejor su invencién del

estado de la técnica.
Un informe de dusqueda es favorable,
estado de la técnica gue no obstaculizan la concesidn de una patente

si contiene citas sobre e

y ayuda al solicitante en la posterior tramitacion de su solicitud en

ias oficinas designadas.
Para tas solicitudes que se han presentado en el marco de! Tratado,

el PCT también prevé un procedimiento concebido para reforzar ios
sistemas nacionales de patentes y para ayudar a las aficinas

nacionales en la tramitacién de solicitudes y la concesién de patentes

nacionales. La legislacién nacional sobre patentes puede contener
disposiciones que establezcan una "busqueda de tipo internacional”,
que se refiere a las solicitudes estrictamente nacionales. Esta
busqueda es la misma que una bisqueda internacional y se realiza

por la administracién encargada de la buasqueda internacional que

nacional! para la busqueda

seria designada por la oficina
internacional. La adopcién del mecanismo de la busqueda de tipo
internacional tiene dos ventajas para el pals considerada. En primer

tugar, esto significa que todas las patentes serfan sometidas al
mismo tipo de busqueda, independientemente de que sus solicitudes
tomen o nd la via del PCT. En segundo lugar, las empresas y los

inventores nacionales, incluso sin presentar una solicitud en el marco

de! PCT, pueden beneficiarse de un informe de busqueda de tipo

internacional.
La administracién encargada de la bUsqueda internacional envia el
solicitante y a la oficina

informe de busqueda internacional al
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internacional. La oficina internacional incluye el informe de blGsqueda
internacional en la publicacién internacional de la solicitud
internacional y envia una copia a cada oficina designada.

La publicacién internacional tiene dos objetivos principales: dar a
conocer al publico la invencién, es decir, de forma general, el
prograeso tecnolégico realizado por el inventor, y dar a conocer la
amplitud de la proteccién que el inventor podrs obtener a fin de
cuentas.

La Oficina Internacional publica un folleto PCT que contiene, en
conjunto, una pagina de portada en la que figuran los datos
biograficos extraldos de la peticién, asi como las indicaciones tales
como el simbolo de la Clasificacién Internacional de Patentes (IPC)
atribuido por la administracién encargada de Ia busqueda
internacional, el resumen y uno o varios dibujos, la descripcién, las
reivindicaciones y el informe de busqueda internacional. Si las
reivindicaciones de una solicitud internacional han sido modificadas,
se publican a la vez las que fueron presentadas y las que han sido
modificadas.

El folleto se publica en el idioma en el que fue presentada la solicitud
internacional, a condicién de que ese idioma sea, aleman, espafol,
francés, japonés o ruso (no obstante, si la solicitud internacional se
publica en aleman, espafol, francés, japonés o ruso, el titulo de la
invencién, el resumen y el informe de busqueda internacional
tambien se publican en ingles}. Si la solicitud internacional ha sido
presentada en otro idioma, se publica traducida al inglés.

La publicacién de cada folleto se anuncia en la Gaceta del PCT, que

relaciona las solicitudes internacionales publicadas en forma de
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riibricas que reproducen las paginas de portada de los folletos. Cada
namero de la Gaceta del PCT también contiene wun indice de
clasificacién que permite seleccionar las solicitudes internacionales
publicadas en funcién de los sectores tecnoldégicos.

El folleto y la Gaceta del PCT se envian gratuitamente y de forma
sistematica por la Oficina internacional a todos los Estados
contratantes del PCT. También se proporcionan al publico, previa
peticién, y contra pago de su importe.

Cuando el solicitante ha recibido el informe de busqueda
internacional, tiene la posibilidad de pedir un examen preliminar
internacional, con el fin de tener una opinién sobre 1a cuestion de si
la invencién de |a que solicita proteccién responde total o
parcialmenta a los siguientes criterios: parece nueva, parece
implicar una actividad inventiva y parece susceptible de aplicacién
industrial? El examen preliminar internacional, previsto en el Capltulo
Il del PCT, es facultativo: Los Estados contratantes del PCT pueden
excluir la aplicacién del Capltulo Il y también lo es para el solicitante.
La solicitud internacional no se somete automaticante a examen
preliminar internacional, sino sélo cuando el solicitante presenta una
peticidn expresa en la que menciona su voluntad de \utilizar los
resultados de ese examen en tal o cual Estado designado en la
solicitud internacional (en e! procedimiento el Capftulo i, esos
Estados se denominan "Estados elegidos”, lo que les distingue de los
estados designados).

Las administraciones encargadas del examen preliminar internacional
son designadas por la asamblea de la Unién del PCT. Las oficinas

que han sido nombradas a este tfitulo, son las mismas que han sido
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internacional, y la Oficina de Patentes del Reino Unido.
Los resultados del examen preliminar internacional se consignan en
un informe que se suministra al solicitante y a las “oficinas elegidas”™
{que son las oficinas de los estados elegidos, o que actian en su

nombre), por conducto de la oficina internacional, la que también

esta encarga de traducirlo si fuese necesario. Las opiniones emitidas
sobre la patentabilidad de la invencién en funcién de los criterios
internacionales mencionados anteriormente proporcionan al
solicitante elementos aun mas sdlidos para evaluar sus posibilidades

de obtener patentes y facilitan a las oficinas elegidas un mejor

elemento de apreciacién para su decisién de conceder una patente.
Cuando se conceden patentes sin examen de fondo, el informe de

examen preliminar internacional constituye una so6lida base que

permite evaluar la validez de esas patentes a los que se interesan en
la invencién (por ejemplo, para adquirir 1a licencia).

Normaimente, en el momento de la publicacién de la solicitud

internacional (pero 1o mas tarde al vencer el 19° mes a partir de la

fecha de prioridad), la oficina internacional comunica la solicitud

internacional a las oficinas designadas, a fin de que Se tramite en
dichas oficinas, por que séio es un sistema de presentacién y no le
concierne la concesién de patentes, la cual es tarea y competencia
exclusiva de las oficinas designadas. Las oficinas designadas son las
unicas que decidirdn si debe concederse una patente. E! informe de

busqueda internacional y, en su caso, el informe de examen

preliminar internacional, estan destinados tnicamente a facilitarles su
tarea.
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La tramitacién de una solicitud internacional eﬁ las oficinas
designadas (es decir, la fase nacional) no comienza hasta la
expiracién de un plazo de 20 meses (o de 30 meses si es aplicable el
Capftulo H) a partir de la fecha de prioridad de la salicitud
internacional., a menos Qque el solicitante pida su tramitacién

anticipada.
‘Fras haber recibido un informe de busqueda internacional y, en su

caso, un informe de examen preliminar internacional, y tras haber
tenido la posibilldad de modificar las reivindicaciones de su solicitud,
en conocimiento de causa, si tiene

el solicitante puede decidir,
ios Estados designados. Si

posibilidades de obtener patentes en
estima que no tiene ninguna posibilidad, puede o bien retirar su

solicitud Internacional o bien no hacer nada; en este Glitimo caso la

solicitud internacional perdera los efectos de una solicitud nacional o

ragional y terminara el procedimiento. En este caso, el solicitante

habrs economizado grandes gastos, a saber, todos Jjos que habrfa

implicado la utilizacién de la via cldsica del Convenio de Paris: no ha

tenido que pagar ni por presentaciones ni traducciones en las
oficinas nacionales vy regionales, no ha tenido que designar

mandatarios locales y no ha tenido que pagar tasas a esas oficinas,
cosas todas ellas que la utilizacién de la via clasica del Convenio de

Paris le habria obligado a hacer en los doce meses siguientes a la
fecha de prioridad, y sin que todavia hubiera tenido buenos

elementos para evaluar sus posibilidades de obtener una patente.

Cuando decide continuar el procedimiento, el solicitante debe pagar a

las oficinas designadas las tasas nacionales prescritas Yy
proporcionarles, si lo exigen, traducciones de su solicitud
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internacional en sus idiomas oficiales; también puede verse obligado
a designar un mandatario local. El suministro de la traduccién y el
pago de las tasas nacionales deben tener lugar dentro de los 20 o 30
meses siguientes a la fecha de prioridad mencionada anteriormente.
Desde el comienzo de la tramitacién nacional, se aplican los
procedimientos nacionales ordinarios, sin perjuicio de algunas
excepciones que corresponden al procedimiento del PCT.

6. TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMERICA DEL NORTE (TLC).
Las disposiciones en materia de propiedad intelectual contenidas en

el TLC hacen dos contribuciones de gran importancia para la

elevacién de la competitividad internacional de toda la regién de
Ameérica del Norte frente a otras zonas comaerciales del mundo:

a) Incentivan la innovacién y el desarrollo tecnolégico de las

empresas de toda la regién, constituyendo asl un motor del

dinamismo industrial de la regién para los afios por venir.

b) Combaten la competencia desleal en cualquiera de los tres palses,
de modo que se facilite la efectiva libre circulacién de mercancias,
servicios, capitales vy tecnologfas dentro de toda la regidén
propiciando el aprovechamiento cabal de las economlas de escala
mediante la produccién internacional, reduciendo los costos unitarios

de fabricacion y comercializacién y, por consiguiente, reforzando

también por esta via la competitividad de 1a regién frente al resto del
mundo.
Para hacer valer estos derechos de propiedad industrial, como en

cualquiar legislacién de !a materia, en el TLC se establecen

procedimientos y sanciones aplicables a quienes usen apliquen o



destinen las creaciones intelectuales de modos o en circunstancias
no autorizadas por sus titulares. Esos procedimientos, tal como estan
definidos, garantizan transparencia y procuran {a aplicacién de
justicia en la defensa de los derechos de propiedad industrial, sin
constituir barreras u obstaculos injustificados al libre comercio.
Aunque difieren en alcance y duracidon los derechos exclusivos que
se otorgan en el caso de cada uno de los diferentes tipos de
creaciones industriales, existen como comuin denominador cinco
principios generales que se aplican a la proteccién de !os derechos
exclusivos en todos los casos:

a) La proteccién y defensa de los derechos de propiedad industrial no
debe constituir en ningun caso un obsticulo al comercio legitimo.

b) Se reconoce la aplicabilidad de las disposiciones sustantivas del
Convenio de Parls para la Proteccién de la Propiedad Industrial, en su

texto de 1967, por ser el pilar fundamental del! consenso

internacional en esta materia.

¢) La proteccién que los tres paises se comprometen a otorgar a los
derechos de propiedad industrial es el minimo. Cada pals, si asf lo
desea, puede conceder proteccién mas amplia que la comprendida
dentro del TLC.

d) Se reconoce el principio de trato nacional conforme al cual los
medios y procedimientos para la proteccién y defensa de los
derechos de propiedad industrial que se dispongan en cada uno de
los tres paises, deberdan estar a disposicién sin discriminacién para
los individuos o empresas que sean nacionales de cualquiera de los
tres pafses. Es decir, en cada uno de los palses, sus nacionales no

recibirdn en esta materia un trato mas favorable que el que se



otorgue a los nacionales de los otros dos palses, sino que todos por
igual recibirdn el mismo trato, como si todos fueran nacionales del
pais en cuestiéon.

e} Cada pals, como parte de su legislacién para procurar el buen
funcionamiento de la competencia en sus mercados, podra regular
determinadas practicas o conductas que, tratdndose de derechos de
propiedad industrial, puedan considerarse anticompetitivas, esto es
con el objeto de que el ejercicio legitimo de los derechos de
propiedad industrial no conduzca a abusos por parte de sus titulares,
con efectos negativos sobre la competencia en los mercados de
cualquiera de los tres palses.

A continuacién se presenta un resumen de las principales
disposiciones en materia de propiedad industrial, contenidas en el
capltulo de propiedad intelectual.

8) Disposiciones sustantivas:

MARCA: Es definida como cualquier signo que permita distinguir
bienes o servicios en el mercado de una persona de los de otra. Esta
debe registrarse y su Unico requisito es que tales signos sean
visibles.

La marca registrada estad regida por dos principios bésicos: la
especialidad y la territorialidad. La especial quiere decir que se refiere
a un producto o servicio especifico; y la territorialidad, indica el
ambito geografico de reconocimiento de la marca-que usualmente es
dentro de las fronteras-. Caso aparte es cuando, expresamente
convenido en contrato, el reconocimiento es internacional. También
lo es cuando el registro de la marca se ha hecho ante la OMP] en el

Registro Internacional de Marcas.
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El plazo del registro de una marca es cuando menos de 10 aiios y
renovable indefinidaments por plazos anélogos, puede ser cancelado
por falta de uso en un lapso de 2 afios continuos (El uso por otras
personas autorizadas por el titular es valido para mantener el
registro).

Ningun pals dificultard el uso de una marca mediante requisitos
especiales y los derechos adquiridos sobre una marca pueden
licenciarse o cederse, con las condiciones que establezca cada pals.
L.a cesién no depende de la transmisién de la empresa que tuviera los
derechos y no se otorgaran licencias obligatorias.

PATENTE: Se afirma que &sta es el documento que es expedido por
e! Estado donde se acredita el derecho exclusivo para explotar
industrialmente un invento. La patente estd también protegida
prohibiendo el uso sin consentimiento del titular, sin embargo, cabe
una excepcién en la situacién en que su uso sin el consentimiento
fuese por emergencia nacional. En los casos de abasto interno hay
una regulacién especial para tal efecto.

Los derechos de patente pueden cederse o licenciarse. Las licencias
obligatorias o el uso gubernamental de patentes proceden s6lo en
asuntos que lo ameriten y si fallan las negociaciones voluntarias; se
remunera al titular; se limita su aplicacién en lugar y tiempo; son no
exclusivos vy no pueden transmmitirse y son revisables judicialmente.
En algunos casos de invasién de una patente para un proceso, puede
exigirse al supuesto infractor que prucbo que ha utilizado un proceso
distinto al patentado, sin desproteger sus secretos industriales.

La wvigencla de las patentes es de cuando menos de 20 afos desde

su solicitud o de 17 desde su otargamiento.



ESQUEMAS DE TRAZADO DE CIRCUITOS SEMICONDUCTORES
INTEGRADOS: Se trata de una obra creativa, una "inspiracién® fruto
de la inventiva y para avance de la tecnologfa. La proteccién a la que
se pueda recurrir estd en funcién de la aplicacién que se le dara a
dicho esquema tenlendo una vigencia cuando menos de 10 afos a
partir de la solicitud de registro o de la primera explotacién comercial
en cualquier lugar del mundo y puede caducar a los 15 afios desde
su creacién.

Se protegen conforme al tratado de Washington de 1989, pero no
hay licencias obligatorias.

México dispone de un plazo de cuatro aflos, contado a partir de la
entrada en vigor del TLC para prever proteccién para los esquemas
de referencia.

SECRETOS INDUSTRIALES O DE NEGOCIOS: Se considera toda
informacién de aplicacidn industrial que una persona fisica o morat
conserve con caracter confidencial, ya que le permitirian a su titular
una ventaja competitiva o econdmica.

No se considera secreto industrial la informacién que sea del dominio
publico.

Para constituir un secreto industrial o de negocios, la informaciéon
debe no ser conocida ni fAcilmente accesible para la gente que
normalmente maneje esa informacién; Tener valor comercial efectivo
v potencial, y haber sido cuidada por la persona que la controle.

Para otorgar proteccién a los secretos industriales o de negocios
cada palis puede exigir que la informacién de que se trate conste en

documaentos, medios magnéticos o elecurénicos u en otros
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instrumentos similares. (Nétese que no se requiere nNingun registro
ante las autoridades).

Los secretos industriales © de negocios pueden licenciarse
voluntariamente, sin que un pals imponga a esto condiciones
excesivas o discriminatorias que diluyan el valor de los secretos.
INDICACIONES GEOGRAFICAS: Establece mediante el nombre de un
lugar geografico una identificacion de productos en funcién de las
propiedades naturales de determinada regién y se protegen por
medios legales para que su uso no induzca al publico a error, ni
constituya ninguna forma de competencia desleal.

Ningun pals esta obligado a proteger las indicaciones geograficas que
hayan caldo en desuso o no estén protegidas en su pals de origen.
DISENO INDUSTRIAL: Es ubicado como la creacién del esplritu,
artisticamente estructurado, cuya finalidad es atender el gusto del
publico -un serio reclamo para la industria moderna-. Se incluyen las
modalidades de dibujo industrial y el modelo industrial.

El titular de un disefio industrial que sea nuevo, original y de creacién
independiente, tiene el derecho de impedir que otras personas, sin su
consentimiento, fabriquen o wvendan articulos que ostenten o
incorparen un diseiio que sea una copia o imite la esencia del disefio
protegido a favor del titular, siendo {a vigencia de dicho derecho de

cuando menos diez aflos.

b) Defensa de los derechos de propiedad industrial.
Existen como medios de defensa de! derecho emanado de la
propiedad industrial diversas vfas, recursos y medios de impugnacion

que procuran su reconocimiento y proteccién. Ha quedado
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comprometida la obligacién de legisiar en los derechos internos tales
procedimientos de defensa; de no contar con ellos se adoptarén las

medidas de mayor eficacia, quedando en claro que todo tipo de

Hlegaren a establecer deberdn evitar barreras al

medidas que se
comercio o abuso de los procedimientos.
Las resoluciones de los procedimientos deben llegar al fondo del
asunto y contener los siguientes elementos;

a) Las razones fundadas y por escrito.

b) Estar a disposicién de las Partes sin demora.

las que seradn atendidas sélo aqueilas en las

c} Las pruebas, de
Partes tuvieren la oportunidad de ser ofdas.

Es importante resaltar la oportunidad de recurrir en revisién ante una
autoridad de esa Parte en conflicto, lo que no suceders, ni se estaran

obligando a las Partes a dicha revisién contra las sentencias

absolutorias en asuntos penailes. Oportuna aclaracién vertida en el
texto del! TLC, de que no implica e! establecimiento de un sistema
judicial especifico para la defensa y proteccién de los derechos de la

que se

propiedad intelectual. Esto es respecto al derecho interno,

adecuard tan solo en lo estrictamente necesario.

c) Aspectos procesales especlticos y recursos en los procedimientos

civiles y administrativos.
Estos aspectos estan previstos para asegurar el debido cumplimiento
de las leyes del procedimiento sin afectar la defensa de alguna de las

partes en el proceso, o que doctrinariamente se conoce coOomo

garantfas del debido proceso legal y son
notificacién oportuna y escrita de la reclamacién; la oportunidad de

los siguientes: la
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representacién a las Partes por abogados: los procedimientos no
impondrén cargas o requisitos excesivos; la facuitad para expresar
pretensiones vy presentacién de pruebas; y la informacién

proporcionada y vertida por el procedimiento confidencial.

d) Medidas precautorias.

Se entiende Ia busqueda de hacer afectivos los derechos de
propiedad intelectual. Para tal objeto, los palses Partes se
comprometen a dar facilidades para dicho fin, disponiendo que las
autoridades judiciales tengan facultades para ordenar las medidas
rdpidas y eficaces para evitar las infracciones sobre la materia.

Las medidas precautorias pueden levantarse si los procedimientos
para res;alver sobre el fondo del asunto no se inicia dentro de un
plazo razonable, {20 dias habiles o 31 dfas naturales).

Cuando las medidas precautorias sean revocadas o se determine que
no existe infraccién, las autoridades judiciales pueden exigir al
demandante el pago de una compensacién por los dafios y perjuicios
ocasionados a! demandado con la medida.

En los procedimientos administrativos deben seguirse las mismas

formalidades.

e) Sanciaones penales.
Se aplican en casos de falsificacién dolosa en marca y cada pafis
puede determinar la aplicacion de estas sanciones también en otros

casos, cuando se cometan con dolo y escala comercial.

) Medidas aplicables en las fronteras.
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Deben existir procedimientos aplicables en las fronteras, tales que el
titular de un derecho de propiedad industrial, con sospechas de que
ocurrird una importacién de mercanclas falsificadas, pueda solicitar a
las autoridades competentes, sean judiciales o administrativas una
medida precautoria para que la autoridad aduanera suspenda la libre

circulacién de dichas mercanclas.

@) Cooperacién y asistencia técnica.
Se crea el compromiso del otorgamiento de cooperacién y asistencia
técnica reciproca, especificandose que el TLC no genera obligaciones

retroactivas.



CONCLUSIONES

1. El! importante y amplio campo juridico de la propiedad industrial

suele ser objeto de estudio en el derecho mercantil, el

derecho
internacional privado y el derecho mercantil, el derecho internacianat
privado y el derecho econémico y en algunas ocasiones, como rama
auténoma de la ciencia del derecho.

2. México ha lilevado a cabo una constante y permanente

actualizacién del marco juridico de la propiedad industrial para contar
con reglas claras que facilitan los flujos internacionales de comercio,

inversiones y tecnologla, para estar acorde con la expansiétn cada dfa

mayor del comercio internacional y el acelerado progreso

tecnolégico.

3. El proceso de internacionalizacién de la economla mexicana ha

permitido aprovechar las oportunidades que se han presentado por la

globalizacion de la economia mundial. De esta manera se ha

aumentado la formacién de capital y la capacidad de produccién del

pals; incrementando substancialmente los flujos de inversion
extranjera y ampliando los mercados externos facilitando la venta de

productos nacionales asl{ como la adquisicién de

insumos vy
productos finales a precios internacionales.
4. Ei Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial como autoridad
que Administra e! Sistema Nacional de Propiedad Industrial, cuenta
con capacidad asegurada para desarrollar el personal profesional, la
infraestructura de apoyo para dicha administracién y brinda un
servicio expedito y agil a los usuarios del sistema de la industria, en
el comercio y en el sector de investigacion.
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5. La creacién de! Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
significa una profunda insercidn de la economla nacional en el dmbito
internacional fortaleciendo sin duda, !a proteccién de los derechos
que Nnuestra legislacién comprende, hasta alcanzar niveles

comparables con los ofrecid por I industr;

6. En el ambito de cooperaciébn internacional de la propiedad
industrial, considero que el Tratado de Cooperacién en materia de

Patentes, marca el progreso mas notable realizado en esta esfera.
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REFORMAS DE 1994 A LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

REGLAMENTO DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL DE 1994,

REGLAMENTO DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1994,

ESTATUTO ORGANICO DEL INSTITUTO MEXICANO DE

LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL DE1994.

CUERDO POR EL QUE SE DELEGAN FACULTADES EN EL
DIRECTOR, SUBDIRECTORES, JEFES DE DEPARTAMENTO Y OTROS
SUBALTERNOS DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL DE 1994.

TRATADQO DE LIBRE COMERCIO PARA AMERICA DEL NORTE DE
994.- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL.-
PRIMERA EDICION.- MAYO DE 1994. MEXICO, D.F.
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OTRAS PUBLICACIONES

LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE
19

CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL DE 1883.

ARREGLO DE LISBOA RELATIVO A LA PROTECCION DE LAS
DEN%I\SIIéNACIQNES DE ORIGEN Y SU REGISTRO INTERNACIONAL
DE 1 -

TRATADO DE COOPERACION EN MATERIA DE PATENTES DE 1970.

TRATADO DE NAIROBI SOBRE LA PROTECCION DEL SIMBOLO
OLIMPICO DE 1981.

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO DE 1989-1994.- SECRETARIA
DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO.- PRIMERA EDICION.- MAYO
1989. MEXICO, D. F.
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